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YRKANDEN M.M.

Stockholms Restauranger och Wardshus AB (SRW) har vidhallit ansok-
ningarna om registrering av varumérkena EDSBACKA WARDSHUS och
EDSBACKA WARDSHUS i figur 4ven savitt avser utskdnkning av mat
och dryck; restaurangverksamhet; cateringverksamhet och konsultverk-

samhet inom restaurangbranschen i klass 43.

Till grund f6r sin talan har bolaget hallit fast vid att de bada varumar-
kena EDSBACKA WARDSHUS och EDSBACKA WARDSHUS i figur inte
ar forvaxlingsbara med nagon av de motanférda firmorna Edsbacka Krog
Aktiebolag (566222-6265), Edsbacka Bistro Sollentuna AB (556595-2776)
och Edsbacka Bistro Strangnés Aktiebolag (5656754-8176).

SRW har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

De motanférda firmorna maste anses ha en mycket svag siarskiljnings-
formaga med hénsyn till att de delvis hanfor sig till en geografisk plats
och delvis ar beskrivande for firmornas verksamhet. Det framgar av EU-
domstolens dom 1 mal C-17/06, Celine SARL att syftet med en firma inte
priméart ar att sdrskilja varor eller tjanster varfor forvaxlingsrisken
maste bedémas mildare 4n vad PRV gjort. Hogsta forvaltningsdomstolen
har 1 Gucci-méalet (HDF 2011 ref. 11) slagit fast att ett varumérke ska an-
ses vara forvaxlingsbart med en aldre firma om mérket ar identiskt eller
liknar firman och det avser varor eller tjdnster med anknytning till
samma bransch. En firma med svag séarskiljningsférmaga ska tillerkéin-
nas ett smalt skyddsomfang. Denna slutsats dr dven 1 linje med Mark-
nadsdomstolens dom i mal nr 2010:21 av vilken framgar att allmént
kénda namn och foreteelser ska hallas fria fér var och en och inte kunna
monopoliseras av ett enskilt foretag. Saledes ska de motanférda firmorna
Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka
Bistro Strangnéds AB anses ha ett mycket begransat skyddsomfang.

Bolagsverkets rutiner for firmagranskning, Firma 2008, innebéar forand-
ringar for hur brett skydd firmor tillmats i praktiken. Av riktlinjerna
framgar att Bolagsverket inte langre beaktar firmadominanter vid for-
vaxlingsbedomningen utan om det finns mer eller mindre beskrivande

tillagg kan en ny firma samexistera med redan existerande rattigheter.
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Sarskilt ndmns att foretagsnamn som innehéaller geografiska begrepp 1
kombination med ett vanligt verksamhetsbeskrivande ord kan godkdnnas

aven om det bara ar sma skillnader 1 jamforelse med tidigare firmanamn.

De sokta varuméarkena uppvisar dessutom stora skillnader, saval visuella
som fonetiska 1 jamforelse med motanférda firmor. EDSBACKA
WARDSHUS i figur bestdr av stiliserad text i tva nivier med ordet
EDSBACKA skrivet ovanfér ordet WARDSHUS. Till vénster finns den
mycket valornamenterade bokstaven E jamfort med 33 tecken langa Eds-
backa Bistro Strangnés Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB be-
staende av 26 tecken och Edsbacka Krog Aktiebolag med 22 tecken,
skrivna 1 en f6ljd. Eftersom det endast kravs mindre skillnader for att
marken inte ska anses vara lika nér det dldre market har lag séarskilj-
ningsférmaga ar det anméarkningsvart att de motanforda firmorna till-

mats storre betydelse dn ett varumérke.

PRV pastar att registreringshinder foreligger eftersom de aktuella kén-
netecknen innehéaller den inledande och dominerande lydelsen
EDSBACKA. Eftersom EDSBACKA &r en geografisk plats kravs en mera
nyanserad bedémning. EDSBACKA WARDSHUS utgér en helhet. Och
forvaxlingsrisken ska bedomas utifran det enhetliga begreppet, jfr Svea
Hovritts dom i mal nr T 9378-09, GRIPSHOLMS VARDSHUS.

