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INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser varuméirket SHELLATON, med registreringsnummer 408925,
registrerat for djurfoder, i klass 31, samt djurpensionat, i klass 43.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att mérket &r
forvixlingsbart med foljande registrerade och ansékta varumérken:

Det nationella varumirket SHERATON, med registreringsnummer 155253, registrerat for
hotell- och restaurangrorelse, i klass 42.

Det nationella varumirket SHERATON, med registreringsnummer 182695, registrerat for
hotell-, motell-, restaurant- och konferensverksambhet, i klass 42.

Det nationella varumérket SHERATON TOWERS, med registreringsnummer 238684,
registrerat for hotell- och restaurangverksamhet, i klass 42.

Gemenskapsvarumérket SHERATON, med registreringsnummer 154450, registrerat for
klider; fotbeklidnader; huvudbonader, i klass 25, kasino, spel- och hasardspelstjdnster;
kasinofrvaltning; kabaréer och diskotek; underhéllningstjénster; underhéllning inriktade pé
musik, dans, komedi, drama och trolleriférestéliningar; hilsoklubbar, strand- och
poolklubbar; n&jesfilt, temaparker, ndjesarkader, spelhallar, ndjescentra; fritidsanldggningar;
countryklubbar; klubbhusverksamhet med idrottsanléggningar; tillhandahdllande av
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idrottsanliggningar; sportinstruktionstjénster; arrangerande och genomfrande av
idrottsevenemang, idrottstivlingar och sportevenemang; produktion av teve- och
radioprogram; produktion av videofilmer, filmer, ljudband, cd-romskivor, skivor,
televisionsshower och televisionsserier; uthyrning av videokassetter, skivor, cd-romskivor
och elektronisk spelutrustning; genomforande av hastkapplopningar; arrangerande och
hallande av seminarier; fritidsverksamhet; anordnande av underhéllning; upplatande och
ledning av sportanliggningar och idrottsevenemang; organisering av idrottsaktiviteter och -
tavlingar; uthyrning av spelfilmer och video; anordnande av gymnastikutbildning och
upplatande av gymnastikanldggningar; produktion av shower; uthyrning av radio- och tv-
apparater; anordnande av méten och konferenser; formedling av teaterbiljetter; anordnande
och erbjudande av tréningsmdjligheter for forséljnings- och hotellpersonal; anordnande av
och upplétande av anliggningar for idrottsevenemang; tjénster avseende néjesparker och
temaparker; alla tjéinster ingaende i denna klass, i klass 41, samt hotell, semesterhotell,
motell och vandrarhem; tillhandahallande av faciliteter for sammankomster;
hotelledningstjanster; hotellbokningstjanster; formedlare som ordnar hotellinkvartering for
resande; restaurang-, bar- och cateringverksamhet; caféer och nattklubbar;
harfriseringssalonger, hudvardssalonger; hilsocenter; herrfriseringar och skonhetssalonger;
harfrisering; barnvaktsverksamhet; klubbhusverksamhet med boendeanldggningar;
rekreationsortsverksamhet; tjanster avseende mat och dryck; inkvarteringstjénster;
sikerhetstjinster med avseende pa vérdesaker; kafé- och kafeteriatjanster;
lunchrumsverksamhet; inrittningar for utstéllningar och méassor; upplatande av inrittningar
for konferenser och sammantriden; tjinster avseende hushallsskotsel; fotograftjénster;
sversittningsverksamhet; uthyring av forséljningsautomater, i klass 42.

Gemenskapsvarumérkesansokan SHERATON, med ansokningsnummer 5421731, ansokt for
fastighetsbyratjinster; fastighetsmékleri, forvirv av fastigheter och mark, delat dgande av
fastigheter, nimligen hantering och anordnande av dgarskap till fastigheter, flerfamiljshus,
lagenheter; fastighetsinvestering, fastighetsforvaltning, tjanster avseende tidsuppdelat
utnyttjande av fastigheter och leasing av fastigheter och fast egendom, inklusive
flerfamiljshus och ligenheter, i klass 36, undervisning/utbildning; anordnande av
handledning/instruktion; underhallning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet, samt
medicinska tjinster; veterinira tjanster; hygienisk vard och skonhetsvard for ménniskor och
djur; tjénster inom jordbruk, trddgardsskdtsel och skogsvard, i klass 44.

