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OVERKLAGAT AVGORANDE
Stockholms tingsratts dom 2015-10-13 i mal T 11052-14 och T 15343-14, se bilaga A

KLAGANDE
Arla Foods AB (publ), 556579-4400
105 46 Stockholm
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SAKEN
Varumarkesintrang m.m.

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdverdomstolen faststéller tingsréattens domslut.

2. Arla Foods AB (publ) ska ersatta Yogiboost Retail AB for rattegangskostnader i
Patent- och marknadsdverdomstolen med 299 896 kr, varav 285 000 kr avseende
ombudsarvode, samt betala ranta enligt 6 § rantelagen pa beloppet fran dagen for

Patent- och marknadsoéverdomstolens dom till dess betalning sker.

Dok.Id 1298786

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 08-561 675 09 mandag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-15:00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se
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YRKANDEN M.M.

Tingsrattens dom omfattar dels ett mal (T 11052-14) i vilket Yogiboost Retail AB
(Yogiboost) véckt talan om delvis hédvning av en varumarkesregistrering tillhérande
Arla Foods AB (publ) (Arla), dels ett mal (T 15343-14) i vilket Arla véckt talan om
intrang i Arlas varuméarke och havning av Yogiboosts varumarkes- och firma-
registreringar. Enbart de delar av domen som avser Arlas talan mot Yogiboost har

Overklagats.

Arla har yrkat att Patent- och marknads6verdomstolen ska bifalla Arlas yrkanden mot
Yogiboost. Vidare har Arla yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen ska befria
bolaget fran skyldigheten att ersatta Yogiboost dess rattegangskostnad i tingsratten och

att Yogiboost ska forpliktas att ersétta Arlas rattegangskostnader dar.

Yogiboost har motsatt sig att tingsrattens dom andras.

Parterna har yrkat erséttning for rattegangskostnader i Patent- och

marknadséverdomstolen.

PARTERNAS TALAN

Parterna har i Patent- och marknadséverdomstolen aberopat samma grunder och
utvecklat sin talan pa i huvudsak samma sétt som i tingsratten. Arla har gjort foljande
fortydliganden. Den kdnnedom som pavisats for varumarket YOGGI ska inte enbart
beaktas i samband med att otillb6rligt utnyttjande eller skada bedéms i samband med
anvandningen av kannetecknet YOGIBOOST. Den pavisade graden av kdnnedom
paverkar daven forvéaxlingsbedémningen genom att YOGGI ska ges ett utokat skydds-

omfang.

UTREDNINGEN

Parterna har aberopat samma skriftliga bevisning som i tingsratten. Partsforhoren

I tingsratten med L.G. och D.E.L. har spelats upp,
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liksom vittnesforhéren med A.B., P.R., L.F. och R.H..

DOMSKAL

Parternas kannetecken m.m.

Arlas ordvaruméarke YOGGI ar numera registrerat for mjélkprodukter innehallande

bakteriekultur.

Yogiboost ar innehavare av kannetecken som innehaller eller bestar av ordet
YOGIBOOST.

Yogiboost har vitsordat att bolaget i néringsverksamhet anvant kédnnetecknet
YOGIBOOST, saval i figurmarke och ordmarke som i firman Yogiboost Retail AB.
Vidare finner domstolen visat att bolaget anvant kdnnetecknet &ven i bifirman
Yogiboost, bl.a. pa bolagets webbplats. Som tingsratten funnit har bolaget anvant sina

kannetecken for forséaljning och marknadsféring dven av varor, bl.a. frozen yoghurt.

Med hansyn till de varor som Yogiboosts kdnnetecken anvants for och de varor som
Arlas kannetecken ar registrerat for, maste de motstdende kannetecknen anses vanda
sig till konsumenter i allméanhet. Bedémningen av saval fragan om intrang som fragan
om upphédvande av varumarkes- respektive firmaregistrering ska foljaktligen ske med
utgangspunkt i hur kdnnetecknen uppfattas av en genomsnittskonsument hér i landet.

Yogiboost har med aberopande av utdrag fran olika webbplatser gjort géllande att
orden yogi och yoggi anvands som slanguttryck med betydelsen yoghurt. Det framgar
emellertid inte om den anvandning som salunda aberopats &r representativ for

anvandningen av orden eller att den speglar anvandningen hér i landet.

Forledet YOGI i Yogiboosts kannetecken har pa svenska, liksom for Gvrigt pa
engelska, betydelsen utévare av yoga eller yogalarare. Det saknas emellertid hall-
punkter for att YOGI, nar det anvands i férbindelse med frozen yoghurt, hos en
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genomsnittlig konsument skulle leda tanken till utdvare av yoga eller yogalérare.

Forledet YOGI maste snarare — genom de inledande bokstaverna YOG som ocksa

finns i ordet yoghurt — anses vara dgnat att hos en genomsnittskonsument leda tanken

till yoghurt.

