PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invindningsédrende nr 2008/0011/0001

Registrering nr 392725

INVANDARE

7-Eleven, Inc.

2711 North Haskell Avenue
Dallas, TX 75204-2906.
USA

OMBUD

ALBIHNS AB
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE
Uppsala Nightclub AB
Box 1976

751 49 Uppsala

OMBUD

Ahlford Advokatbyrd AB
Att: Lotta Wikman Oman
Box 1111

751 41 Uppsala

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstaende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket Se7en, i figur dtergivet nedan, med registreringsnummer
392725 for restauranger; utskdinkning av mat och dryck, 1 klass 43.

SE/EN

Innehavarens mirke med registreringsnummer 392725.

Inviindaren har yrkat att innehavarens registrering skall hdvas och har som grund hérfor
anfort att mérket dr forvixlingsbart med invédndarens nedan angivna varumirken:

Gemenskapsvarumirket SEVEN-ELEVEN med registreringsnummer 5060694 for annons-
och reklamverksambhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjinster;
detaljbutikstjanster omfattande férséljning av 61, vin, destillerad sprit, vatten, laskedrycker,
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mejeriprodukter, bakprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, charkuterivaror och sallad,
frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, ej receptbelagda mediciner, stillastiende
produkter, periodiska publikationer, bensin, sjdlvverkande produkter,
hushallsrengéringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, klidder, fotofilm, telefoner
och telefontillbehor, telefonkort, hdlsa och skénhetsmedel, och personliga vardprodukter;
tjdnster avseende nérbutiker omfattande forsdljning av 6l, vin, destillerad sprit, vatten,
laskedrycker, mejeriprodukter, bakprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks, charkuterivaror
och sallad, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, ¢j receptbelagda mediciner,
stillastdende produkter, periodiska publikationer, bensin, sjdlvverkande produkter,
hushéllsrengdringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, klider, fotofilm, telefoner
och telefontillbehor, telefonkort, hilsa och skénhetsmedel, och personliga vardprodukter, i
klass 35, transport; emballering och forvaring av gods; anordnande av resor, 1 klass 39, samt
utskéinkning av mat och dryck; upplatande av kortvarigt boende, 1 klass 43.

Gemenskapsvarumérket 7-ELEVEN med registreringsnummer 5060421, samt
gemenskapsvaruméirket 7 ELEVEN, i figur dtergivet nedan, med registreringsnummer
5060331 bada registrerade f6r vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och
optiska apparater och instrument samt apparater och instrument for lantméteri, besikining,
viagning, mitning, signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning;
apparater och instrument for ledning, vixling, transformering, ackumulering, reglering eller
kontrollering av elektricitet; apparater for inspelning, upptagning, sndning eller atergivning
av ljud och bilder; magnetiska databérare, grammofonskivor; forsdljningsautomater samt
mekanismer f6r myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner,
databehandlingsutrustningar och datorer; eldsldckningsapparatur; kodade telefonkort;
telefoner och telefontillbehor, i klass 9, redskap och behéllare for hushallséindamal samt
koksgerdd (ej av ddla metaller eller verdragna dédrmed); pappers-, plast- och (icke ddla)
metallkoppar; termosflaskor; resemuggar och -koppar; isolerade muggar och koppar;
kammar och tvittsvampar; borstar (ej malarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar for
rengdringsdndamal; stalull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (e] byggnadsglas); varor av
glas, porslin och keramik, ej ingéende i andra klasser, i klass 21, klader, fotbeklddnader,
huvudbonader, klass 25, kott, fisk, fjaderfi och vilt; kéttextrakt; matrétter bestdende i
huvudsak av kott, fisk, fjiderfi eller gronsaker; sallader, ej makaroni-, ris- eller pastasallad;
konserverade, torkade och tillagade frukter och gromsaker; geléer, sylter, fruktkompotter;
dgg, mjolk och mjolkprodukter; dtliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te, kakao, socker, ris,
tapioka, sagogryn, kaffeersiittning; mjol och preparat tillverkade av spannmal, bréd,
konditorivaror och godsaker, bagerivaror, bageriprodukter, bageriefterrétter, mérdegstartor
och pajer, smorgasar, pizza; méaltider bestende i huvudsak av pasta eller ris; makaroni-, ris-
och pastasallad; glass; honung, sirap; jdst, bakpulver; salt, senap; vindger, siser
(smaktillsatser); kryddor; is, i klass 30, jordbruks-, tridgards- och skogsbruksprodukter samt
spannmal, ej ingdende 1 andra klasser; levande djur; firska frukter och grénsaker; froer och
utsiiden, levande plantor, vixter och blommor; djurfoder; malt, i klass 31, &l; mineral- och
kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och fruktjuicer; drycker
smaksatta med kaffe; tedrycker; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker, 1
klass 32, alkoholhaltiga drycker (ej 61), i klass 33, tobak; artiklar {6r rokare; tandstickor, i
klass 34, detaljhandelstjdnster avseende forsiljning av &1, vin, destillerade spritdrycker,
vatten, ldskedrycker, mejeriprodukter, bageriprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks,
delikatesser och sallader, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, receptfria,
mediciner, kontors- och pappersvaror, periodiska publikationer, bensin, bilartiklar,
hushéllsrengdringsmedel, tobaksprodukter, elekiriska batterier, kidder, fotografisk film,
telefoner och telefontillbehdr, telefonkort, hilso- och skénhetsmedel, och personliga
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vardprodukter; nirbutikstjdnster avseende forsiljning av 81, vin, destillerade spritdrycker,
vatten, ldskedrycker, mejeriprodukter, bageriprodukter, bryggt kaffe, godis, snacks,
delikatesser och sallader, frusna godsaker, basvaror, tillagade livsmedel, receptfria
mediciner, kontors- och pappersvaror, periodiska publikationer, bensin, bilartiklar,
hushéllsrengdringsmedel, tobaksprodukter, elektriska batterier, kldder, fotografisk film,
telefoner och telefontillbehdr, telefonkort, hilso- och skénhetsmedel, och personliga
véirdprodukter; franchising; annons- och reklamverksamhet; foretagsledning;
féretagsadministration, kontorstjinster, 1 klass 35, forsikringsverksambhet; finansiella
tjinster; monetéra tjinster; fastighetsmakleri; tjinster avseende forbetalda telefonkort; betal-
och kreditkortstjénster; banktjdnster; valutavixling, i klass 36, transport; emballering och
forvaring av gods; anordnande av resor, i1 klass 39 samt utskinkning av mat och dryck;
upplatande av kortvarigt boende, 1 klass 43.