Till stod hérfor anfor inviandaren i huvudsak foljande. De motstdende varumérkena &r
identiska med undantag fran att bokstaven R i invéindarens mérken har bytts ut mot ett
dubbel L i innehavarens mirke. Visuellt foreligger saledes en mycket stor likhet mellan
varumirkena. Uttalsméssigt ligger varumérkena ocksé mycket néra varandra. Intonation och
antal stavelser #r identiska. Det foreligger dirmed en mycket hog grad av mirkeslikhet.
Innehavarens méarke omfattar tjinster i samma klass som invéindarens varumérken.
Djurpensionat fir anses vara en variant av inkvarteringsrorelse. Vidare #r veterinéra tjénster
och hygienisk vérd och skénhetsvard for ménniskor och djur forvixlingsbart med tjdnsten
djurpensionat. Det foreligger saledes mycket néra identitet eller i vart fall en mycket hog
grad av likhet avseende tjinsterna mellan innehavarens och invéindarens varumérken.
Bedomningen av om forvixlingsrisk foreligger mellan varumérkena ska genomforas genom
en jamforelse av varumérkena i sin helhet. En hog grad av mérkeslikhet kan siledes uppviiga
en lidgre grad av varuslagslikhet och vice versa. I forevarande fall foreligger en mycket hog
grad av mirkeslikhet sdvil som identitet eller en hog grad av tjénstelikhet. Vid en
helhetsbedémning av varumirken forvixlingsbara. Varumérket SHERATON ér vilként pa
den svenska marknaden sésom ett kinnetecken for hogkvalitativa hotell runtom i vérlden och
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innehar en omfattande goodwill. Den #ldsta svenska varumérkesregistreringen for
SHERATON registrerades 1976. Under ar 2008 var den totala vinsten for foretaget 265
miljoner kronor och den summa som spenderades 2008 pa marknadsforing var 2,53 miljoner
kronor. For att visa att varumérket SHERATON 4r vl ansett har invéndaren bifogat
marknadsforingsmaterial samt annonser dér varumérket forekommit i media.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invéindningen och anfor i huvudsak
foljande. Det foreligger inte tjansteslaglikhet. Varumirket SHERATON avser tjénster som
vinder sig till manniskor. Innehavarens mérke avser tjanster som avser djur. Detta gor
forvaxlingsrisken minimal. Det foreligger ingen mérkeslikhet vare sig visuellt eller fonetiskt.
Mirkena stavas olika, SHERATON uttalas med ljusare sje-ljud och artikulerat langt fram.
SHELLATON ska uttalas med morkare sche-ljud och artikulerat lingt bak. Enligt
information vid kontakt med avdelningen for lingvistik, Goteborgs Universitet s foreligger
fonetisk minimal forvaxlingsrisk d4 det endast #r i Japan som man har svért att sérskilja
bokstiverna R fran T.

SKAL

Av 2 kap 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far registreras
om det #r identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjanster av
samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 andra stycket varumérkeslagen, ett varumérke
som #r registrerat enligt detta kapitel, ett varumérke som &r registrerat genom en
internationell varumérkesregistrering som enligt 5 kap varumérkeslagen fatt giltighet i
Sverige, ett varukéinnetecken som &r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en
visentlig del av landet, samt ett gemenskapsvarumérke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna frdga ska grundas pd mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hinsyn ska dven tas till om orden i de aktuella méirkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rider ett samband mellan varumérkena ska beaktas.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det #r identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken som &r ként inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

PRV gor foljande bedomning

I drendet anfbr invéindaren att dennes mérken 4r vil ansedda och dérigenom innehar ett’
utdkat skyddsomfing. Det bifogade materialet kan dock ej 1aggas till grund for en sadan
slutsats. Av omsittningssiffrorna och marknadsféringsmaterialet framgér inte hur mérket
uppfattas av omséttningskretsen. Det dr ddrmed inte visat att invéindarens dberopade mérken
ar viil ansedda eller pa annat vis kan tillrdknas ett utokat skyddsomféng. De motstiende
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mirkena kommer darfor beddmas utifrén det skyddsomféng som foljer av de av invéndaren
aberopade mérkena.