Efterledet i Yogiboosts kannetecken bestar av det engelska ordet BOOST som betyder
ungefar forstarkning eller forhdjning. Vid anvandning av kannetecknet for frozen
yoghurt maste efterledet anses vara agnat att uppfattas narmast som en bestamning av
forledet och nagot som darmed ar beskrivande till sin karaktar. Detta forandras inte av
den bevisning som Yogiboost har aberopat i form av bl.a. utdrag fran internet och aldre
registreringar av kénnetecken som utgors av det sjalvstdndiga ordet BOOST. Dels ar
det osakert om utdragen fran internet ar representativa for allmanheten i Sverige, dels
kan det ha skett en forandring av den inneboende sarskiljningsformagan i ordet

BOOST sedan de éldre registreringarna gjordes.

Aven Arlas varumirke YOGGI méste i sig anses vara dgnat att hos genomsnitts-
konsumenten leda tanken till yoghurt. Emellertid distanserar sig Arlas varumarke fran
stavningen av ordet yoghurt genom dubbelkonsonanten GG. Betraktat i sin helhet far
varumarket YOGGI harigenom anses vara narmast suggestivt for yoghurt och darmed
ha ursprunglig sarskiljningsformaga for varor av detta slag.

Fragan om YOGGI ar kant

Arla har som grund for sin talan aberopat bade att de av Yogiboost anvanda kanne-
tecknen ar forvéxlingsbara med YOGGI (det grundldggande skyddet) och att
anvandningen drar otillborlig fordel av samt utan skalig anledning ér till skada for
YOGGiI:s sarskiljningsformaga och anseende (det forstarkta skyddet). De tillampliga
bestdmmelserna finns i 1 kap. 10 § 2 och 3 varumadrkeslagen samt i 3 § forsta stycket 2
och 3 firmalagen. For att ett kannetecken ska fa forstarkt skydd kravs att det har i

landet &r k&nt inom en betydande del av omsattningskretsen.

EU-domstolen har gett foljande riktlinjer for beddmningen av om ett varumarke ska
anses vara kant (se dom den 14 september 1999 i mal C-375/97 General Motors). Det
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aldre varumarket ska anses vara tillrackligt ként nér det ar kéant fér en betydande del av
den allmanhet som berdrs av de varor eller tjanster som varumarket avser. Vid bedém-
ningen ska samtliga relevanta omstandigheter beaktas, sarskilt varuméarkets marknads-
andel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur lange varumarket har
anvants samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsféra varu-
market (se C-375/97 General Motors, punkterna 26 och 27).

I malet &r ostridigt att YOGGI har anvants i Sverige sedan 1971. Vidare ar det ostridigt
att Arla i november 2013, genom produkter salda under varuméarket YOGGI, hade en
marknadsandel om drygt 28 procent av den totala volymen av fruktyoghurt och 29
procent av omsattningen av fruktyoghurt samt att bolaget under de senaste tio aren har
investerat ca 100 miljoner kr i marknadsféring av YOGGI. Till detta kommer att fore-
tradare for ICA, Coop, LRF Mjolk och Axfood har intygat att YOGGI ar ett valként

och inarbetat varumaérke i Sverige for yoghurtprodukter tillhérande Arla.

Mot denna bakgrund &r det klarlagt att YOGGI anvants som kannetecken under lang
tid och i stor omfattning och att betydande investeringar har gjorts for att marknadsfora
varor under YOGGI. Patent- och marknadséverdomstolen finner dérfor i likhet med
tingsratten att YOGGI &r ként for fruktyoghurt inom en betydande del av omséttnings-
kretsen.

Allméant om férvaxlingsrisk

Vid prévning av fragan om risk for forvaxling ska en helhetsbeddmning goras av
samtliga relevanta faktorer. Det ska sarskilt beaktas i hur hog grad market ar kant pa
marknaden, den association som det anvénda eller registrerade mérket framkallar,
graden av likhet mellan market och tecknet samt mellan de ifragavarande varorna eller
tjnsterna. Nar det galler varumérkens likhet i bild, ljud eller ord ska bedémningen
grunda sig pa det helhetsintryck som varumarkena astadkommer med hansyn till bland
annat deras sarskiljande och mest framtradande bestandsdelar. (Se t.ex. EU-domstolens
dom den 11 november 1997 i mal C-251/95 Sabel, punkterna 22 och 23).
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Helhetsbeddmningen forutsatter att ett visst samspel foreligger mellan bl.a. kénne-

tecknens likhet och likheten mellan varorna eller tjansterna. Om varorna eller

tjansterna inte liknar varandra i sarskilt hog grad kan forvaxlingsrisk anda foreligga om

kannetecknen liknar varandra i hog grad eller vice versa. Det relevanta &r om det finns

en risk att allmanheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma

foretag eller foretag med ekonomiska band (se t.ex. EU-domstolens dom den 29

september 1998 i mal C-39/97 Canon, punkt 30 och NJA 2003 s. 163).