Invindarens gemenskapsvarumirke med registreringsnummer 3060331.
Varumirket 7 ELEVEN, i figur dtergivet nedan, med registreringsnummer 160579 for

reklam- och annonsverksamhet gillande handel i detalj med livsmedel, i klass 35, samt
kundtjinst i form av information géllande dagligvaror vid detaljhandel med dylika, 1 klass

42.
L/

ELEVEN

Inviindarens varumiirke med registreringsnummer 163579,

Varumirket 7-ELEVEN med registreringsnummer 318913 for kott, fisk, fjaderfd och vilt;
kottextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter,
fruktkompotter; dgg, mjslk och mjdlkprodukter; 4tliga oljor och fetter, i klass 29, kaffe, te,
kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersitining; mjsl (livsmedel) och néringspreparat
tillverkade av spannml, ¢j for medicinskt bruk, brisd, konditorivaror och godsaker, glass;
honung, sirap; jist, bakpulver; salt, senap; vindger, séser (smaktillsatser); kryddor; is, 1 klass
30, 61; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och
-juicer; safter och andra koncentrat for framstéllning av drycker, i klass 32, juridiska tjénster;
vetenskaplig och industriell forskning; datorprogrammering, i klass 42, utskéinkning av mat
och dryck; upplitande av kortvarigt boende, i klass 43, samt medicinsk, hygienisk och
skonhetsvérd; veterindra och lantbrukstjénster, 1 klass 44.

Varumirket 7 ELEVEN, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 365585 for
iterforsiljningstjinster inom dagligvaruhandeln, samt utskinkning av mat och dryck, 1 klass
43,
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ELEVEN B

Inviindarens varumirke med registreringsnummer 365585.

Till stéd fér inviindningen anfor invindaren sisom det far forstas att 7-Elevens varumiérken
4r notoriskt kinda och &tnjuter ett utékat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen da
mérket &r att betrakta som vl ansett.

Innehavaren av varumiirket, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemdétt invindningen.

SKAL

Ett varumirke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen inte registreras om
det #r forviixlingsbart med nigon annans varumérke som dr registrerat efter tidigare anstkan.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumirkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om miérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvaruméarke som innehas av
nagon annan och &r registrerat efter en tidigare ansokan.

