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Invéndningsdrende nr 2011/0068/0001

Registrering nr 416864

INVANDARE

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag
Arenaslingan 7
121 77 Johanneshov

OMBUD

Wistrand Advokatbyrd Goteborg Kommanditbolag
Att: Erik Ullberg
Box 11920

404 39 Goteborg Exp. Patent- och registreringsverket

INNEHAVARE 2012 -12- 12
Viljagruppen AB i
Berzeliigatan 14

412 53 Goteborg

OMBUD
Johan Dahlsjé
c/o JP Advokatfirma

Gotabergsgatan 20
411 34 Géteborg

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumirket RESTAURANG ARENA, med registreringsnummer
416864, registrerat for hotell; restauranger, i klass 43.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphavs. Sa som det far forstas gor
invéindaren géllande att mérket saknar sérskiljningsférmaga och att innehavarens varuméirke
ar forvéxlingsbart med det kinnetecken som invindaren anvinde vid tidpunkten for ansokan
och att innehavaren har varit i ond tro.

Invindarens utveckling av ralan

Invéindaren har, i allt visentligt, anfort fsljande. Invéindaren ingér i Choice Hotels, vilken &r
Skandinaviens stérsta hotellkedja. Invéndaren r forstahandshyresgist och bedriver sedan r
2000 hotellverksamhet i fastigheten Stockholm Arena 1. Invéindarens arenarestaurang har
genom drets kallats vid den deskriptiva beteckningen ARENARESTAURANGEN.
Innehavaren var tidigare andrahandshyresgist till invindaren avseende restauranglokaler i
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hotellet. Genom hyresforhallandet disponerade och drev innehavaren bland annat
inviindarens arenarestaurang.

RESTAURANG ARENA i#r inte dgnat att uppfattas som ett kiinnetecken for innehavarens
tjénster, registrerade i klass 43. I PBR:s avgorande 09-317 (Swedbank Arena), konstaterades
att mérkesordet ARENA anses beskrivande for tjanster som har samband med
idrottsanléggningar och idrottsaktiviteter. Vid mer eller mindre samtliga arenor forekommer
négon form av serverings- eller restaurangverksamhet. Omsittningskretsen kommer dérfor
att uppfatta orden RESTAURANG och ARENA som en generisk beteckning for inréttningar
vid idrottsanléggningar eller arenor som forsiljer mat och dryck. I sammanhanget bér man
beakta frih&liningsbehovet for var och en som avser bedriva utskinkning vid arenor i
Sverige. Det dr inte rimligt att tredjemans anvindning av orden RESTAURANG och
ARENA sker vid dventyr av varumérkesintrang. Innehavarens mérke saknar
sérskiljningsformaga for de sokta tjéinsterna, restaurang- och hotellverksamhet, da dessa
verksamheter i varumérkesrittslig mening 4r av liknande slag.

Innehavaren har, med hénsyn till sin tidigare relation till invéindaren, ansékt om registrering
av varumirket RESTAURANG ARENA med vetskap om invindarens anvindning av
varukdnnetecknet vid ansékningstidpunkten som en beteckning for invéindarens
arenarestaurang. Denna vetskap &r ostridig med hénsyn till innehavarens tidigare relation till
invéindaren. Innehavaren har sjilv vidgatt vetskap i skrivelse under invidndningsprocessen.
Varukénnetecknet dr forknippat med invéindarens verksamhet. Innehavaren har, som fore
detta andrahandshyresgist, ingen ritt till ARENARESTAURANGEN eller ett dirmed
forvéxlingsbart kinnetecken. Ritten till innehavarens kénnetecken tillkommer invindaren
och har dessforinnan och alltsedan starten 1989 tillkommit tidigare forstahandshyresgéster.
Innehavarens verksamhet har utgjort en integrerad del av inviindarens verksamhet och
invéindaren har aldrig haft for avsikt att efterge dganderitten till RESTAURANG ARENA
till innehavaren. Huruvida innehavaren har uppfattat det annorlunda far sta for denne.
Innehavaren kénde till invéndarens tidigare registreringsforsék vid ansékan av det aktuella
varumdérket. Ansokan har saledes skett i ond tro. Inviindaren avser att fortsitta anvinda
varumérket, men har av forsiktighetsskil valt att avvakta med anvindningen tills
lagakraftvunnet beslut foreligger.

Invéindaren har till stod for det ovanstaende inkommit med utdrag fran hemsidor for
idrottsf6reningar och restauranger som anviint kéinnetecknet som en generisk beteckning.
Invéndaren har &ven bifogat utdrag fran invéndarens hemsida och séktjéinsten allabolag.se.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invéindningen och anfor, i allt visentligt
foljande. Varumirket RESTAURANG ARENA har erforderlig sérskiljningsforméga for
registrering och dértill erhallit sdrskiljningsfSrmaga genom inarbetning. Mirket har inte
registrerats i ond tro och invindarens begéran om upphivande av mirket ska darfor avslas.