Ju starkare det aldre kannetecknets sarskiljningsformaga ar, desto storre &r risken for
forvaxling (se t.ex. C-251/95 Sabel, punkt 24). Varuméarken som, antingen i sig eller pa
grund av att de ar kanda pa marknaden, har stark sarskiljningsférmaga har ett mera
omfattande skydd an kannetecken med svag sarskiljningsformaga (se t.ex. C-39/97
Canon, punkt 18).

Betydelsen av s.k. forvaxlingsundersokningar m.m.

Fragan om det finns risk att en genomsnittskonsument forvéxlar tva kannetecken
innefattar en normativ bedémning och utgor darmed en s.k. rattsfraga (se Richard
Wessman, Varumérkeskonflikter, s. 247 f., och Varumérkeslagen, en kommentar, s.
42). En annan sak ar att det inte finns nagot hinder mot att parterna lagger fram bevis
for omstandigheter av betydelse for bedomning av fragan om forvéxling, t.ex. i fraga
om kopsituationen, inbegripet konsumenternas kopbeteende (fér samma resonemang
vid provning av fragan om forvaxling enligt 14 § marknadsforingslagen, se MD
2016:11, punkt 150).

Med hansyn till att fragan om forvaxling utgor en rattsfraga ar de av parterna
aberopade undersokningarna, som for 6vrigt inte speglar kopsituationen, av
underordnad betydelse. Att fragan om forvéxling &r en rattsfraga medfor att den

aberopade bevisningen om faktisk forvaxling i vissa fall ocksa har ett lagt varde.
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Likhet mellan kannetecknen

Med hansyn till den beskrivande karaktéren hos efterledet BOOST i Yogiboosts
kannetecken, maste forledet YOGI anses utgora den mest framtradande delen i kanne-
tecknet. Vid likhetsbedomningen mellan de motstaende kannetecknen bor darfor storst
vikt l1aggas vid forledet YOGI. Efterledet BOOST har emellertid betydelse for det
helhetsintryck som YOGIBOOST ger.

Arlas varumérke YOGGI framtrader i och for sig som en enhet och later sig inte
uppdelas. Genom dubbelkonsonanten GG distanserar sig emellertid varumarket pa ett
tydligt satt fran stavningen av yoghurt. Dubbelkonsonanten GG utgor harmed ett
distinktivitetsbarande element i Arlas varumérke. Vid likhetsheddmningen mellan de

motstaende kannetecknen maste detta forhallande tillmatas sarskild betydelse.

Av det anforda foljer att det finns en visuell likhet mellan de motstaende kénne-
tecknen, men den tunnas ut genom att Yogiboost kdnnetecken utgors av en

sammansattning och av att Arlas kannetecken innehaller dubbelkonsonanten GG.

Kénnetecknet YOGIBOOST kan uttalas pa olika satt; med kort eller langt vokalljud i
forsta stavelsen eller med diftong i vokalljudet. Samma variationsmojligheter synes
inte finnas for YOGGI, vilket som regel torde uttalas med kort vokalljud i forsta
stavelsen. Med hansyn till att i vart fall en av uttalsmojligheterna sammanfaller for de

motstaende kannetecknen finns alltsa en uttalsmassig likhet mellan dem.

Yogiboosts kdannetecken dar som ovan konstaterats, i likhet med Arlas varumaérke, dgnat
att fora tankarna till varuslaget yoghurt. Kénnetecknet YOGIBOOST &r emellertid inte
agnat att ge upphov till nagot forestallningsinnehall i 6vrigt som medfor att det
forknippas med YOGGI.

Helhetsintrycket av k&nnetecknen jamférda med varandra &r att de ar att anse som

liknande i kanneteckensrattslig mening, &ven om denna likhet inte &r stark.
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Varuslagslikhet

Nésta element som ska beddmas &r graden av likhet mellan varorna. Utbudet av varor
under kannetecknet YOGIBOOST bestar framst av frozen yoghurt, en mjukglass-
liknande produkt som tillverkas av mjolk med bakteriekultur. Under varumarket
YOGGI saljs framfor allt fruktyoghurt. I malet har dessutom framkommit att bada
foretagen pa den svenska marknaden saljer andra produkter under de motstaende
k&nnetecknen, bl.a. smoothies.

Aven med beaktande av att ingredienserna kan se olika ut for de olika varorna méste
det for genomsnittskonsumenten framsta som att det finns ett samband mellan
produkter som yoghurt, frozen yoghurt och smoothies baserade pa yoghurt. I kénne-
teckensrattslig mening finns harigenom en likhet mellan de varor som kénnetecknen
avser. Det finns dock en inte obetydlig skillnad mellan det sétt pa vilket Yogiboost

saljer frozen yoghurt och det satt pa vilket Arlas fruktyoghurt séljs.

