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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket SUB & CO THE NEW GENERATIONS
RESTAURANT FOR A EASY LIVING SINCE 1999 ALMQVIST & TIERNSTROM med
registreringsnummer 359663, 1 figur dtergivet nedan, som registrerades den 24 januari 2003
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Invindaren gor géllande att ovanndmnda varumérke ér forvixlingsbart med dennes
varumirke SUBWAY med registreringsnummer 241339 avseende kafé- och
restaurangrorelse i klass 43. Invindaren har darutdver hévdat forvaxlingsrisk med dennes
inarbetade rittighet till SUBWAY i figur med en gron ram och i vilken forledet SUB- ér
skrivet i vitt och efterledet ~-WAY ér skrivet i gult. Dirtill gor invéindaren gallande att
innehavarens mirke #r registrerat i ond tro baserat pa invindarens redan aberopade
kénnetecken samt darutéver varumérkesregistreringarna SUBWAY med
registreringsnummer 245486 samt 241337, Den forstndmnda registreringen omfattar skydd
for samtliga varor i klasserna 30 samt 31 och den sistndmnda registreringen avser skydd for
samtliga varor i klass 29 och kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sago, kaffeersittning, mjol
och niringspreparat av sad, bréd, bakverk och konditorivaror, smorgés, glass, honung, sirap,
senap, dttika, siser (utom salladssdser), kryddor och is i klass 30.

Till stod for sin talan har inviindaren i allt vésentligt patalat foljande. Invéindarens
verksamhet ar virldsomfattande och branschiedande tillverkare och forséljare av baguetter
med &ver 18 000 restauranger i 72 lander. Innehavarens verksamhet sammanfaller med
invindarens registrering. Bdda parter nyttjar varumérken med dominanten SUB. Det skall
sirskilt pdpekas att SUB 4r ett begrepp som &r typiskt for den kategori snabbmat som
parterna salufor. Varumirket SUBWAY 4r vil ansett hér i landet och innehavaren kan dra
otillborlig fordel av det anseende och igenkinnande som SUBWAY under lang tid har
arbetat upp genom kostsam rekiam. Det innebér ocksa att SUBWAY forlorar sin
sarskiljningsformiga hos konsumenterna. Innehavarens mirke SUB & CO har inte den
sirskiljningsforméaga som skall krivas for registrering. Innehavarens varumérkesansokan har
gjorts med vetskap om invindarens varukéannetecken. Dels hanvisas till dberopade réttigheter
och dels patalas att innehavarens val av firmanamn, Subway Fastfood AB, ger stéd harfor.

Till styrkande om omfattningen av invéindarens verksamhet har denne hénvisat till
webbsidan www.subway.com. Enligt invindarens uppgift kan av hemsidan noteras att
SUBWAY®Restauranger ér ett synnerligen hogt rankat franschisekoncept som erhéliit
utmirkelser under en ling foljd av &r. Det framgér av hemsidan att invindaren i december ar
2003 hade 13 restauranger i Sverige.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna fr invéndningen och 1 allt vasentligt
anfort foljande. Det bestrids att SUB & CO inte har sarskiljningsforméga. Det bestrids vidare
att varumirkena SUBWAY och SUB & CO ir forvaxlingsbara eftersom det inte foreligger
négon mirkeslikhet. Orden uppvisar varken utseendemassiga, uttalsméssiga eller
associationsmissiga likheter. Varumirket SUBWAY:s sprakliga betydelse skiljer sig helt
frén den betydelse varumarket SUB & CO har, Ordet SUB sett for sig kan inte anses ha
tillricklig distinktivitet. Ovriga delar av market skiljer sig avsevirt &t savil till utseende som
uttal samt associationsmissigt. Det &ligger invindaren att visa att SUBWAY ir ett vil ansett
kénnetecken i Sverige samt pi vilket sitt SUB & CO skulle dra otillborlig fordel av eller
vara till forfang for SUBWAY s anseende och sirskiljningsforméga. Savitt avser pastdendet
om att SUB utgdr ett inarbetat varumarke har inte négon inarbetning visats. Flertalet av
inviindarens restauranger ar i konkurs och det finns i maj ar 2005 endast sex restauranger
kvar i Sverige.

