PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invindningsérende nr 2012/0078/0001

Registrering nr 504202

INVANDARE

Rent a Tent AB
Lockarps Kyrkovig 24
238 41 Oxie

OMBUD

Leif Malmborg

c/o Aktiebolagstjénst Leif Malmborg AB
Box 45088 v - 18
104 30 Stockholm 2013 -1
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INNEHAVARE
Kikiriki AB

August Barks gata 22
421 32 Vistra Frolunda

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslédr invindningen med ovanstidende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumdrkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser varumérket KIKIRIKI - RENT A TENT med registreringsnummer
504202, registrerat for f6ljande varor/tjanster.

Klass 43: Uthyrning av tilt, mobler, golv till tdlt och evenemang, belysning till télt och
evenemang, glas och porslin, virmeutrustning till télt och evenemang.

Invindarens yrkanden och grunder

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfor som grund att mérket
ar forvixlingsbart med invindarens firma Rent a Tent AB med organisationsnummer
556792-6224, som ér registrerad for f6ljande verksamhet: ’bolaget ska bedriva franchising
av uthyrningskoncept inom fest och arrangemang”. Invéndaren anfor dessutom att det
registrerade mérket dr forvaxlingsbart med invidndarens inarbetade kidnnetecken Rent a Tent
samt vidare att varumérket dr forvixlingsbart med detta invéindarens kénnetecken, vilket
invindaren anvénde vid tidpunkten for ans6kan och att innehavaren ddrmed har varit i ond
tro vid tidpunkten f6r ansdkan.

Till stod for inviandningen har invindaren i huvudsak anfort foljande. Invéindaren har sedan
1985 anvint firman Rent a Tent for identisk verksamhet som sokandens varumaérke
registrerats for. Den omfattande invindningen gor att mérket blivit inarbetat. Som framgér
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av bolagets firma dr uthyrning av télt och ddrmed néarbeslaktad utrustning foretagets
huvudsakliga verksamhet. En bifogad prislista utvisar att Rent a Tent spinner dver hela
omradet som det sokta mérket omfattar och att sokanden darfor inte genom begrinsning av
varuomfanget kan f& behélla sitt marke. Kikiriki AB har sedan bérjan av 1990-talet och fram
till 31 december 2010 varit franchisingtagare hos Rent a Tent AB. S6kanden Kikiriki AB har
nér bolaget upphdrde att vara franchisetagare hos Rent a Tent AB meddelat att man “har for
avsikt att sk6ta 6vergangen snyggt och har ingen intention att snylta pd varumérket Rent a
Tent”. Detta stimmer daligt med den ansokan man nu gjort. Innehavaren har sjilv genom
mail erként att anviindandet av Rent a Tent innebir ett intréng i Rent a Tent AB:s ensamritt
till Rent a Tent. Kikiriki AB:s ansdkan &r saledes gjord i ond tro. Till styrkande av
inarbetningen har bifogats en forteckning 6ver marknadsforingskostnader under ren 1985
till 2011, en forteckning Gver storre kunder, en lista 6ver orter dir Rent a Tent #r etablerat
med forsiljningsstélle i form av franchisetagare samt ett inarbetningsintyg fran
branschorganisationen Svensk Franchise.

Innehavarens instillning

Innehavaren bestrider grunderna for invéndningen och anfér i huvudsak féljande. Rent a
Tent AB:s varumirke &r en bild pa ett tdlt samt texten skriven i ett speciellt typsnitt.
Uttrycket rent a tent r inte skyddat. S& har det varit sedan forsta registreringen 1984, trots
ideliga forsdk av Jan Sjoberg att ta bort disclaimern. Denna svaghet i varumirket var en av
anledningarna till att innehavaren sélde sina 50 % i franchisesystemet Rent a Tent till andra
deldgaren Jan Sjdberg 2001. Parterna, ddvarande delégarna, kinde till problemet men inget
gjordes for att sikra framtiden for ett varumarke som &r avsevirt begriinsat. Det gir inte att
registrera en uppmaning som varumérke, t ex Rent a Car, nu finns bl a Avis — Rent a Car,
Hertz — Rent a Car, etc. Fran och med februari 2011 bedrivs innehavarens verksamhet under
namnet Kikiriki AB vilket lagts ned mycket pengar pé att informera kunderna om.
Registreringen av KIKIRIKI — RENT A TENT ir ett skydd sé att ingen annan kan registrera
detta. Innehavarens foretag har forknippats med Rent a Tent i 20 &r och satsar nu hart pa
Kikiriki. Kopplingen Kikiriki — Rent a Tent later bra i mangas dron och ndgon skulle sikert
skaffa sig fordelar med att anvénda detta. Innehavaren har varken snyltat p4 eller anvint
Rent a Tents varumirke och har ingen intention att gora detta. Idag finns ménga foretag i
aktuell bransch som anvénder engelska uttryck i sina namn, typ Rent, Tent och Event och
med tanke pa hur liten Rent a Tents andel &r (5 %) av omsittningen i branschen sé vore det
fel att ge dem ensamritten. En lista har bifogats som utvisar en kartldggning dver foretag
som hyr ut tédlt, mobler, porslin, ljus och eventutrustning,

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéndningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvéinder
varumdrket och innehavaren av varukénnetecknet.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumérkeslagen framgér att de hinder som avses i 2 kap. 8 §
forsta stycket 1-3 ska gélla pa motsvarande sitt i friga om en registrerad firma som anvinds
i ndringsverksamhet.