Helhetsbeddmning avseende forvaxlingsrisken

Som ovan konstaterats finns en likhet mellan varor i form av frozen yoghurt som
Yogiboost anvant sitt kdnnetecken for och fruktyoghurt som Arlas varumérke ar ként
for. Emellertid finns en inte obetydlig skillnad i de huvudsakliga satten for forséljning
av varorna. Vidare finns en visuell och fonetisk likhet mellan de motstaende kanne-
tecknen, men YOGIBOOST distanserar sig fran YOGGI genom stavningen av forledet
YOGI och sammansattningen med det i och for sig beskrivande BOOST. YOGGI har
visserligen en stark sarskiljningsférmaga for fruktyoghurt, men den ar enligt Patent-
och marknadséverdomstolens beddmning i hog grad knuten till den distinktivitets-

barande stavningen med dubbelkonsonanten.

Vid en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer kan pa grund av det anférda
samspelet mellan de motstaende kannetecknens likhet respektive varornas likhet inte
anses vara sa starkt att det i kanneteckensrattslig mening finns risk for att omsattnings-
kretsen kan tro att varorna kommer fran samma foretag eller foretag med ekonomiska

band. Darmed finns det inte nagon risk for forvéaxling.
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Fragan om samband mellan kannetecknen enligt det forstarkta skyddet

En grundldggande forutsattning for att anvandningen av ett yngre kénnetecken ska
utgora ett otillborligt utnyttjande av eller vara till skada for det dldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé ar att genomsnittskonsumenten far uppfattningen
att det finns ett samband mellan det yngre och det aldre market (se C-375/97 General
Motors, punkt 23, EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mal C-408/01 Adidas-
Salomon, punkt 29 och EU-domstolens dom den 10 april 2008 i mal C-102/07 Adidas,
punkt 41).

Den omsténdigheten att anvandningen av det yngre kdnnetecknet for tankarna hos en
genomsnittskonsument till det aldre varumérket innebér i och for sig att det finns ett
samband mellan kannetecknen. Ett sddant samband &r emellertid inte tillrackligt for att
anvandningen av det yngre varumarket ska utgora ett intrang (se EU-domstolens dom
den 27 november 2008 i mal C-252/07 Intel, punkterna 32, 60 och 71).

For att anvandningen av det yngre varumarket ska vara till skada for det aldre varu-
markets sarskiljningsformaga, kravs enligt EU-domstolen att det sker en forandring i
det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten som beror pa anvandningen
av det yngre varumarket eller att det finns en verklig risk for en sadan forandring i
framtiden (se C-252/07 Intel, punkt 77).

Awven vid prévningen av om det ar fraga om intréang enligt det forstarkta skyddet ska en
helhetsbedémning goras av samtliga relevanta faktorer, men det kravs inte nagon
forvaxlingsrisk (se t.ex. C-408/01 Adidas-Salomon, punkterna 27, 29 och 30). En av
de faktorer som &r relevant for beddmningen &ar det &ldre kdnnetecknets sérskiljnings-
formaga. Ju hogre sarskiljningsformaga det aldre varumarket har desto hdgre ar sanno-
likheten for att omsattningskretsens tankar fors till det aldre k&nnetecknet nér den
kommer i kontakt med ett yngre liknande kannetecken (se t.ex. C-252/07 Intel,
punkterna 54 och 55).

Vid tillampning av det forstarkta skyddet ankommer pa innehavaren av det éldre
varumarket att styrka att det foreligger sadana omstandigheter som gor det mojligt att
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dra slutsatsen att det finns en verklig risk for att anvandningen av ett yngre varumarke
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for ett dldre varumarkes sarskilj-
ningsférmaga eller renommé (se C-252/07 Intel, punkterna 37 och 38). Fragan om det
finns en verklig risk for snyltning eller skada ar darmed i de flesta fall en rattsfraga.

Eftersom de motstaende kannetecknen alluderar pa varuslaget yoghurt kan anvandning
av Yogiboosts kannetecken YOGIBOOST for frozen yoghurt visserligen leda genom-
snittskonsumentens tankar till Arlas kanda varumérke YOGGI. Sarskilt med hansyn
till vad domstolen ovan funnit om det sétt pa vilket Yogiboosts kannetecken
distanserar sig fran Arlas, kan dock vad som framkommit genom den av Arla
aberopade utredningen inte laggas till grund for slutsatsen att anvandningen av
YOGIBOOST utgor ett otillborligt utnyttjande av eller &r till skada for YOGGI:s

sarskiljningsformaga eller renommé.

Sammanfattning

I likhet med tingsratten bedémer Patent- och marknadsdverdomstolen att det varken
finns forutsattningar att meddela det av Arla yrkade forbudet eller att hédva Yogiboosts

varumarkes- och firmaregistreringar. Tingsrattens domslut ska darfor inte &ndras.