SKAL
Ett varumiirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumarkeslagen inte registreras bland
annat om mirket 4r forvaxlingsbart med nigon annans varumérke som #r registrerat efter en
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tidigare ansckan eller med ndgon annans varukinnetecken som ér inarbetat d& ansokan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/jinster av samma eller liknande slag. Andra
stycket samma paragraf stadgar att forvixlingsbarhet 4ven kan &beropas till formén for ett
kénnetecken som &r vl ansett hér i landet, om anvéndningen av ett liknande kinnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda kinnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

Vid en beddmning av varukénneteckens forvixlingsbarhet sinsemellan skall — d3 icke ar
friga om fall som omfattas av 6 § andra stycket varumérkeslagen ~ en helhetsbeddmning
goras av markes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det
innebir att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varorAjinster som kannetecknen
anvinds for ar i stort sett de samma och — omvant — att det inte stills s& stora krav pd
varuslagslikheten om mérkena &r identiska, for att en forviaxlingsbarhet skall vara for
handen,

Avgorande vid besvarandet av fragan om forvaxlingsbarhet foreligger eller inte blir, i de
fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kéinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mirkena formedlar och
dd i forsta hand p& mirkenas visuella och fonetiska likhet, Hinsyn skall dven tas till
huryvida ord och eller figurer i de aktuella markena eventuellt besitter ett gemensamt eller
liknande begreppsmissigt innehall.

Det skall dven fastas avseende vid graden av sdrskiljningsforméga hos de respektive
mérkena, varvid en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mirke skall utgéra
en faktor som okar forvixlingsrisken mellan mirkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper 4ven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Trots varumérkeslagens nuvarande ordalydelse har det i 6 § andra stycket forekommande
begreppet “forvixlingsbarbet” inte samma materiella betydelse som forvixlingsbarhet enligt
huvudregeln i forsta stycket. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket forutsitts nimligen vara
for handen i varje fall d4 risk finns att anvindningen av ett yngre liknande mirke kan linda
det dldre market till forfang elier eljest dra otillborlig fordel av detsamma. Ett forfing kan
t.ex. uppstd om allmanheten vilseleds i friga om det kommersiella ursprunget s att den far
uppfattningen att varorna hérror frin samma eller samverkande foretag. Vidare kan forfing
uppsta genom en urvattning av det vil ansedda mirkets goodwill.

Det fordras emellertid inte att en anvindning i praktiken givit upphov till otillbérlig fordel
eller forfang. Det 4r tillfyllest att det foreligger omstidndigheter som med tillrécklig styrka
talar fr att en ténkt anvandning skulle fa sidan effekt. En central fraga 4r vilket krav som
skall stillas pa utredningen (bevisningen) for att anvindningen av ett yngre mérke skall
anses dra otillborlig fordel av eller vara till forfing for det vd] ansedda mérkets
sirskiljningsformiga eller anseende. A ena sidan &r det angeliget att kravet inte sitts si hogt
att vl ansedda mérken inte kommer i dtnjutande av det utdkade skydd som bestimmelsen
syftar till att ge. A andra sidan &r det viktigt att kravet inte sétts sa lgt att utrymmet for
andra kdnnetecken begrinsas oskéligt. Vid avvigningen mellan de vil ansedda mirkenas
behov av utdkat skydd och intresset av ett rimligt utrymme for andra mérken har av
Patentbesvirsritten beviskravet bestimts s att det skall framstd som sannolikt att en
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anvindning av ett yngre mirke medfor otillborlig fordel eller forfang. En otillborlig fordel
far anses foreligga s snart ett yngre mirke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda
mairkets goodwill.