Det foreligger vidare ingen reell forvaxlingsrisk mellan EDSBACKA
WARDSHUS och de motanférda firmorna. Restaurangbesok forknippas
med aktiva och genomténkta val som inbegriper bokning i forvag. I det
nu aktuella fallet &r de motanférda firmornas verksamheter av det en-
klare slaget medan EDSBACKA WARDSHUS tillhér ett exklusivare
tjanstesegment och risken for reell forvaxling ar saledes ringa, for att inte

séga obefintlig.

EDSBACKA WARDSHUS verksamhet ar omfattande och bestar, forutom
att severa mat och dryck, 1 att anordna brollop, stérre och mindre
konferenser, batutflykter m.m. De motanférda firmornas verksamhet
bestar 1 att servera enklare mat och dryck. Skillnaden bekraftas ocksa av
att EDSBACKA WARDSHUS bestar av flera friliggande hus med egen
parkering och stor tradgard medan Edsbacka Bistro huserar i betydligt
enklare lokaler. Skillnaden i verksamhet bekréaftas ocksa 1 valet av namn.



PATENTBESVARSRATTEN Ml nr 4(7)

Ordet bistro anvéands 1 allméint sprakbruk om en mindre bar eller café
medan vardshus ofta anviands for att beskriva ett (mat)stédlle med lang
historia, vilket ytterligare fortydligas genom den dldre stavningen av
vardshus (W 1 stéllet for V). Denna stavning forekommer numera inte 1
svenska spraket och maste anses vara betydligt mera unik an be-
skrivande ord i allménhet och ytterligare ett sitt att distansera det sékta
market fran de motanférda firmorna. Nar det det géller Edsbacka Bistro
Strangnas Aktiebolag dr denna krog beldgen néastan 10 mil fran
EDSBACKA WARDSHUS. Redan detta faktum talar emot att en reell
forvaxlingsrisk foreligger. Firman EDSBACKA KROG ar endast ett mo-
derbolag och bedriver inte nagon egen verksamhet varfor nagon reell for-

véaxlingsrisk inte foreligger.

DOMSKAL

Av utredningen i1 malet framgér, 1 likhet med vad PRV anfort, att
Edsbacka ar en kommundel 1 Sollentuna kommun samt ett natur- och

terrangomrade 1 Norrtélje.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det geografiska namnet
Edsbacka har sarskiljningsférmaga for de tjdnster som ansékningarna
avser. De sokta méarkena har darfor tillracklig sarskiljningsférmaga for
registrering trots det for de sokta tjansterna beskrivande elementet

wardshus.

Som PRV har anfort i de 6verklagade besluten far ett varumaérke, enligt 2
kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen, inte registreras om det ar
identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller
tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvidndningen av varumérket leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anviander
varumarket och innehavaren av varukidnnetecknet. Enligt 2 kap. 9§ 1
varumaérkeslagen géller detta pa motsvarande séatt i fraga om en

registrerad firma som anvands i ndringsverksamhet.
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For att avgora om det finns risk for forvaxling ska det goéras en
helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer 1 det
enskilda fallet.

Sa som PRV anfort foreligger det likhet mellan sadan restaurang-
verksamhet m.m. 1 klass 43 som omfattas av SRW:s ans6kningar och den
restaurangrorelse som ska bedrivas under de motanférda firmorna

Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Edsbacka
Bistro Strangnéas Aktiebolag.

Vad giller kdnneteckens visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsméssiga
likhet, grundar sig bedomningen pa det helhetsintryck som dessa ger med
héansyn sarskilt till deras séarskiljande och dominerande bestandsdelar.
Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna
och tjdnsterna har av kdnnetecknen ar av avgorande betydelse vid
bedémningen. Denne uppfattar vanligtvis ett marke som en helhet och
dagnar sig inte at att underscka dess olika detaljer.

