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INVANDARE

McDonald's International Property Company. Ltd.
2711 Centerville Road, Suite 400

Wilmington, DE 19808

USA

OMBUD

Advokatfirman Hammarskisld & Co AB
Box 2278
104 17 Stockholm

INNEHAVARE

Den glada kycklingen AB
Laxholmsbacken 20
127 42 Skiirholmen

BESLUT

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

ARENDET

Inviindningen avser varumidrket HAPPY CHICKEN, i figur, se nedan, med
registreringsnummer 512429, registrerat for féljande tjdnster:

HAPPY
CHICKEN

Klass 43: Restauranger.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mérket
dr forvixlingsbart med invindarens féljande kannetecken:

Varumirket HAPPY MEAL med registreringsnummer 379153, registrerat for foljande
tjénster:

Klass 29: Férdiglagade matritter i huvudsak bestaende av kott, fisk, fjdderfd, dgg och
grénsaker.

PRV, Box 530, 826 27 Soderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Klass 30: Atbara sandwichar, kéttsandwichar, fisksandwichar och kycklingsandwichar.
Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker.

Klass 43: Restauranger och andra inréttningar vars verksamhet bestar av utskénkning av
mat och dryck.

Gemenskapsvarumirket HAPPY MEAL med registreringsnummer 58230, registrerat for
foljande tjénster:

Klass 29: Mat tillagad av kott-, fliask-, fisk- och fjaderfiprodukter; konserverade och
tillagade frukter och gronsaker, dgg, ost, mjélk, mjslkpreparat, pickles
desserter.

Klass 30: Atliga smorgasar, kottsmorgasar, flisksmorgsar, fisksmorgasar,
kycklingsmorgasar, kex, brid, kakor, smakakor, choklad, kaffe,
kaffeersittning, te, senap, havregryn, konditorivaror, siser, smakimnen,
socker.

Klass 32: Icke alkoholhaltiga drycker, safter och andra koncentrat for framstillning av
icke alkoholhaltiga drycker.

Klass 42: Tjénster tillhandahallna eller associerade med drift och franchising av
restauranger och andra etablissemang eller anldggningar som tillhandahaller
mat och dryck tillagade for konsumtion och for drivethroughanliggningar;
tillagning av mat for avhdmtning; formgivning av sddana restauranger,
etablissemang och anldggningar for andras rikning; anliggningsplanering och
anlaggningskonsultationer for restauranger for andras rikning.

Varumirket McCHICKEN, med registreringsnummer 177852, registrerat for
foljande varor:

Klass 30: Kex, brdd, bakverk, kakor, choklad, kaffe, kaffeersittning, te, sandwichar,
kycklingsandwichar, senap, néringspreparat av sid, konditorivaror, saser,
kryddor, socker och konfektyrer.

Gemenskapsvarumirket McCHICKEN, med registreringsnummer 16188, registrerat for
foljande tjénster:

Klass 30: Smorgasar, smorgdsar med kott, smorgasar med flaskkott, smorgdsar med
fisk, smorgasar med kyckling, kex, bréd, tartor, kakor, choklad, kaffe,
kaffesubstitut, te, senap, havrem;jdl, bakverk, sdser, kryddor, socker.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invindningen.

Inviéindarens utveckling av talan

Till stdd for sin invindning anfor invandaren i huvudsak féljande. Det foreligger

