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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invandningen med ovanstiende nummer med
st3d av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket easy webbhotell, reg nr 375531, registrerat den 14 oktober
2005 for upplatande av utrymme pa webservrar/websiter (webbhotelltjdnster) i klass 42.

Invindaren yrkar att varumérkesregistreringen easy webbhotell upphévs och anftr som
grunder hérfir att varumérket 4r forvixlingsbart med easygroup IP:s registrerade
gemenskapsvarumérke easyHotel med reg nr 1866706 samt att varumérket easy webbhotell
ar &ignat att vilseleda allméinheten enligt 14 § forsta stycket, punkten 2 varumirkeslagen.
Invindaren anfor vidare bland annat f6ljande. EasyGroup IP 4r en del av easyGroup (UK)
Ltd. 1 bolagens gemensamma verksamhet ingdr bland annat licensiering av diverse
easyvarumirken, t ex varumdarket easyHotel. EasyGroup bedriver utveckling av nya
affirsméjligheter i syfte att skapa nya bolag under det gemensamma kénnetecknet “easy™.
Det mest kiinda bolaget 4r lagprisflygbolaget easyJet. Detta mérke #r skyddat bdde som
svenskt varumérke och gemenskapsvarumérke. EasyGroup stir bakom &ven flera andra
easy-bolag, nmligen easy Internetcafé, easyValue, easyCinema, easyBus, easyPizza,
easyTelecom, easyServices, easyCar, easyMoney, easyOffice, easyCruise, easyMusic,
easyMobile och easyJobs, samtliga skyddade som gemenskapsvaruméirken. EasyGroup
innehar ocksa gemenskapsvarumérkena 1976679 easy och 1699792 EASY. Genom att
konsekvent anviinda sig av prefixet easy- har easyGroup skapat en tydlig fretagsidentitet
som medfdr att easy-bolagens kunder uppfattar en stark koppling mellan easy-varuméirkena
och moderbolaget easyGroup. Enbart fSrledet easy dr siledes i manga fall tillriickligt for att
skapa en koppling till easyGroup. Det kiinda easyJet har sedan 1995 anvints i samband med
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marknadsfSringen av lagprisflyg inom Europa. Fir flygresenéirer i Europa #ir varumirket
easylJet ett vilbekant namn. Varumirkesbyggandets framgéng har manifesterats genom
diverse utmiirkelser. Ett stort antal personer har varit i kontakt med nigot easy-bolag, bland
annat easylet, vilket tyder pé att fdrledet easy- har forvéirvat en hog grad av
sérskiljningsfdmaga, vilket motiverar ett brett skyddsomfing. Varumdirket easy webbhotell
avser tjinsterna "upplatande av utrymme pé webservrar/websiter (webbhotelltjénster)” i
klass 42. Varumirkesregistreringen for easyHotel avser tjdnster i klass 42 som #r av liknande
slag, nimligen dator- eller datorrelaterade tj#inster sdsom “computerised hotel reservation
services” samt informationstj4nster. Aven i klasserna 35, 39 och 41 finns flera
informationsrelaterade tjAnster, sisom business administration, office functions... business
information systems...providing and rental of exhibition area and equipment” i klass 35.
Skyddet omfattar siledes "kontorstjéinster” och “system for affirsinformation” vilket far
anses vara tjiinster som innefattar eller liknar "webbhotelltjéinster”. Skyddet fr easyHotel
avser ocksa tjinsterna "uthyrning av utstéllningsyta och utrustning” vilka sivil vad giller
4ndamdl som egenskaper &r néra identiska med “upplatande av utrymme pA
webservrar/websiter”. Miirkena #r lika varandra bade visuellt och konceptuellt. Vidare
medfir den anviéndning easyGroup Aberopat avseende easy-varumérken att risken for
férvixling #ér hdgre 4n normalt. EasyGroups omfattande anvindning av “easy” medfr iven
att aliméinheten kan bli vilseledd, i synnerhet dé det s6kta mérket slutar p4 samma sitt som
easyGroups registrerade easyHotel.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for inviindningen och anfr vidare bland
annat féljande. Vér eller vart varuméirkes mening &r inte att efterlikna eller sammankopplas
med easyGroup IP pd nigot sitt. De tjdinster som easy webbhotell kommer att innefatta ar
langt ifrén identiska med de som easyHotel avser. Tjinsten “upplatande av utrymme pa
webservrar/websiter (webbhotelltjdnster)” innebir att foretag och privatpersoner vinder sig
till ett webbhotell for att registrera sitt domé#nnamn (www.namn.se) och ladda upp sin
hemsida mot en server. De tjénster som erbjuds &r virtuella. Easy webbhotell kommer inte att
hantera ndgon form av “kontorstjiinster” eller “system fir affiirsinformation”, inte helter
“uthyrning av utstéllningsyta med utrustning” kan kopplas till tjanster som easy webbhotell
kommer att hantera eller innefatta. De bida varumérkenas tjtinster #r vitt skilda och gar inte
att sammankoppla. Det finns &ven visuella skillnader mellan mérkena, ett hotell syfiar pa ett
fysiskt hotell medan ett webbhotell syftar till en Internetbaserad virtuell tjinst. Betydelsema
&r helt olika och drar tankarna &t tva skilda hall.