Detta innebir i praktiken att samma hoga krav pd egentlig mirkeslikhet inte skall
uppritthéllas vid tillimpningen av denna s k anseendeskyddsregel. For tillimplighet av
denna regel krivs i alla fall ett visst mitt av mirkeslikhet, som i vart fall maste vara av den
digniteten att den berdrda allménheten kan komma att férknippa mirkena med varandra,
utan att darfor for den skull direkt komma att forvixla desamma. De skil som bér upp det
utokade skyddet for vil ansedda varumirken gor sig géllande sivil utanfor som innanfér
grinserna for varuslagslikhet. Anseendeskyddsregeln skall dérfor dven tillimpas vid de fall
da direkt varuslagslikhet foreligger.

Vid faststillande av vad som utgér ett vil ansett mirke kan graden av kinnedom om
mirket — hos sdvil den breda allménheten som den direkta omséttningskretsen — komma
att vara helt avgorande och i praktiken den enda helt objektivt avldsbara faktorn att beakta
vid beddmningen.

Vidare stadgas i 14 § forsta stycket 7 punkten varuméarkeslagen att hinder foreligger att
registrera ett varumérke om mirket 4r forvaxlingsbart med ett varukdnnetecken som vid
tidpunkten for ansdkan anviindes av nigon annan samt att ansokan gjordes med vetskap om
detta och stkanden inte anvint sitt mérke innan det andra kinnetecknet togs i bruk.

PRV gor foljande beddmning,

Vad giller de registrerade rittigheter som dberopats till stéd for invindningen kan
inledningsvis konstateras att mérkesordet SUBWAY skiljer sig betydligt bade visuelit och
fonetiskt frn innehavarens mirke SUB & CO THE NEW GENERATIONS
RESTAURANT FOR A EASY LIVING SINCE 1999 ALMQVIST & TJERNSTROM. Det
i aktuell registrering framtradande ordet sub &r ett prefix som Gverséts till “under-” och
ordet subway i invindarens mirken ¢versitts till "gingtunnel, tunnelbana” (jfr
Nationalencyklopedin www.ne se, engelsk ordbok, dtkomst den 30 augusti 2005). Den
semantiska inneborden av texterna i markena skiljer sig dirmed at och medfor skilda
associationer. Vad det sedan giller varuslagslikheten kan stgas att sddan rdder mellan
innehavarens varumérke och invéndarens dberopade varumérke SUBWAY med
registreringsnummer 241339. T varumarkesritttslig mening foreligger &ven nigon
varusiagslikhet mellan innehavarens varumirke och invindarens aberopade registreringar
245486 samt 241337. Vid en samlad bedémning finner PRV emellertid att nagon
forvaxlingsrisk ej dr for handen mellan invéindarens motanforda mérken och innehavarens
mirke.

Vad det galler den patalade forvaxlingsrisken mellan nu aktuell registrering och den av
invandaren Aberopade inarbetade rattigheten tilt SUBWAY i firgfigur konstateras att av det
material som aberopats i drendet, som begrinsar sig till en hinvisning till invindarens
hemsida, inte visar att mérket anvénts under sidan tid och i sidan omfattning att det kan
anses utgora en inarbetad rattighet. ' ‘

Vad det sedan galler frigan om invindarens &beropade rittigheter &r att anse som vl
ansedda i varumérkesrittslig mening, konstaterar PRV att den av invéndaren &beropade
hanvisningen till hemsidan ger for handen att det finns SUBWAY-restauranger pa sju stallen
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i landet (www subway.com, itkomst den 30 augusti 2005). Denna omstandighet talar inte for
att mérket 4r att anse som vil ansett. Varumérkeslagens 6 § andra stycket blir darfor inte
tillimplig i forevarande fall.

Mot bakgrund av att PRV finner att det inte foreligger ndgon forvaxlingsrisk mellan
invindarens dberopade kannetecken och innehavarens varumérke saknas anledning att prova
om ovriga rekvisit i 14 § forsta stycket 7 punkten varuméirkeslagen dr uppfylida.

Sammanfattningsvis utgér invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéindningen
skall darfor avslas. '

Beslutat den 1 3 SEP 2005

b

Lena Frankenberg Glantz \)
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Karolina Hedberg
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BESLUTET QVE A

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begars. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frin
beslutets dag.