Rattegangskostnader

Patent- och marknadsdverdomstolens beddmning innebér att Arla &r tappande part i
malet och darfor ska ersatta Yogiboost for dess rattegangskostnader i saval tingsratten
som hér. Nér det galler kostnaderna i Patent- och marknadséverdomstolen har Arla
vitsordat det av Yogiboost yrkade beloppet. Erséttningsskyldigheten ska darfor

bestammas pa det satt som framgar av domslutet.
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Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far éverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

patent- och marknadsdomstolar). Denna dom far darfor inte éverklagas.

| avgérandet har deltagit hovrattslagmannen Per Carlson samt hovréttsraden

Goran Soderstrom, Kerstin Norman och Adrian Engman, referent.



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM Mal nr

2015-10-13 T 11052-14
Meddelad i T 15343-14
Stockholm

PARTER

Kéarande (T 11052-14; havning)

Svarande (T 15343-14; intrang och havning)
Yogiboost Retail AB, 556920-6864

Méster Johansgatan 4 D

211 21 Malmé

Ombud: Jur.kand. F.L. och jur.kand. K.F.

Svarande (T 11052-14; havning)

Kéarande (T 15343-14; intrang och havning)
Arla Foods Aktiebolag, 556579-4400

105 46 Stockholm

Ombud: Jur.kand. B.E. och jur.kand. C.A.

DOMSLUT

1. Tingsratten haver registreringen av varumarket nr 134306 YOGGI for andra varor
an mjolkbaserade produkter innehallande bakteriekultur i klass 29.
(Ml nr T 11052-14.)

2. Tingsratten avslar Arla Foods Aktiebolags karomal i mal nr T 15343-14.

3. Vardera parten ska béra sina rattegangskostnader i mal nr T 11052-14.

Dok.ld 1508337

Postadress Bestksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Scheelegatan 7 08-561 654 70 08-561 650 05 mandag — fredag
104 20 Stockholm E-post: 08:00-16:00

stockholms.tingsratt.avdelnings@dom.se
www.stockholmstingsratt.se



STOCKHOLMS TINGSRATT DOM T 11052-14
2015-10-13 T 15343-14

4. Arla Foods AB ska ersatta Yogiboost Retail AB for dess rattegangskostnader i mal
nr T 15343-14 med 719 595 kr, varav 583 000 kr avser ombudsarvode, jamte ranta

enligt 6 § rantelagen fran denna dag till dess betalning sker.
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BAKGRUND

Arla lanserade i borjan av 1970-talet varumérket YOGGI for fruktyoghurt i Sverige.
Under varumérket YOGGI saljer Arla yoghurt och under YOGGI i kombination med
tillagg, t.ex. YALLA, saljer Arla drickyoghurt.

Arla Foods Aktiebolag (Arla) innehar det svenska ordvarumarket nr 134306 YOGGI i

klass 29 for mjolk och andra mejeriprodukter.

Yogiboost Retail AB (Yogiboost) dr innehavare av de svenska registrerade
varumarkena

- Nr 513120 YOGIBOOST (ord) i klass 30 for fryst yoghurt (glass)

- Nr 516960 YOGIBOOST (ord) i klass 43 for utskdnkning av mat och dryck

- Nr 513974 YOGIBOOST (figur) i Klass 30 for fryst yoghurt (glass)

- Nr 516961 YOGIBOOST (figur) i klass 43 for utskdnkning av mat och dryck

Yogiboost innehar ocksa
- firman Yogiboost Retail AB och

- bifirman Yogiboost

Yogiboost bedriver utskédnkning av s.k. frozen yoghurt och anvander k&nnetecknet
Yogiboost pa bl.a. skyltar och muggar. Verksamheten &r inriktad pa forsaljning av s.k.
frozen yoghurt, olika tillbehor till frozen yoghurt, milkshake, smoothies och varma

drycker.

Arla vackte talan vid Malma tingsrétt mot Yogiboost med yrkande om férbud och
hévning av Yogiboosts varumarken och bifirma. Arla dberopade att Yogiboosts
varumarkes- och firmaanvandning gjorde intrang i bolagets ratt till bl.a. varumarket

YOGGI. Yogiboost véackte i sin tur talan om hévning av Arlas varumérken vid
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Stockholms tingsratt och aberopade bl.a. underlaten anvandning. Hogsta domstolen
beslutade i oktober 2014 att malen ska férenas i en rattegang vid Stockholms tingsratt.

Arla aterkallade under handlaggningen registreringarna av flera varumarken som
Yogiboosts havningstalan avsag, varefter Yogiboost aterkallade sin talan om havning
av dessa varumarken. Malet har skrivits av i dessa delar. Arla lamnade &ven in en
partiell aterkallelse av varumarkesregistreringen YOGGI till Patent- och registrerings-
verket sa att registreringen numera endast avser mjolk och andra mejeriprodukter i
klass 29. Yogiboost inskrénkte sitt yrkande om havning av varumarket YOGGI till att

endast avse andra varor &n yoghurt.

Yogiboost har under handlaggningen av malet dndrat firma till ”Yogiboost Retail AB”
(tidigare "Time 4 Ice AB”), vilket har foranlett Arla att yrka hdvning av och forbud att
anvéanda den nya firman.