tjinsteslagsidentitet mellan innehavarens mirke och invidndarens mirken HAPPY MEAL
och McCHICKEN. Innehavarens mérke dr mycket likt inviindarens varumiirken HAPPY
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MEAL och McCHICKEN var for sig, och dven mycket likt en kombination av dessa
mirken. | innehavarens mirke dr orddelen minst lika framtrddande som figurinslaget.
Innehavarens mirke kommer av konsumenter att benimnas som HAPPY CHICKEN.
Konsumenter kan vilja att kycklingprodukter ingar i deras Happy Meal. Det foreligger en
begreppsmissig likhet mellan innehavarens mérke och invindarens mirken HAPPY MEAL
eftersom bada refererar till mat. S6kandens mirke anvinds i en miljé och med en
bakgrundsfirg, rott, som forknippas med invéindaren. Det finns en betydande risk att
allmanheten forvixlar de motstaende mérkena, forknippar innehavarens mirke med
invindaren, eller i vart fall ser ett samband mellan de motstiende mirkena. Innehavaren
expanderar sin verksamhet snabbt. Vad innehavaren anfor om att det finns manga mirken
som innehéller ordet HAPPY #r inte relevant. Vad innehavaren anfért om
invindningsérendet (HAPPY DAY./. HAPPY MEAL) iir missvisande. Invindarens
varumirke HAPPY MEAL &r vl ansett. Varje ar siljs 6ver 10 miljoner Happy Meal i
Sverige. Mirket finns pa skyltar i invindarens restauranger som har 435 000 besokare varje
dag. Aren 2012 och 2013 spenderades 12 respektive 13 miljoner kronor pa marknadsforing
av HAPPY MEAL. En marknadsunders6kning fran ar 2013 visar att 54 % av respondenterna
vet att Happy Meal serveras med frukt eller grént. Aven inviindarens varumirke
McCHICKEN ér vil ansett. Under ar 2013 saldes ca 2,7 miljoner McChicken i Sverige.
Mirket finns pd skyltar i invindarens restauranger som har 435 000 besdkare varje dag.
McDonalds var aren 2012 och 2013 viérldens mest virdefulla varumérke inom
snabbmatsbranschen, och viérldens fjirde mest viirdefulla varumirke totalt sett, med ett virde
om 616 miljarder kronor ar 2012 och 575 miljarder kronor ar 2013.

Till stod for sin invandning har inviindaren givit in féljande material:

- Utdrag fran varumirkesregister och utdrag frén internet avseende av innehavaren anforda
varumérken med inledningsordet HAPPY.

- Fotografi som visar hur mérket HAPPY CHICKEN anviinds,.

-Marknadsftringsmaterial avseende HAPPY MEAL

- Utdrag frén den av invéndaren anforda marknadsundersdkningen avseende HAPPY
MEAL.

- Marknadsftringsmaterial avseende McCHICKEN, och ett utdrag fran Millward Browns
rapporter “Top 100 Most Valuable Global Brands” fér aren 2012 och 2013.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumérket bestrider invéindningen och anfér i huvudsak filjande. Ordet
HAPPY édr mycket vanligt forekommande i varumérken for livsmedelsprodukter och
restaurangtjdnster. Ordet HAPPY har som sadant ett begriinsat skyddsomfang. Orden
CHICKEN och MEAL saknar helt visuell och fonetisk likhet. Innehavarens mirke innehaller
dven ett framtrddande figurinslag. Invéindaren har i ett annat invindningsirende (HAPPY
DAY./. HAPPY MEAL) argumenterat for att HAPPY ir en beskrivande mirkesdel. Det
foreligger ingen direkt kollision mellan de varor som inviindarens mirken McCHICKEN
avser och de tjénster som innehavarens mirke avser. Vad inviindaren anfért om hur
innehavarens mérke anvénds saknar relevans for den aktuella forviixlingsbeddmningen.
Ordvarumirkena HAPPY CHICKEN med registreringsnummer 307477, och HAPPY
MEAL med registreringsnummer 379153 samexisterar for direkt kolliderande varor i klass
29. Med hiinsyn till den bristande sérskiljningsforméagan hos ordet HAPPY for invindarens
tjdnster, och det faktum att ordet MEAL #r generiskt for invindarens tjénster, har mérket
HAPPY MEAL, dven om det skulle vara vil ansett, ett begrdnsat skyddsomfang. Relevansen
av fragan om forvixlingsbarhet baserad pa en kombination av tva mirken bestrids.
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SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjfinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anviinder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dir samtliga
omstéindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet dr
for handen ska en beddmning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena férmedlar med hansyn 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 séllan har méjlighet att géra en direkt
Jimforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utforanden (EU-domstolens dom i mél C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Utgangspunkten vid beddmningen ir att den berérda produktkategorins
genomsnittskonsument dr normalt informerad samt skiligen uppmirksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhetsgrad kan variera
beroende pa den aktuella varu- eller tjanstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-
342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hog grad av sérskiljningsférmaga hos det dldre mirket, ursprunglig eller forvirvad, kar
risken for forvaxling. Hansyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumarke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omsittningskretsen
som tack vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst féretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95, "Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23},

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte fir registreras
om det 4r identiskt med eller liknar ett &ldre varukinnetecken som &r kiéint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumarket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukidnnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukinnetecken ir kiint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstéindigheter i drendet beaktas, sirskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omride
och hur ldnge varumarket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumaérket (se EU- domstolens dom i mél C-375/97, “Chevy”, punkt 27).
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PRV gor foljande bedomning
Kéannedomen om invindarens mdrken

Invéindaren har gjort géllande att dennes varumirken HAPPY MEAL och McCHICKEN &r
vil ansedda och att det dirmed forvirvat ett utokat skyddsomfang. Vidare har anforts att
anvéndningen av innehavarens varumérke skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada
for varukénnetecknens sirskiljningsférmaga eller anseende.