SKAL

Ett varumarke far enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varuméirkeslagen, inte registreras om
det &r forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och som
ar registrerat efter en tidigare ansékan. Av 6 § forsta stycket samma lag framgér att
kéinnetecken anses férvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag,

Vid beddmning av varukinneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbed6mning gbras av
mérkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k, produktregeln. Det innebir att
kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kiinnetecknen anviinds for &r i
stort desamma och — omviint — att det inte stélls s stora krav pd varuslagslikheten om
mirkena 4r identiska, for att forvéixlingsbarhet skall foreligga.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om fSrviixlingsbarhet foreligger blir siledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena fsrmedlar och dé i
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forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall #ven tas till huruvida ord
eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmiissigt innehall. Man har 4ven att beakta den potentielle konsumentens
fsrekommande avsaknad av reell majlighet att samtidigt jimfora tvd motstiende mérken,
varfor det méaste tas hiinsyn till att oms4ttningskretsens minnesbild av eft varumiirke i
normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid férviixlingsbeddmningen mellan mirkena
skall ddrfSr bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara l4tta att
notera vid en direkt jimfbrelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sirskiljningsfdrmaga hos de respektive
mirkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgéra en
faktor som 6kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kéinnetecknet.

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 2 varuméirkeslagen far ett varumirke heller inte
registreras om mdrket 4r dgnat att vilseleda allménheten,

PRV g6r féljande bedmning.

Vad betriffar varuslagslikheten omfattar varumérket easy webbhotell tjéinsterna “upplatande
av utrymme pé webservrar/websiter (webbhotelltjinster)” i klass 42. Det motanfirda
gemenskapsvarumirket easyHotel omfattar, som inviindaren pdpekat, bland annat
“kontorstjdnster” och "féretagsinformationstjinster” i klass 35 och “datoriserade
hotellbokningstjanster” i klass 42. Mellan de webbtjdnster som innehavarens mirke omfattar
och de tjinster invindarens méirke omfattar far dock, enligt PRV:s mening, inte anses rdda
nigon tjinsteslagslikhet.

Vad géller mirkeslikheten innefattas det &ldre gemenskapsvarumérket easyHotel i
innehavarens nu registrerade mirke. Ordet webbhotell beskrivs i Nationalencyklopedin som
Internettjinst som innebidr att ett fretag uppldter utrymme pé en sdrskild dator
{webbserver) for hemsidor (HTML-dokument) at foretag eller privatpersoner som inte har
egen webbserver (www.ne.se, s6kning 2006-11-10). Orddelen webbhotell i innehavarens
mérke far siledes anses som svag for s6kta tjtinster liksom orddelen —Hotel i invéndarens
mirke besitter svag sirskiliningsformaga for i vart fall de hotelltjinster som market #r
registrerat fr. Det #r siledes mirkesdelen easy som ér det dominerande momentet i
respektive mérke. Trots detta skall mérkena bedtmas i sin helhet, Innefattas i bedémningen
skall dérfr att de motstiende mirkena har helt olika begreppsmiissiga innehéll, d&
miérkesdelen webbhotell numera allmiint uppfattas som ett *hotell” i dverférd bemérkelse

- d v s ett virtuellt utrymme f6r hemsidor - vilket #r négot helt annat #n ett fysiskt hotell.
Invéindaren har vidare anftrt att denne genom ett konsekvent anvindande av prefixet easy-
skapat sig en tydlig firetagsidentitet. Det kan visserligen konstateras att invéindarens
samtliga mérken innehéller forledet easy och att frhallandet att ett yngre varumirke
innehaller en bestindsdel som 4r gemensam for flera i en serie ingdende 4ldre mirken kan
gora att det yngre méirket ir forviixlingsbart med ett eller flera av de 4ldre mirkena. Fr det
fall att denna bestindsdel har stark sirskiljningsférméga kan den, i fdrening med andra
mirkeselement, kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung n4r den anviéinds i ett
kénnetecken. En forutsittning hiirfor &r dock normalt, att omsittningskretsen kinner till
anviindningen av mérkesserien och dérvid fSrknippar den gemensamma bestdndsdelen — i

forening med mérkesuppbyggnaden i 6vrigt — med ett visst kommersiellt ursprung (jmfr
PBR:s dom i mal 97-707, Mc Osirich). I fdrevarande drende har ej visats att s #r fallet. Vid
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en helhetsbeddmning, i vilken ingir risken fir att konsumenterna uppfattar att det rider ett
samband mellan motstdende varumérken samt dér hiinsyn &ven tagits till invindarens
omfattande bruk av sitt kéinnetecken, &r varumdéirkena inte att anse som forviixlingsbara.
Vid en sidan beddmning kan det registrerade mirket ej heller anses vara &gnat att vilseleda
alimiinheten om dess kommersiella ursprung, enligt 14 § forsta stycket, punkten 2
varuméirkeslagen.

Foljaktligen utgdr invéndningen inte nigot hinder mot registreringen. Invindningen skall
dérfor avslas.

Beslutat den i 6 DEC 2006
Ulrika Axelsson
MLLQN/ZL

Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET OVERKLAGA

Den som vill verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- i sverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begéirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvad minader fran
beslutets dag.




