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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invandningen med ovanstaende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket BROSK, med registreringsnummer 410803, registrerat for
kldder, fotbeklddnader, huvudbonader, i klass 25.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att mérket dr
forvixlingsbart med gemenskapsvarumirket BROOKS, med registreringsnummer 162313,
registrerat for fotbekladnader for idrott.

Till stod hirfor anfor invindaren i huvudsak féljande. Invéndaren &r ett amerikanskt foretag
grundat 1914, saledes for nistan 100 &r sedan. Foretaget &r sirskilt inriktat pa skor och
16parskor av synnerligen hog kvalitet, men &ven klader och tillbeh6r sdsom kepsar och
shorts. Forsiljning sker dver hela virlden inklusive EU och Sverige. Den vilkénda
sportkedjan Stadium med 110 butiker i Sverige &r primért aterforséljare av invéndarens
produkter i Sverige. I och med Stadiums utbredning i Sverige, med butiker i hela landet har
varumirket BROOKS fatt stor spridning och kédnnetecknet atnjuter dessutom ett gott
renommé. Invindaren har hirvid hinvisat till Stadiums hemsida www.stadium.se.
Invindaren limnade in ans6kan om varumérket BROOKS till OHIM den 1 april 1996,
medan ansokan for BROSK ldmnades in till PRV 24 februari 2010. BROOKS har salunda en
tidigare rittsgrund an BROSK. Varumérken BROOKS och BROSK ir forvixlingsbara vid
en jimforelse av de helhetsintryck de ger, med @ven vid beaktande av separata faktorer. De
tva varumirkena omfattar identiska produkter. Enligt produktregeln ska man sdrskilt beakta
hur lika de varor 4r som omfattas av varumérkena. I det forekommande fallet &r varorna
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synnerligen lika och dérfor forvixlingsbara. Vid en jamforelse mellan de tvd mérkena kan
man konstatera att orden i princip ér lika langa och har en identisk inledning BRO-. I vrigt
bestar mérkena av samma bokstiver. Det visuella intrycket och den risk for forvixling detta
skapar #r pataglig. Sammantaget &r de tva varumirkena uppenbart forvéxlingsbart lika dven
ur visuell aspekt.

Innehavaren av varumirket, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemott invindningen.

SKAL

Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumédrkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett iildre varukinnetecken for varor eller tjdnster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumérkeslagen, ett varumérke
som 4r registrerat enligt detta kapitel, ett varumérke som &r registrerat genom en
internationell varumirkesregistrering som enligt 5 kap varumérkeslagen fatt giltighet i
Sverige, ett varukdnnetecken som dr inarbetat, om det inarbetade skyddet giéller inom en
visentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumérke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dir alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av fragan om
forvixlingsbarhet blir, 1 de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan bedomas likna varandra. Bedomningen av denna fréga ska grundas pa méarkenas visuella
och fonetiska likhet. Hinsyn ska #iven tas till om orden i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena ska beaktas.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det 4r identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken som &r ként inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvédndningen av varumirket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

PRY gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhalla féljande med anledning av invindarens hénvisning till att
denne har béttre ritt till market. Frigan om bittre rétt till ett kinnetecken kan inte provas av
PRV under ett inviindningsforfarande (Jmf 2 kap. 28 § och 3 kap. 5 § varumérkeslagen). En
sadan provning kan endast ske i samband med en talan vid allmén domstol (Jmf
Regeringsrittens dom i mal nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN’S i figur). PRV tar i
forevarande drende endast stillning till om fSrutsittningar finns for upphévande av
innehavarens registrering, helt eller delvis.

Invindaren har, sdsom det far forstis, anfort att dennes varumérke BROOKS har anvénts i
sadan utstrickning att det &r kint inom en betydande del av omsittningskretsen och ddrmed
fortjanar ett utokat skydd i enlighet med 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen.
Invindaren har emellertid inte forebringat nagot material som kan laggas till grund for en
sadan slutsats. PRV har darfor att ta stillning till frigan om forvéxling med utgdngspunkt i
det skyddsomfang som f&ljer av varumérkets ursprungliga kinneteckenskraft.
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Det av invindaren aberopade varumirket och innehavarens varumérke omfattar skydd for
varor som #r identiska, i vad avser bland annat fotbekléddnader. Vidare omfattar innehavarens
mirke klider och huvudbonader som #r av liknade slag som de fotbekléddnader som
varumirket BROOKS avser. Detta dé det rér sig om varor vars syfte dr bekldda olika delar
av kroppen. PRV finner dérmed att det foreligger hog grad av varuslagslikhet mellan dessa
varor.

Innehavarens mirke bestér av lydelsen BROSK och de av invéindaren aberopade markena
bestér av lydelsen BROOKS. Mirkesorden, vilken bada innehar sdrskiljningsformaga for de
aktuella varorna, inleds bada med bokstiverna BRO. Med hénsyn hértill uppvisar mérkena
viss visuell likhet. De skiljer sig dock fran varandra genom de avslutande mirkeselementen -
-OSK och —OKS, vilket medfor fonetiska olikheter. BROOKS har ingen for svenska folket
kind betydelse utan uppfattas nirmast som ett fantasiord. BROSK ir stodjevivnader
bestaende av celler omgivna av en mellansubstans (se nationalencyklopedins nitutgava,
www.ne.se, atkomst 2011-12-13) Dessa olikheter samt de visuella och fonetiska skillnaderna
medfor att mirkeslikhet inte foreligger. Vid en helhetsbeddmning, trots beaktande av att det
ror sig om identiska varor, finner PRV att innehavarens mérke inte &r forvixlingsbart med
invindarens aberopade varumérke.

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
darfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader frén
beslutsdagen.