Invéndaren har presenterat uppgifter avseende forsiljning, marknadsféringskostnader, etc. i
forhallande till sitt midrke HAPPY MEAL och McCHICKEN i Sverige. PRV saknar
anledning att ifragasétta riktigheten i dessa uppgifter.

Av inviéindarens ingivna material framgar att varumirket HAPPY MEAL anvints for
hamburgerprodukter och liknande snabbmat och sammanhérande tjénster under en lang tid.
Det framgér vidare att det de senaste dren salts ca 10 miljoner HAPPY MEAL per 4r i
Sverige, att varumérket HAPPY MEAL finns pa skyltar i inviindarens restauranger i Sverige
som har ca 435 000 besdkare per dag, samt att ca 12-13 miljoner per ar investerats i
marknads{oringsforing av HAPPY MEAL. Dessa uppgifter visar emellertid inte hur stor
kdnnedomen om invéndarens mirke ir i omsittningskretsen. Inviindaren har vidare hinvisat
till en marknadsundersékning med uppgifter om i vilken utstréickning respondenterna kinner
till att HAPPY MEAL serveras med frukt eller grént. Marknadsundersékningen har inte
presenterats i en tillrickligt fullstdndig form for att det ska vara méjligt att bedoma
undersokningens tillforlitlighet och representativitet for omsittningskretsen i stort. Aven
bortsett frdn detta faktum saknar den ndmnda frigan i undersékningen relevans for
bedomningen av om omsittningskretsen betraktar HAPPY MEAL som ett kinnetecken. De
ndmnda uppgifterna fran invindaren kan dérfor inte liggas till grund fér ndgra siikra
slutsatser om kiinnedomen i omsittningskretsen om mirket HAPPY MEAL. Innehavarens
registrering kan ddrmed inte upphédvas pa den grunden att anviindningen av varumirket
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for det dldre mérkets sérskiljningsforméga
eller anseende. Materialet avseende mirkets anvindning ger inte heller stéd for att
varumirket HAPPY MEAL skulle ha forvérvat forstirkt kinneteckenskraft for de varor och
tjinster som registreringen avser. Fragan om forvixling ska foljaktligen bedémas med
utgangspunkt i det skydd som genom mirkets ursprungliga kiinneteckenskraft fljer av
registreringen.

Av invéndarens ingivna material framgér att varuméirket McCHICKEN anviints for
hamburgerprodukter och liknande snabbmat och sammanhé&rande tjénster under en ling tid.
Det framgdr vidare att det de senaste aren salts ca 2.7 miljoner McCHICKEN per 4r i
Sverige, att varumérket McCHICKEN finns pé skyltar i invéndarens restauranger i Sverige
som har ca 435 000 bestkare per dag. Dessa uppgifter visar emellertid inte hur stor
kidnnedomen om invéndarens méirke McCHICKEN ér i omsittningskretsen. Innehavarens
registrering kan ddrmed inte upphévas pa den grunden att anviindningen av varumarket
skulle dra otillbdrlig fordel av eller vara till skada for det dldre mérkets sérskiljningsforméiga
eller anseende. Materialet avseende mérkets anvéndning ger inte heller stéd for att
varumirket HAPPY MEAL skulle ha forvarvat forstérkt kiinneteckenskraft for de varor som
registreringen avser. Fragan om forvixling ska foljaktligen bedomas med utgdngspunkt i det
skydd som genom mirkets ursprungliga kénneteckenskraft foljer av registreringen.



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Tjansteslagslikhet

Tjdnsterna restauranger, som innehavarens mirke avser i 42, innefattas i tjinsterna
restauranger och andra inrittningar vars verksamhet bestar av utskinkning av

mat och dryck, som invindarens varumirke nummer 379153 avser i samma klass, och de
tjénster tillhandahallna eller associerade med drift och franchising av

restauranger som invéndarens gemenskapsvarumirke nummer 58230 avser i klass 43.
Tjénsterna dr identiska.

Mcrkeslikhet
De kinnetecken som ska jamforas dr foljande:

Invdndarens mirken: Innehavarens miirke:

HAPPY MEAL C oY 3 APPY
McCHICKEN | CHICKEN

Beddémningen av mérkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjdnster som avses. | férevarande fall
riktar sig de tjénster dar identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allminhet,
men dven till professionella aktorer som grossister, naringsidkare och foretagskunder.

