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Skarborg & Partners AB
Box 24076
104 50 Stockholm

Invéindningsarende nr 2013/0089/0001
Registrering nr 512139

INVANDARE

SRB Travel Group AB
Box 355
442 11 Kungilv

OMBUD

G GRONBERG ADVOKATBYRA AB
Box 7418
10391 Stockholm

INNEHAVARE
Svenska Resebolaget i Kungilv AB

Box 303
442 10 Kungilv

OMBUD

Skarborg & Partners AB
Box 24076
104 50 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Invéndningen avser varumérket SVENSKA RESEBOLAGET (i figur, se nedan) med
registreringsnummer 512139.

Bolaget

Mirket &dr utfort i blatt.
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Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
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Klass 39: Anordnande av resor samt information dirtill on-line; anordnande
och formedling av resor; arrangerande av resor; biljettjdnster for
resor; information avseende resor; platsreservationer vid resor;
radgivningstjénster avseende resor; resebyratjénster for
anordnande av resor; reservations- och bokningstjinster for resor;
information via telefon avseende resor.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anf6r som grund att mérket
dr forvixlingsbart med det kiinnetecken som invindaren anvinde vid tidpunkten for ansékan
och att innehavaren har varit i ond tro.

Innehavaren av varumirket bestrider grunden for inviindningen.
Invindarens utveckling av grunden for invindningen

Till st6d for sin invindning anfor invéndaren i huvudsak féljande. SRB (invindaren) har ett
antal dotterbolag, vars respektive firma bestar antingen av SRB eller SVENSKA
RESEBOLAGET tillsammans med den ort de #r verksamma. Varumirket SVENSKA
RESEBOLAGET har, bade som ordmirke och figurmirke, sedan 2006 anvints av samtliga
bolag i SRB-gruppen. Innehavaren var fram till och med i december 2012 del av SRB-
gruppen. Den 13 december 2012 tréiffades mellan SRB och Jidekrans Invest AB, ett avtal om
Overlatelse av aktierna i bolaget som #r innehavare av varumirket. I samband med
Overlatelsen tecknade SRB och innehavaren en verenskommelse om samverkan
(6verenskommelsen). Av avtalet framgér att innehavaren har ritt att nyttja varumirket fram
till och med 31 mars 2013 varefter innehavaren istéllet skall nyttja ett varumirke med en
firma som inte dr forvéixlingsbart med varumirket. Innchavaren anskte om registrering av
varumérket den 28 jan 2013 och var didrmed i ond tro.

Bifogat material:

- Mail fran SRB i Géteborg AB.

- Prislista Svenska Volleybollférbundet, Svenska Resebolaget i Halmstad AB.
- Mailutskick Svenska Resebolaget i Halmstad AB.

- Reklamkampanj TUR, SRB i Géteborg AB.

- Protokoll chefsméte Goteborg 18-19 maj 2010.

- Mail fran _ till 5 2011-09-01.

- Mail fran i och svar fran 2012-02-01.
- Utdrag fran Infotorg.

- Overenskommelsen.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunden for invéndningen och anfor i huvudsak fSljande. Innehavaren
har sedan 10 ér tillbaka varit innehavare av varumérket Svenska Resebolaget. Till foljd av de
foretagsmissiga omstruktureringar som kom att ske under hésten 2012 har innehavaren
missat att fornya registreringen. De varumirken som omfattas av den av invindaren bifogade
dverenskommelsen 4r de varumérken som bendmns SRB TG varumirken. Varumirket
SVENSKA RESEBOLAGET ndmns inte i dverrenskommelsen och har inte heller
diskuterats under forhandlingarna och omfattas siledes inte av Sverenskommelsen.
Pastaenden hirom, att innehavaren forbundit sig att upphdra med anvéndandet av sitt eget
varumérke, ir saledes en efterhandskonstruktion.
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SKA

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumarke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett &ldre varukiinnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéindningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukinnetecknet.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjanster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet r
for handen ska en bedomning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter goras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, "Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att géra en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utforanden (EU-domstolens dom i mél C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kiinnetecken som anvindes hir i landet eller i utlandet av nigon annan
vid tidpunkten for ansdkan och som fortfarande anvinds, om stkanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansékan.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis vill PRV framhalla att fragor om bittre riitt till ett registrerat varumirke inte
kan provas vid det administrativa frfarandet hos PRV. Sadana frigor kan endast tas upp till
provning av allmén domstol, jfr 2 kap. 21 och 22 §§ varumérkeslagen samt 13 kap. 2 §
rittegdngsbalken.

Bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen ger ett skydd for den som
anvander ett kiinnetecken mot att ndgon annan, i ond tro, far registrera ett varumirke som
kan forvéxlas med detta kiinnetecken. Det fordras att det beropade kénnetecknet anvindes
vid tidpunkten for varumirkesansikan och att det alltjimt anviinds. Beddmningen av om den
som gett in varuméarkesansdkan varit i ond tro ska goras vid tidpunkten for anskan
(angéende ond tro, se EU-domstolens avgdrande i mal C-529/07, "Chocoladefabriken Lindt
& Spriingli AG”. En forutsittning for att det &beropade kinnetecknet ska kunna utgsra
hinder mot innehavarens registrering &r att kénnetecknet, nér registreringsansékan gavs in,
anvindes for att marknadsfora varor eller tjdnster av samma eller liknande slag som de som
registreringen avser. Det aligger invindaren att visa att sidan anviindning har skett.

Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet skulle beaktas. Den forsta ir om den
omsténdigheten att sbkanden vetat om eller borde vetat om att tredje man anvint ett identiskt
eller liknande kinnetecken for en vara som #r identisk eller av liknande slag, vilket skulle
innebira en risk for forvixling med det kiinnetecken som avses i registreringsansékan. Den
andra faktorn &r sokandens avsikt nir ansokan gavs in. Detta #4r en subjektiv omstindighet
som ska faststédllas mot bakgrund av de objektiva omstindigheterna i det enskilda fallet.
Avsikten att hindra tredje man fran att saluféra en vara skulle saledes kunna vara en
indikation pa att sékanden varit i ond tro. Detta #r bland annat fallet nér det senare visar sig
att sokanden inte registrerat ett kéinnetecken for att anvinda det utan endast f6r att hindra
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tredje man fréan att tréda in pd samma marknad. Den tredje faktorn &r graden av rittsskydd
for tredje mans kénnetecken och for det sokta mérket. Av punkt 40 framgér emellertid att det
inte i sig &r tillrdckligt att sékanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan linge
anvénder ett identiskt eller liknande kiinnetecken for att sékanden ska anses vara i ond tro.
Sckanden kan, enligt punkterna 48-49, anses ha haft ett legitimt indamal med att registrera

ett kéinnetecken, nér detta gors i syfte att forhindra att en ny marknadsaktér forssker utnyttja
kannetecknet.

Vad giller mérkes- och tjansteslagslikhet konstaterar PRV att de motstiende kinnetecknen
dr identiska och att de &ven avser identiska tjénster. De motstaende kiinnetecknen #r dirmed
forvaxlingsbara.

Inviindaren har ingivit bevisning i form av ett avtal mellan innehavaren och inviindaren. 1
avtalet framgér dock ej att invéindaren har anvint sig av kinnetecknet SVENSK A
RESEBOLAGET, vare sig sasom ordmirke eller figurmarke.

Utredningen i 6vrigt ger vid handen att innehavaren varit innehavare av ett identiskt mirke
fram till 2012-07-05. Mérket foryades inte och avfordes didrmed. Av det av invindaren
bifogade materialet framgar att innehavaren och invindaren sedermera under en period
gemensamt anvande mérket SVENSKA RESEBOLAGET i figur. Det 4r ddrmed klarlagt att
de vid tidpunkten for ansdkan kénde till varandras anvindning.

Nir ett samarbete upph6r mellan tva parter och ingen Gverenskommelse tréiffats om hur de
varumdrkesréttsliga tillgingarna ska fordelas kan bland annat dessa situationer uppsta; en av
parterna viljer att g& vidare med verksamheten och fortsiitter anviandningen av mirket; bada
parter viljer att gd vidare med anviindningen av mirket. I avsaknad av 6verkommelse kan en
konkurrenssituation uppsta och lojalitetsplikten hos de biigge parterna upphér ddrmed.

Aven om s skulle vara fallet innebir detta inte att innehavaren ansskte om registrering
enbart i syfte att hindra invéndaren frn att fortsitta anviinda market. Sokanden kan ha ett
befogat intresse att registrera mérket d& denna sjilv varit anvindare av mirket innan
registrering och ddrmed registrerar det i syfte att sjéilv fortsittningsvis anvinda sig av
market. Trots att effekten av registreringen kan bli att den andra parten hindras att anviinda
miirket, innebdr detta scenario inte nodviindigtvis att sokanden handlat i ond tro. Skanden
kan till och med haft en befogad anledning att tro att inviindarens anvindning av mérket
upphdrt i och med att samarbetet mellan parterna upphérde.

Det har i utredningen inte framkommit ndgonting som styrker att innehavaren vid tiden for
anstkan hade for avsikt att exempelvis hindra invindaren fran att fortsitta anviinda
kinnetecknet eller saluftra sina tjdnster, eller att innehavaren i nagot annat avseende skulle
varit i ond tro vid ansokningstillféllet. D4 innehavaren under en lingre period varit
innehavare av ett identiskt méirke kan denne haft en befogad anledning att ter igen s6ka om
registrering av mérket. PRV gor dérfor beddmningen att invindaren inte visat att
innehavaren var i ond tro vid tidpunkten for ansékan. Vid dessa forhallanden kan
innehavarens varumérke inte upphivas med stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 4
varumérkeslagen.

Beslutat 2015-01-26

Madeleine Bergstrom

Nina Isaksson
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvarsritten. Om ni vill 5verklaga beslutet ska ni

gora det skriftligen. Skriv ”Till Patentbesvirsritien” pa Gverklagandet, men skicka det till
PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande i Gverklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet &r felaktigt
* Vilken @ndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i riitt tid och PRV
inte sjilv dndrar beslutet pa det siitt som ni begirt.