YRKANDEN

Mal nr T 11052-14

Yogiboost har yrkat att tingsréatten ska hava Arlas svenska varumaérkesregistrering
nr 134306 YOGGI {or andra varor &dn ”yoghurt” 1 klass 29.

Arla har bestritt havningsyrkandet. | andra hand har Arla gjort gallande att regist-

reringen ska uppritthllas for ”mj6lkbaserade produkter innehdllande bakteriekultur”.

Mal nr 15343-14

Avrla har yrkat att
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1. tingsratten ska forbjuda Yogiboost vid vite om 250 000 kr, eller det belopp som
tingsratten finner verkningsfullt, for varje sjudagarsperiod under vilket forbudet
inte foljs att i naringsverksamhet utan karandens tillstand utnyttja kannetecknet
YOGIBOOST, ensamt eller som bestandsdel i firma eller varumérke for frozen
yoghurt, smoothies, milkshakes, glass och for utskankning av sagda produkter i

Sverige.

2. tingsratten ska héva Yogiboosts foljande svenska varumaérkes- och
firmaregistreringar
a. YOGIBOOST (ord), med reg.nr 0513120,
b. YOGIBOOST (ord), med reg.nr 0516960,
c. YOGIBOOST (figur) med reg.nr 0513974,
d. YOGIBOOST (figur) med reg.nr 0516961,
e. Yogiboosts registrerade firma Yogiboost Retail AB och

f. Yogiboosts bifirma Yogiboost

Yogiboost har bestritt Arlas talan.

Parterna har yrkat ersattning for rattegadngskostnader.

GRUNDER

Mal nr T 11052-14 — Yogiboosts havningstalan

Yogiboost
Arla har inte under de senaste fem aren gjort bruk i Sverige av det registrerade varu-

market nr 134306 YOGGI annat an for varan yoghurt. Det har gatt mer &n fem ar
sedan beslutet om registrering vann laga kraft och anvandningstvang foreligger saledes
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for registreringen. Till foljd av den underlatna anvandningen ska varuméarkesregist-

reringen fOr andra varor an yoghurt havas.

Arla

Varumarket YOGGI har inom de senaste fem aren anvants for yoghurt och for drick-
yoghurt vilket ar tillrackligt for att uppratthalla registreringen for mjolk och andra
mejeriprodukter, eller i vart fall for mjélkbaserade produkter innehallande

bakteriekultur.

Mal nr 15343-14 — Arlas intrangstalan

Arla
Arla har ensamriétt till det registrerade svenska varumarket nr 134306 YOGGI

registrerat i klass 29 for mj6lk och andra mejeriprodukter, vilket inkluderar yoghurt.

| forsta hand ska forbud meddelas eftersom Yogiboost i néringsverksamhet olovligen
anvander kénnetecknet YOGIBOOST. Kannetecknet liknar Arlas ovan angivna
varumarke for samma och liknande varor och tjanster, vilket leder till en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvandningen leder till uppfattningen att det finns

ett samband mellan Yogiboost och Arla.

I andra hand gors géllande att Arlas varumarke YOGGI — pa grund av lang och
omfattande anvandning har i landet inom en betydande del (88 procent) av
omséttningskretsen ar kant som ett varumarke for yoghurt. Varumarket omfattas
darmed av uttkat skydd for véalkanda naringskannetecken. Den langa och omfattande
anvandningen bestar i att Arla sedan 1971 anvant varumarket YOGGI i

marknadsforing och forsaljning av yoghurt. Arlas yoghurt som marknadsfors under
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varumarket YOGGI har en stor marknadsandel av yoghurtforsaljningen sett till
volymen (28 procent).

Yogiboosts anvandning av YOGIBOOST samt av ordelementet YOGI drar vidare
otillborlig fordel av samt &r utan skalig anledning till skada for Arlas varumarkes
sarskiljningsformaga och anseende. Yogiboost drar otillborlig fordel av anseendet
genom att det faktiska angivandet av ordet YOGIBOOST innebar att omsattnings-
kretsen upplever samband mellan YOGGI och YOGIBOOST och tror att Arla pa nagot
satt godkant eller satt sitt namn bakom anvéndningen. Arla har ingen insyn i
Yogiboosts verksamhet och produkter och det finns en risk for att Arla lider forfang

om Yogiboosts produkter skulle visa sig vara felaktiga.

Vad géller sarskiljningsformagan foreligger risk for att varumarket YOGGI kommer
att utarmas. Om det forekommer fler liknande varumarken pa marknaden finns risken

att distinktiviteten gar forlorad.

Yogiboost ska darfor vid vite forbjudas fortsatta med varumérkesintranget.

Till grund for yrkandet att Yogiboosts varumarkesregistreringar ska héavas aberopas att
dessa liknar YOGGI, att det foreligger varu- och tjansteslagslikhet och att det finns en
risk for forvéaxling, inbegripet risken for att anvandningen av Yogiboosts varumérken
leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Yogiboost och Arla.
Yogiboosts varumérken drar vidare otillborlig fordel av — samt utan skélig anledning
ar till skada for — Arlas vélkanda varumarkes sérskiljningsformaga och anseende.
Varumarkesregistreringarna for YOGIBOOST har mot denna bakgrund registrerats i
strid mot varumarkeslagen och ska darfor havas.

