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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviandningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumdrkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser varumérket KNOBBYKNIFE med registreringsnummer 414591,
registrerat for handverktyg, andra &n handdrivna, i klass 7.

Invdndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas d& mirket ar forvixlingsbart
med invindarens registrerade firma KNOBBY SHOP AB, registrerad for féljande
verksambhet: Import av och forsiljning av motorcykeltillbehor och ddrmed forenlig
verksambhet.

Till stdd for sin talan har invéndaren anfort i huvudsak f6ljande. KNOBBY SHOP
verksamhet har bedrivits kontinuerligt sedan 1985. I firman ar ordet KNOBBY ensam
dominant medan SHOP &r en rent deskriptiv del. Firmans verksambhet &r inriktad pa
grossistverksamhet. Bolaget sdljer motorcykeltillbehor till butiker och andra aterforsiljare.
Omsittningskretsen bestér saledes av ett begrinsat antal kommersiella aktorer. [
marknadsforingen har beteckningen KNOBBY genomgaende anvénts som en 6vergripande
beteckning, inte bara for verksamheten utan for de produkter som bolaget marknadsfort och
salt. Till foljd av den langa och kontinuerliga anvéindningen mot den avgrdnsade
omséattningskretsen, ir beteckningen dven inarbetad som varukdnnetecken. Innehavarens
registrering géller for “handverktyg, andra &n handdrivna”, i klass 7. Handverktyg av detta
slag kan vara sddana som &r sdrskilt avsedda for att anvindas for motorcyklar.
Varuforteckningen &r inte avgrénsad fran sddana handverktyg. I praktiken avser
registreringen just en sddan vara, namligen ett skiarverktyg for motocrossdéack. Av utdrag for
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den svenska hemsidan framgar att skérverktyget primart ar avsett for enduro- och
motocrosscyklar. Skédrverktyget ér saledes ett motorcykeltillbehor,
déckrenoveringsutrustning, och under alla férhallanden komplementért i forhallande till
sddana varor. KNOBBYKNIFE ér inte sdrskilt kdnt i Sverige.

Innehavaren av varumarket bestrider grunderna for invédndningen och anfor bland annat
foljande. Ordet Knobby betyder knélig i ren 6versittning frdn amerikanska, ar slang for
”dubb” i USA och ett allmént ként begrepp pa de klackar som finns pé terrdngddck. Man kan
inte ha forbehall pa ett allmént kint begrepp. KNOBBYKNIFE avser en enda produkt och
det dr dubbkniven KNOBBYKNIFE som anvinds for att skira i gummi pé terrdngdack till
t.ex. offroadbilar. KNOBBY SHOP AB har inte en enda produkt som ér i nérheten eller
liknar denna produkt eller ens en produkt som har samma funktion som denna produkt har
och salufor séledes ett helt annat sortiment pa den svenska marknaden. KNOBBYKNIFE é&r
ett rent verktyg och KNOBBY SHOP’s verksambhet ér distribution av reservdelar till mc.
Innehavaren drar inte pé ndgot sétt nytta av eller blir ihopkopplade med KNOBBY SHOP
AB, dé innehavaren siljer en helt annan produkt och salufor sina produkter pé en helt annan
marknad. KNOBBYKNIFE ér ett hart inarbetat varumérke 6ver hela vérlden. Produkten ar
allmént kand i de kretsar dar man anvénder sig av terrdngdick. Vidare uttalas invindarens
firmanamn som KNOBBY SHOP och innehavarens mérke som “nobbyknife”.

SKAL

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgar att ett varumaérke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjénster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvixling.