En firma som bestar av ett ortsnamn och en allmin bendmning pa verk-
samhetens art far anses ha en svag sarskiljningsférmaga och darmed ett
snavt skyddsomfang (jfr 9 § andra stycket firmalagen, prop.

2009/10:225 s. 352, NJA 1999 s. 3 och HFD 2011 ref. 11).

Aven om sarskiljningsférmégan hos det dldre kdnnetecknet méste
beaktas vid bedomningen av risken for forvaxling, ar det endast en av de
omstiandigheter som ska bedémas. Aven i fall d& det dldre kiinnetecknet
endast har lag sarskiljningsférmaga kan det finnas risk for féorvaxling
sarskilt pa grund av likheten mellan kédnnetecknen och mellan de berérda
varorna eller tjinsterna (se Tribunalens dom 1 mal T-467/11 Colgate-
Palmolive Company mot harmoniseringsbyran p. 75 med hanvisning till
tidigare domar).

Naér alla bestandsdelar i1 en firma — eller ett annat motanfért kdnnetecken
—ar av svag karaktér far man avgoéra om nagon bestandsdel dnda
framstar som mera framtriadande 1 forhallande till de andra och beakta
exempelvis orddelens placering i forhallande till 6vriga delar (jfr
resonemang i dom i ovanndmnt mal Colgate-Palmolive Company mot

harmoniseringsbyran, p. 38).
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Var och en av motanférda firmorna inleds med ortsnamnet EDSBACKA
foljd av den for verksamheten beskrivande beteckningen krog respektive
bistro. I tva av de motanférda firmorna ingar ytterligare ett ortsnamn i
slutledet.

Med hansyn till att orddelarna krog respektive bistro far anses vara helt
beskrivande for den verksamhet som ska bedrivas under de motanférda

firmorna ar den geografiska bendmningen EDSBACKA i forhallande till
dessa, aven pa grund av dess placering 1 forsta led, den bestandsdel som

omsattningskretsen framst uppfattar som ett igenkdnningstecken.

Ortsnamnet EDSBACKA:s stallning som dominant i kdnnetecknet
forstarkts ytterligare 1 firmorna Edsbacka Bistro Sollentuna AB och Eds-
backa Bistro Strangnés Aktiebolag. Det forhallandet att ytterligare ett
ortsnamn ingar i dessa firmor och att detta ar placerat i firmans slutled
medfor att ortsnamnet EDSBACKA som anges 1 firmans forsta led far en
an mer framtrddande och sarskiljande stallning i forhallande till 6vriga
element i firman. Harigenom utékas dven firmans skyddsomfang i viss

man.

Aven i de sokta miarkena EDSBACKA WARDSHUS och EDSBACKA
WARDSHUS i figur utgoérs, av de skl som anforts ovan, kéinneteckens-
dominanten av beteckningen EDSBACKA.

Att det &ar just ett ortsnamn som skapar det sarskiljande elementet 1 de
motstaende kédnnetecknen bor inte 1 sig ges nagon avgoérande betydelse
nar forvaxlingsrisken ska bedémas.

Tillaggen 1 saval de yngre markena som de dldre firmorna anger olika
naringsstéllen for servering av mat. Med hansyn till den bleknande
minnesbilden hos konsumenten kan det darfor vara svart att halla iséar
dessa.

Helhetsintrycket som de motstaende kédnnetecknen ger, &ven med
beaktande av det figurativa utférandet, gor att de liknar varandra i
sadan utrickning att det vid en helhetsbedémning finns risk for att

omséattningskretsen kan tro att tjinsterna som det ar fraga om kommer
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fran samma foretag eller fran féoretag med ekonomiska band mellan sig.
(Gfr EU-domstolens dom 1 mal C-597/12 P Isdin mot harmoniseringsbyran
p. 17). Det finns alltsa risk for forvaxling mellan de sékta méarkena och de
motanforda firmorna Edsbacka Krog Aktiebolag, Edsbacka Bistro
Sollentuna AB och Edsbacka Bistro Strangnéis Aktiebolag.
Overklagandena ska darfor avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