Till grund for yrkandet att Yogiboosts firma och bifirma ska havas, aberopas att dessa
liknar Arlas angivna varumarke och att det foreligger varu- och branschlikhet samt att

det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for att anvandningen av firman och
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bifirman leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Yogiboost och Arla.
Yogiboost drar vidare otillborlig fordel av Arlas véalkanda varumaérkes sarskiljnings-
formaga och anseende, vilket ar till skada for Arlas varumarke. Firmorna har mot

denna bakgrund registrerats i strid mot firmalagen och ska darfor havas.

Yogiboost
Varu- eller naringskannetecknet YOGIBOOST ér inte forvaxlingsbart med varumarket

YOGGI.

Arlas varumérke YOGGI dr inte ként har i landet inom en betydande del av

omséttningskretsen.

Yogiboosts anvéndning av kannetecknet YOGIBOOST drar dessutom inte otillborlig
fordel av eller utgor risk for skada i det renommeé eller den sérskiljningsformaga som
Arlas varumérke pastas besitta. Det finns ingen association eller koppling mellan
YOGGI och YOGIBOOST.

Saledes utgor inte Yogiboosts anvandning av kannetecknet intrang i Arlas aberopade

rattigheter.

Arlas aberopade rattigheter utgér inte heller skél att hdva Yogiboosts varumarkes-
registreringar, firma och bifirma innehallande YOGIBOOST. Varu- eller
naringskannetecknet YOGIBOOST ér inte forvaxlingsbart med Arlas varumarken.
Skillnaden mellan varumarket YOGGI och firman Yogiboost &r i sig sa tydlig och
pataglig att det ar helt uteslutet att forvéaxlingsrisk skulle anses foreligga mellan dessa.
Varumarkena dr i sig sjalva skilda saval associativt som fonetiskt. Det rader dven
skillnad mellan de varor och tjanster som erbjuds, de verksamheter som bedrivs samt

vad varumarkena ar registrerade for.

UTVECKLING AV TALAN
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Parterna har inte utvecklat sin talan ytterligare i det mal dar Yogiboost har yrkat delvis
havning av Arlas varumérke YOGGI, mal nr T 11052-14. | det mal dar Arla vackt

talan om intrdng m.m., mal nr T 15343-14, har parterna anfort i huvudsak féljande.

Arla

Varuméarket YOGGI

Varumarket YOGGI ér ett av Sveriges mest k&nda varuméarken. YOGGI registrerades
1971 och har alltsa funnits pad marknaden i mer &n 40 ar. Under varumarket YOGGI
sdljer Arla idag en rad olika produkter, t.ex. YOGGI YALLA och YOGGI DROM, dar
YOGGI ar det sammanhallande elementet. Varumarket star idag for en omsattning pa
ca 400 miljoner kr per ar. YOGGI hade vid en métning i november 2013 en marknads-
andel pa drygt 28 procent av den totala volymen fruktyoghurt som séljs i Sverige och
stod for 29 procent av omsattningen for fruktyoghurt. Arla investerar arligen stora
summor pengar i att marknadsfora varumarket YOGGI. Under de senaste tio aren har
Arla investerat ca 100 miljoner kr i marknadsforing av YOGGI. Marknadsforing har
skett i bl.a. tv, dagspress och pa mejeriforpackningar. Varje dag séljs en miljon mejeri-
forpackningar. Under perioden 2008-2012 lade Arla drygt 60 miljoner kr i medie-
investeringar, varav 43 miljoner kr avsag marknadsforing i tv, som har ett stort

genomslag.

Av en marknadsundersokning fran MillwardBrown framgar att nio procent svarar
”Yoggi” vid uppmaning att ange ett yoghurt- eller filvarumarke samt att 14 procent
uppger YOGGI vid en uppmaning att ange andra yoghurt- eller filvarumaérken.
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88 procent av de tillfragade har kdannedom om att YOGGI &r ett varumarke for
yoghurt. Under perioden 2011 till halva 2013 har kdnnedomen varit ca 90 procent.

Varumarket YOGGI ar séledes inarbetat och valkant bland vuxna konsumenter i

Sverige.

Yogiboost registrerade sitt varumérke 2013. Nar detta kom till Arlas kdnnedom
Oversandes ett varningsbrev den 29 juli 2013. Yogiboost fortsatte trots detta att

anvanda kannetecknet.

Markeslikhet

YOGI utg0dr det forsta ledet 1 YOGIBOOST och &r darfor mest relevant. Det foreligger
ingen relation mellan ordet YOGI och varan yoghurt och forledet r saledes inte be-
skrivande for varan. Yogiboost har anvint beteckningen Y ogi-kort” pa kundkort,
vilket tyder pa att Yogiboost sjalvt anser att YOGI ar det sérskiljande elementet i
kombinationer som YOGIBOOST.