Invéndarens mérken dr ordmérken medan innehavarens mirke ér ett figurmirke
innehéllandes en avbildad kyckling i rétt, svart, gult och vitt, samt ord skrivna med réda
bokstéver.

De motstdende mirkena har méirkesdelarna HAPPY respektive CHICKEN gemensamt.
Mirkena skiljer sig genom orden MEAL/CHICKEN, respektive Mc/HAPPY. Det figurativa
inslaget i innehavarens mérke distanserar mirkena visuellt i visentlig utstriickning.
Sammantaget foreligger endast en lag grad av visuell och fonetisk likhet mellan de
motstdende mirkena.

Vid en bedémning av den begreppsmaéssiga likheten mellan de motstiende mirkena HAPPY
MEAL och HAPPY CHICKEN (fig.) noterar PRV f6ljande. Inviindarens mirke innehéller
ordet MEAL med betydelsen mal, mal mat, maltid (Norsteds engelsk-svenska ordbok,
ndtversionen, dtkomst 2015-01-21). Innehavarens mirke innehéller ordet CHICKEN med
betydelsen kyckling, hona, hons (Norsteds engelsk-svenska ordbok, niitversionen, atkomst
2015-01-21). Det finns det begreppsmissiga berdringspunkter mellan dessa ord genom att
bada har en koppling till mat. Detta faktum, i kombination med att bida mirkena innehaller
ordet HAPPY med betydelsen lycklig, glad, belaten, firndjd, tillfredsstclld (Norstedts
engelsk-svenska ordbok, nitversionen, atkomst 2015-01-21) gr att det foreligger en
begreppsmissig likhet mellan méarkena.
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Vid en bedomning av den begreppsmissiga likheten mellan de motstiende mirkena
McCHICKEN och HAPPY CHICKEN (fig.) kan féljande noteras. Genom den gemensamma
mirkesdelen CHICKEN fGreligger en viss begreppsmissig likhet mellan mirkena.

Vid en sammantagen beddémning finner PRV att det endast foreligger en 1ag grad av
miirkeslikhet sdvil mellan markena HAPPY MEAL och HAPPY CHICKEN (fig.), som
mellan méirkena McCHICKEN och HAPPY CHICKEN (fig.).

[ forevarande fall har invindarens mérke HAPPY MEAL som en helhet ingen spraklig
innebord som kan siittas i samband med de varor och tjinster det avser. Market far ddrmed
anses ha en ursprunglig sérskiljningsférmaga av normalgraden.

Invéindarens mirke McCHICKEN innehéller ordet mirkesdelen CHICKEN som saknar
sirskiljningstérmaga for de varor som mérket avser. Market har dock som en helhet en
normal grad av ursprunglig sarskiljningsférmaga i forhallande till de varor och tjénster det
avser.

Vid en helhetsbedomning av forvéxlingsrisken mellan inviindarens mirke HAPPY MEAL
och innehavarens mirke HAPPY CHICKEN (fig.) finner PRV med sirskilt beaktande av
den ldga graden av mirkeslikhet att de motstaende mérkena inte dr forvaxlingsbara.

Vid en helhetsbeddmning av forviixlingsrisken mellan invindarens mérke McCHICKEN och
innehavarens mirke HAPPY CHICKEN (fig.) finner PRV ftljande. Likheten mellan
mirkena bestar endast i det gemensamma ledet CHICKEN. D4 denna mirkesdel i sig saknar
sdrskiljningsformaga for de tjinster som ar foremal for forviixlingsbedémningen, kan det inte
tillmétas ndgon ndmnvérd betydelse att denna mirkesdel forekommer i bida mirkena. 1
stillet kommer mirkenas dvriga bestandsdelar att trida i férgrunden vid
forvéxlingsbedomningen. Vid en sammantagen bedémning finner PRV att de motstaende
markena inte uppvisar en sddan grad av likhet att de #r att anse som forviixlingsbara.

Féljaktligen utgdr invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.

Beslutat den 2015-01-22

Nina Isaksson

Christofer Lindqvist
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill dverklaga beslutet ska ni gora

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten” pd dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange f6ljande 1 6verklagandet:
» Namn och adress
 Vilket beslut ni dverklagar och drendets nummer
» VarfGr ni anser att beslutet &r felaktigt
 Vilken &ndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) méanader frin beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjélv d@ndrar beslutet pa det sétt som ni begirt.