Av 1 kap. 7 § varumérkeslagen framgar att ensamritt till varukinnetecken kan férvérvas
utan registrering genom inarbetning. Ett varukédnnetecken ska anses inarbetat om det hér i
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landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen) ér
kant som beteckning for de varor eller tjénster som tillhandahélls under kdnnetecknet. Om
varukédnnetecknet &r inarbetat endast inom en del av landet, giller ensamrétten endast inom
det omradet.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstédndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt méirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet ér
for handen ska en beddmning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga’konceptuella likheter géras med utgéngspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sirskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i méal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mél C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

En hog grad av sérskiljningsforméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, Skar
risken for forvixling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumarket
innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumirke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen
som tack vare varumaérket kan ange att varan kommer frén ett visst foretag samt yttranden
frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kdnnetecken som anvandes hir i landet eller i utlandet av nigon annan
vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansokan.

PRV gor foljande bedimning

Invdndaren har gjort gillande att innehavarens registrering ar forvaxlingsbar med
invindarens inarbetade varuméirke RENT A TENT. Invéndaren har ingivit material i form av
dokumentation éver marknadsforingskostnader under dren 1985 till 2011. Déri ingér dven
uppgifter om antal etableringsorter, vilket var 16 st, &r 2011. Vidare har bifogats en lista dver
referenskunder 1985-2011 samt ett intyg om inarbetning frén branschorganisationen Svensk
Franchise, vari intygas att organisationen sedan atminstone 1998 kénner till kdnnetecknet
Rent a Tent och uppfattar detta som Rent a Tent AB:s varumirke.

PRV konstaterar att ingivet material forvisso visar att invéndaren anvént kdnnetecknet i
marknadsforing inom ett visst geografiskt omrdde. Invandaren har emellertid inte dberopat
ndgon nirmare utredning om vilken stéllning som bolagets kénnetecken har pa marknaden
eller i vilken utstrickning omsittningskretsen kdnner igen varumaérket. Materialet kan darfor
inte ldggas till grund for slutsatsen att det anforda kdnnetecknet dr ként hér i landet inom en
betydande del av omsattningskretsen, som en beteckning for de varor eller tjdnster som
tillhandahalls under kdnnetecknet. Vid dessa forhallanden kan det som invéndaren har anfort
inte anses visa att denna har en inarbetad réttighet med vilken innehavarens registrering ar
forviaxlingsbar.
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Kvarstar gér da fragan om innehavarens mérke ar forvaxlingsbart med inviandarens
motanforda firma.

Innehavarens registrering avser uthyrning av télt, mébler, golv till tilt och evenemang,
belysning till télt och evenemang, glas och porslin samt virmeutrustning till talt och
evenemang. Invindarens verksamhet innebér att bolaget ska bedriva franchising av
uthyrningskoncept inom fest och arrangemang. Tjénsteslagslikhet dr ddrmed for handen
mellan de motstdende kdnnetecknen.

Vid beddmning av markeslikheten ska denna utgd ifran det helhetsintryck som de
motstdende kénnetecknen ger. Detta med beaktande av de visuella, fonetiska och
konceptuella likheter som mérkena formedlar, med hénsyn till bland annat sarskiljande och
dominerande delar. Innehavarens varumérke bestar av lydelsen KIKIRIKI — RENT A TENT
och invédndarens firmaregistrering av lydelsen RENT A TENT AB. Frasen RENT A TENT,
med betydelsen hyr ett tdlt, ingér i bada kdnnetecknen. Dirmed foreligger en visuell,
fonetisk och konceptuell likhet kdnnetecknen emellan.

Lydelsen i invindarens kidnnetecken RENT A TENT kan emellertid anviindas for att
beskriva arten hos de varor och tjanster som det avser, som att hyra ut télt och nirbesliktad
utrustning. Frasen har dédrvid mycket liten eller ingen sérskiljningsformaga alls, med
avseende pa den verksamhet/de tjénster som avses. I innehavarens mérke utgér mérkesordet
KIKIRIKI den tydliga dominerande delen.

Vid en helhetsbeddmning, 1 synnerhet med beaktande av att méirkesorden RENT A TENT i
invéndarens kénnetecken saknar sirskiljningsforméga, finner PRV att helhetsintrycken
mellan kinnetecknen skiljer sig i sédan utstrackning att dessa inte ar forvixlingsbara.

Eftersom den av invidndaren pastddda anvidndningen inte avser ett kdnnetecken som ar
forvixlingsbart med innehavarens registrering kan innehavarens varumarke heller inte
upphévas med stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen, dvs. att innehavaren var i
ond tro vid ansokningstillfillet.

Mot bakgrund av det ovan anforda ska invéndningen avslas.

Beslutat den 1 8 NOV 2013
N R
Nina Isaksson -

Cr e MQ

Lena Frankenberg Glant

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

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