Innehavarens mirke bestér av lydelsen SHELLATON och de av invéndaren aberopade
mirkena bestar av lydelsen SHERATON samt SHERATON TOWERS. Mirkesdelen
TOWERS i det av invindaren dberopade mirket med registreringsnummer 23 8684 ar
registrerad med en disclaimer. Denna mirkesdel kommer dirmed att bortses ifran vid
beddmningen om mirkeslikhet foreligger. De motstéende mirkena uppvisar stor visuell och
fonetisk likhet da samtliga mérken inleds med orddelen SHE och avslutas med —TON. De
bestar dessutom av tre stavelser. Det som skiljer mérkena at dr bokstdverna i mitten av
respektive mirke. Oavsett om bokstéverna L och R ligger langt ifrn varandra uttalsméssigt
far mittenbokstéverna i forevarande fall en sekundir roll. Fonetiskt fortar de inledande och
avslutande delarna olikheten i mérkena. De ar ddrmed bé&de visuellt och fonetiskt &r lika
varandra. Innehavarens mirke och de av invindaren dberopade mérkena utgtrs av fantasiord
utan ndgon begreppsmissig innebord. Darmed ger mérkena inte upphov till olika
associationer. Vid en samlad beddmning finner PRV att mérkeslikhet foreligger mellan
markena. :

Vid bedémningen av om varorna eller tjénsterna i friga liknar varandra ska samtliga
relevanta faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller tjénsterna beaktas. Bland
dessa faktorer ingér bland annat deras art, de tilltéinkta koparna, anvindningsomradet samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (jmf EU-domstolens mal i nummer
C-39-97 Canon Kabushiki Kaisha ./. Metro- Goldwyn-Mayer Inc). I férevarande fall ar
innehavarens mirke registrerat for djurfoder och djurpensionat. Detta &r varor och tjénster
som direkt och enbart riktar sig mot djur, dvs. det &r ett djur som inkvarteras. De hotell och
inkvarteringstjénster som de av invéindaren dberopade mérkena avser, dr tjénster som
uteslutande riktar sig mot ménniskor. Det finns inte ngon som helst koppling mellan hotell-
och inkvarteringstjinster for ménniskor och djurpensionat da det inte ror sig om samma art,
samma tilltankta kopare eller konkurrerande tjénster. Det foreligger ej risk att konsumenten
far uppfattningen om att tjéinsterna tillhandahalls av samma aktorer. Dérmed foreligger ingen
tjansteslaglikhet.

Tjénsterna djurpensionat och veterinéra tjanster; hygienisk vérd och skdnhetsvérd for
ménniskor och djur 4r bada tjinster som riktar sig mot djur. Dessa tjénster kan ténkas vara
tillhandhallna av samma aktdrer och en kompletterande tjénst till djurpensionat. Dérmed
foreligger det en 14g grav av likhet mellan dessa tjanster. Denna laga grad av ‘
tjéinsteslagslikhet r dock inte tillricklig for att gora mérkena forvixlingsbara da mérkena
besitter olikheter visuellt och fonetiskt. Mellan Gvriga varor och tjénster som méarkena avser
beddms ej likhet foreligga.

Vid en samlad bedémning finner PRV att innehavarens mérke ej r forvéxlingsbart med de
av invéindaren &beropade mérkena,

Féljaktligen utgor invindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
darfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 5verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stalld till
Patentbesvirsritten, men séndas 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 tva (2) ménader fran
beslutsdagen.