Fragan huruvida det foreligger risk for frvéxling mellan tva varumérken skall avgoras efter
en helhetsbeddmning i vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas. Vid en bedémning av varukénneteckens forvixiingsbarhet skall en
helhetsbedmning géras av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k.
produktregeln. Det innebdr att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kannetecknen anvinds for dr i stort desamma och —omvint— att det inte stélls sa stora krav pa
varuslagslikheten om mirkena &dr identiska, for att forvixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kdnnetecknen kan anses likna varandra.
Redémningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mirkena formedlar och d i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hénsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hansyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jdmfora tva
motstdende méarken, varfor det ocksd maste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett
varumdrke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen stadgas att forviixlingsbarhet dven kan dberopas till
forman for ett kinnetecken som ir vill ansett hir i landet, om anvindningen av ett liknande
kinnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vill ansedda
kinnetecknets sirskiljningsférmaga eller anseende. En otillbérlig fordel anses foreligga sa
snart ett yngre mirke drar nigon nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill. Vid
faststillande av vad som utgér ett vl ansett mérke 1 varumirkeslagens mening r graden av
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kinnedom om mirket hos sivil allminhet som omséttningskrets av stor vikt och 1 praktiken
ofta den enda obiektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gor foljande bedémning.

Inviindaren har hdvdat att dennes méirken &r notoriska. Det har i drendet dock inte
presenterats négot material till styrkande av detta forhéllande. Markena kan dérmed inte
heller tillerkdnnas ett utdkat skydd som vil ansedda i den mening som avses 16 § andra
stycket varumirkeslagen. Forvixlingsbeddmningen skall saledes utgoras av en jamforelse
mellan innehavarens och inviindarens mérken sdsom de har registrerats.

Vad giller det av inviindaren &dberopade market 7 ELEVEN, 1 figur, med
registreringsnummer 160759 finner PRV att det i varumirkesréttsligt hinseende inte
foreligger ndgra likheter melian de reklam- och kundtjinstrelaterade tjanster som mérket
avser och de restaurangrelaterade tjdnster som innehavarens mirke avser. Aven om mirkena
uppvisar vissa associationsmissiga likheter medfor avsaknaden av likhet mellan de tjéinster
mirkena avser att de e dr forviixlingsbara.

Betriffande de av invindaren évriga beropade mirkena med registreringsnummer 5060694,
5060421, 5060331, 318913 och 365585 foreligger dock identitet meltan de tjénster i form av
utskénkning av mat och dryck som de motstidende mirkena avser. Det féreligger dessutom
likhet ur varumérkesrittsligt hinseende mellan de restaurangrelaterade tjfinster innehavarens
mirke avser och de livsmedel i klasserna 29, 30, 31, 32 och 33 som de av inviindaren
dberopade registreringarna 5060421, 5060331 samt 318913 avser.

Betriffande mirkeslikheten anfér PRV foljande. Innehavarens mérke bestér av
teckenkombinationen SE7EN i ett figurativt utférande och de av invéindaren &beropade
miérkena innehéaller eller bestér av teckenkombinationen SEVEN-ELEVEN alternativt 7-
ELEVEN. De motstdende mirkena uppvisar séledes en associationsmissig likhet i det att de
alla fonetiskt innehaller siffran sju pa engelska. Samtliga invéindarens motanftrda mérken
innehaller emellertid ocksd ordet ELEVEN. De av inviindaren aberopade mirkena med
registreringsnummer 5060331, 318913 och 365585 #r liksom innehavarens mérke
figurmirken vilket ytterligare distanserar mérkena fran varandra. Innehavarens miirke &r
dartill uppdelat i fiera delar, dér siffran 7 i figurativt utforande delar av bokstéverna SE och
EN, vilket stirker de visuella olikheterna med de motanférda mérkena. Dessa skillnader
leder till att markena, sedda till sina helheter, uppvisar klara fonetiska och visuella olikheter.
Vid dessa forhallanden finner PRV, vid en helhetsbeddmning, att innehavarens mérke foreter
tillrackligt stora skillnader gentemot de av invindaren dberopade mirkena att det trots ovan
konstaterad tjinsteslagslikhet inte foreligger nagon reell risk att de kommer att forviixlas
med varandra.

Fasljaktligen utgor inviandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen skall
dérfor avslés.
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Beslutat den 4 ARR JO0Y
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Helman Pettersson
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Magnus Broman

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Siderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