Enligt 2 kap. 9 § giller de hinder for registrering av varumérken som anges i 8 § forsta
stycket 2 pa motsvarande sitt i friga om en registrerad firma som anvéands i
naringsverksamhet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omstidndigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt kannetecknens likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som kdnnetecknen avser. Avgoérande blir, i de fall varuslagslikhet
kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedomningen av
denna fraga ska grundas pa det helhetsintryck kdnnetecknen formedlar och da i forsta hand
pa kdannetecknens visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till om orden och/eller
figurer i de motstaende kénnetecknen har ett gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt
innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett
samband mellan kdnnetecknen ska beaktas. Man har dven att ta hansyn till det faktum att
konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jamfora tvd motstdende
kénnetecken, varfor det ocksa méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett
kannetecken typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningsformaga hos de
respektive kiinnetecknen, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett
kiannetecken ska utgéra en faktor som 6kar forvixlingsrisken mellan kidnnetecknen, 1 det fall
samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven éterfinns hos det andra kdnnetecknet.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte fér registreras
om det ir identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken som &r ként inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillborlig
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fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sdrskiljningsforméga eller anseende.

PRV gér foljande bedomning

Inledningsvis anfor invidndaren att firmanamnet KNOBBY SHOP AB anvints som
firmakénnetecken for verksamheten sedan &r 1985 samt att kinnetecknet anvénts under lang
tid och i stor omfattning i Sverige, med avseende pa import och forsiljning av
motorcykeltillbehor. Invindaren har vidare, som det far forstas, anfort att dennes firmanamn
anvints 1 sddan utstrackning att det dr kdnt inom en betydande del inom omséttningskretsen
och didrmed fortjinar ett utkat skydd i enlighet med 2 kap. 8 § forsta stycket 3
varuméirkeslagen. Invindaren har emellertid inte férebringat ndgot material som kan ldggas
till grund for en sddan slutsats. PRV har dérfor att ta stillning till frigan om foérvéxling med
utgdngspunkt i det skyddsomféng som foljer av firmans ursprungliga kinneteckenskraft.

Betrdffande varuslagslikheten konstaterar PRV att innehavarens mérke registrerats for
“handverktyg, andra &n handdrivna” och invidndarens verksamhet omfattar “import av och
forséljning av motorcykeltillbehor och darmed forenlig verksamhet”. Handverktyg &r inget
motorcykeltillbehor i sig. De kan inte ségas komplettera tillbehoren, d& de endast behovs for
montering av dessa. Nagon varuslagslikhet i varumérkesrittslig mening foreligger darfor
nte.

Vad giller kdnneteckenslikheten konstaterar PRV foljande. Innehavarens mérke bestar av
lydelsen KNOBBYKNIFE, medan det av inviandaren dberopade firmanamnet bestar av
orden KNOBBY SHOP AB. Det foreligger séledes, genom det gemensamma ordet
KNOBBY, en visuell, fonetisk och begreppsmissig likhet mellan de motstdende
kénnetecknen. Ordet KNOBBY (fran knob) kan emellertid fran det engelska spraket
Oversittas till knolig, skrovlig, kullig (Norstedts engelsk-svenska ordbok via WordFinder,
s0kning 2012-11-21) och dven till dubb (Norstedts svensk-engelska ordbok via WordFinder,
sOkning 2012-11-21) och dubbdick "Knobby tires are used mainly on off-road vehicles.
They are the most common factory-installed tire on motocross bikes, ATVs, and mountain
bikes” (en.Wikipedia.org, sékning 2012-11-21). I sammanséttning blir da betydelsen av
invindarens firma “dubbaffir’ och innehavarens mérke “dubbkniv”, vilket far anses som
beskrivande for bade invindarens verksamhet och de varor innehavarens mérke registrerats
for. Invandarens kédnnetecken dger ddrmed enbart svag sérskiljningsformaga for aktuella
varor och tjdnster. Skyddsomfénget far dérfor bedomas vara klart begransat och PRV finner,
vid en helhetsbedémning, att de fran varandra skilda momenten i de motstadende
kinnetecknen gor att dessa distanserar sig tillrdckligt fran varandra, visuellt och fonetiskt, for
att kdnneteckenslikhet inte ska foreligga.

Vid en helhetsbedémning bedémer PRV att de motstdende kinnetecknen ej dr att anse som
forvixlingsbara.

Foljaktligen utgor invindningen inte négot hinder mot registreringen. Invindningen ska
dérfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

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