Innehavaren ingér sedan 2003 i Profilrestauranger som omsétter cirka 240 mkr och bedriver
hotell- och restaurangverksamhet pa flera orter i Sverige. Innehavaren bedrev
restaurangverksamhet under namnet ARENARESTAURANGEN i en restauranglokal med
adress Arenaslingan 7 i Johanneshov fran 1989 till och med 2003. I samband med att
koncernen Profilrestauranger forvirvade innehavaren under 2003 dndrades det formella
namnet till RESTAURANG ARENA. Innehavaren bedrev dérefter verksamhet under namnet
RESTAURANG ARENA till och med 1 april 2010. Vid Profilrestaurangers forvirv av
innehavaren ingick samtliga immateriella réttigheter och innehavaren bedrev da verksamhet
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under namnet ARENARESTAURANGEN vilket framgéar av innehavarens arsredovisning
for 2002. I samband med forvirvet forhandlade Profilrestauranger med invéindaren och
hyresférhallandet mellan invéindaren och innehavaren. Vid dessa forhandlingar framfordes
inga pastdenden om att invéindaren #gde ritten till namnet ARENARESTAURANGEN.
Tvértom uppmanades innehavaren av invindaren att investera i varumérket med argumentet
att det skulle utgdra en virdefull tillgang for innehavaren vid eventuell forséljning.
Invéndarens hotellverksamhet och innehavarens restaurangverksamhet bedrevs under
perioden 1989-2010 i samma byggnad men som separata verksamheter under olika namn.
Trots att visst samarbete skedde i samband med marknadsf6ring si har innehavarens
restaurangverksambhet alltid marknadsférts som en sjélvstindig verksamhet under namnet
RESTAURANG ARENA. I samband med att innehavaren limnade restauranglokalen
forbjods invindaren uttryckligen att bedriva verksamhet under namnet RESTAURANG
ARENA. Invéndaren har, innan 6vertagandet av restauranglokalen i april 2010, aldrig
bedrivit restaurangverksamhet under namnet ARENARESTAURANGEN eller
RESTAURANG ARENA. Invéndaren har inte heller pa annat sitt forvirvat ritten att
anvinda RESTAURANG ARENA. Invéndarens pastaende att #ganderitten till innehavarens
varumirke som utgangspunkt tillkommer invdndaren dr mérkligt och saknar grund.

Innehavarens avsikt med att registrera varumérket var att sikerstilla att
restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen Profilrestauranger inte
forvixlas med andras verksamhet. Férvixlingar skulle skada innehavaren som har for avsikt
att utveckla nya verksamheter under varumérket RESTAURANG ARENA. Innehavaren har
inte ans¢kt om registreringen i ond tro, eftersom det aldrig funnits nigon anledning att tro att
invindaren haft nigon ritt till namnet RESTAURANG ARENA

Namnet RESTAURANG ARENA ir tillriickligt distinkt for registrering. Omsittningskretsen
uppfattar inte namnet RESTAURANG ARENA som en deskriptiv beteckning for

serverings- eller utskdnkningstjénster vid idrottsanldggningar. Géllande PBR 09-317,
SWEDBANK ARENA, omfattar inte Patentbesvirsréttens uttalande #janster som har
samband med idrottsanldggningar och idrottsaktiviteter, utan specifikt sport- och
idrottsaktiviteter i klass 41. Innehavaren har bedrivit restaurangverksamhet under namnet
RESTAURANG ARENA under sju ar, varvid namnet erhallit sérskiljningsférmaga genom
inarbetning.

Innehavaren har till stéd for bestridandet inkommit med bildmaterial samt ett hyresavtal och
en presentation 6ver Stockholm Globe Arenas.

SKAL
Enligt 2 kap. 5 § varumérkeslagen far ett varumérke registreras endast om det har
sdrskiljningsformaga.

Av 1 kap. 5 § varumérkeslagen framgar bland annat att ett mérke som endast bestar av
tecken eller bendmningar som visar varans eller tjinstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda
anvdndning, virde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tiden for nér varan eller
tjdnsten 4r framstélld inte ska anses ha sirskiljningsformaga.

Vid beddmningen av om ett varukénnetecken har sirskiljningsférmaga ska hiinsyn tas till att
det kan forvérva formagan genom anvéindning,
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Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kiinnetecken som anvéndes hir i landet eller i utlandet av ndgon annan
vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anviinds, om sékanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansékan.

PRV gor foljande bedomning

Invéndaren gor gillande att innehavarens varumérke med lydelsen RESTAURANG ARENA
saknar sarskiljningsformaga for hotell- och restaurangtjénster i klass 43. Mirkesordet
RESTAURANG anger ett utskénkningsstélle. Ordet ARENA har betydelsen plats for
skadespel (Nationalencyklopedins nétutgdva, www.ne.se, dtkomst 2012-12-07). Sasom
mérket dr uppbyggt med det inledande mérkesordet RESTAURANG och det efterfsljande
ordet ARENA, uppfattas mérkesordet ARENA som en uppgift om restaurangens namn.
Miérket kan ddrmed inte anses beskrivande eller i ndgot annat avseende sakna erforderlig
sérskiljningsférmaga. Det har inte heller framkommit ngot som tyder p4 att det foreligger
ett sérskilt frihallningsbehov f6r orden RESTAURANG ARENA. Det sékta mirket innehar
didrmed sérskiljningsforméga for de aktuella tjinsterna.

Sévél innehavaren som invéndaren har vidgatt att tvist foreligger mellan parterna, med
anledning av det tidigare hyresforhallandet dem emellan. Vad invindaren har anfort om
biittre rtt till ett registrerat varumérke kan inte prévas i administrativ ordning av PRV, jfr 2
kap. 21 och 22 §§ varumairkeslagen samt 13 kap. 2 § rittegdngsbalken.

Invéndaren har vidare anfort att innehavaren har ansékt om varumérket RESTAURANG
ARENA i ond tro. Bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen ger ett skydd
for den som anvinder ett kdnnetecken mot att nigon annan, i ond tro, fir registrera ett
varumérke som kan forvixlas med detta kinnetecken. Det fordras att det &beropade
kénnetecknet anvéndes vid tidpunkten for varuméarkesansokan och att det alltjimt anvinds.
Beddmningen av om den som gett in varumérkesanskan varit i ond tro ska goras vid
tidpunkten for ansdkan (angéende ond tro, se EU-domstolens avgérande i mal C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG). En forutsittning for att det aberopade
kinnetecknet ska kunna utgéra hinder mot innehavarens registrering ar att kiinnetecknet, nir
registreringsansokan gavs in, anvindes for att marknadsfora varor eller tjénster av samma
eller liknande slag som de som registreringen avser. Det aligger invindaren att visa att sadan
anvindning har skett.

Sésom PRV forstar det anfor invéindaren att denne anvint det dldre varukinnetecknet
ARENARESTAURANGEN da verksamheten i restaurangen har utgjort en del av
invindarens verksamhet sedan ar 2000, och att innehavaren haft vetskap om detta vid
ansokningstillfillet. Sdsom det far forstds menar inviindaren ocksa att denne anviint
kiinnetecknet RESTAURANG ARENA vid ans6kningstillfillet.

Innehavaren har anfort att invéndaren inte har bedrivit restaurangverksamhet under namnet
ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA innan $vertagandet av
restauranglokalen den 1 april 2010. Av invéndarens uppgifter framgar att denne av
forsiktighetsskil valt att avvakta med anvéndningen av RESTAURANG ARENA till dess ett
lagakraftvunnet beslut foreligger. Till stéd for invéindarens anvindning av
ARENARESTAURANGEN har ingivits utdrag fran invindarens hemsida samt fran
allabolag.se. Dessa utdrag dr odaterade eller daterade en ménad efter innehavarens ansékan.
Det kan emellertid inte baserat pa detta material anses visat att invéindaren har anvint
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kénnetecknen ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA vid tidpunkten
fér ansokan. Det gér inte heller att av utredningen eller omsténdigheterna i 6vrigt dra
slutsatsen att invdndaren anvént kéinnetecknen vid tidpunkten for ansékan.

Det dr dérmed inte visat att invéindaren bedrivit ndgon restaurang- eller hotellverksamhet i
vilken kdnnetecknen ARENARESTAURANGEN eller RESTAURANG ARENA skulle ha
anvénts for att marknadsfora tjanster av samma eller liknande slag som de som innehavarens
maérke avser, vid tidpunkten for varumérkesansékan. Vid dessa forhallanden kan
innehavarens varumérke inte upphévas med stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumirkeslagen. Inte heller kan kénnetecknen anses forviixlingsbara med hénsyn till att
skyddsomfanget for kdnnetecknet ARENARESTAURANGEN fér anses vara ytterst
begrénsat, da detta anger att utskénkningen sker i eller i anslutning till en arena.

Foljaktligen utgér inviindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.

Beslutatden 4 2 DEC 2012

TINA Hal \'\;('mow\ A’&JUiZEM EE
Tina Holm ~ e
(Kl e U

Carina Widd

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran
beslutsdagen.