Ordet BOOST har som suffix mindre relevans vid forvaxlingsbeddmkningen. Ordet &r
namligen beskrivande och anvénds allmént for att beskriva en forhojning av nagot. Det

ar saledes inte sarskiljande.

Séledes ar YOGI den starkast framtradande delen av kdnnetecknet och det visar stor

likhet med YOGGI sé&val visuellt som fonetiskt.

De figurativa inslagen i figurvarumarkena &r av underordnad betydelse. Detsamma

giller det beskrivande ordet ”Retail” i den angripna firman.

Varu-, tjanste- och branschlikhet

10
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Varukannetecknen YOGIBOOST ér registrerade i klass 30 for bl.a. fryst yoghurt och i
klass 43 for bl.a. utskédnkning av mat och dryck. Firman Yogiboost Retail AB &r
registrerad for verksamhet som avser “att bedriva glassbutiker under varumairket
Yogiboost. Verksamheten skall erbjuda ett brett sortiment av glass, fryst-yoghurt,
varma och kalla drycker med stort utbud av tillbehor.” Bifirman Yogiboost ér
registrerad for ”den del av verksamheten som avser forsiljning av glass, fryst-yoghurt,

varma och kalla drycker med férenliga tillbehor”.

Yogiboost anvéander kannetecknet pa skyltar vid sina butiker och pa de salda
produkterna. De kallar sina utskénkningsstillen for ”butiker” och det for tankarna till

detaljhandel.

Yogiboost levererar sina produkter till foretag och erbjuder sina kunder att ta med
produkterna hem.

Den nu ndmnda verksamheten &r att betrakta som forsaljning av varor, inte i forsta

hand som utférande av tjanster.

Frusen yoghurt saljs i livsmedelsaffarer, som ar en viktig séljkanal for varor under
varumarket YOGGI. Yogiboosts varor och varor under varumarket YOGGI &r ocksa
utbytbara. Det framgar pa Yogiboosts webbplats att Yogiboosts frozen yoghurt
fungerar som bra frukost, snabb lunch, gott mellanmal eller god dessert. Dessa
anvandningsomraden ar samma som for yoghurt under varumarket YOGGI och det

foreligger darfor identitet i friga om varuslag. | vart fall visar varorna likhet.

Det foreligger ett ndra samband mellan yoghurt, glass och frozen yoghurt. Arla
tillhandahaller vidare mjukglass for beredning i hemmet, sald i tetrapack. Arla saljer
ocksa s.k. frozen skyr — en form av frozen yoghurt — pa den danska marknaden. Arla
har ocksa lagt ut recept pa sin webbplats déar yoghurt med varumarket YOGGI foreslas

som bas for yoghurtglass.

11
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Det har visat sig att konsumenter som kommenterar Yogiboosts produkter pa internet
inte haller iséar YOGGI och YOGIBOOST. Det forekommer alltsa verklig forvaxling
av varumarkena. Av en marknadsundersékning som Arla gjort i malet framgar
dessutom att 18 procent av respondenterna kommer att tanka pa YOGGI néar de hor
YOGIBOOST. 54 procent av respondenterna svarar att de tror att det finns ett samband

mellan varumarkena.

Arla har tidigare agerat mot frozen yoghurt-cafeerna Yogi Stache och YogiWawa och

verksamheterna bedrivs inte langre under dessa kénnetecken.

Yogiboost

Yogiboost dppnade sitt forsta glasscafé varen 2013. Darefter har cafeer 6ppnats pa

ytterligare fyra orter.

Grundconceptet &r att kunderna gor sin egen mjukglass med tillbeh6r och betalar per
vikt. Utover detta tillhandahalls milkskahe och smoothies samt kaffe och kakor. |
cafeerna finns stolar och bord. Yogiboost erbjuder ocksa catering och avhamtning. Det
ar alltsa fraga om glassbarer med frozen yoghurt i centrum. Cafeerna ligger i kdpcentra

och gallerior.

Varumarkena anvands pa skyltar i cafélokalerna, pa bolagets webbplats, pa bagare och

servetter m.m. och i radioreklam.

Kéannetecknet YOGIBOOST ér inte identiskt med och liknar inte heller kédnnetecknet
YOGGI.

12
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Varumarket ar uppbyggt av elementen ”YOGI-" och ”-BOOST”. YOGI- ger en
referens till yoghurt, medan -BOOST &r kopplat till engelskans ord for uppsving eller
upplyft och liknande. BOOST ar den kénneteckensbarande delen av varumarket,

medan de inledande bokstéverna ar beskrivande for yoghurt.

YOGI eller YOGGI ér inte sarskiljande. Det finns manga exempel dar ordet yoggi i
verkligheten har anvénts generiskt for yoghurt. Den s.k. hashtagen “#yoggi” har ocksa
anvants pa internet for att rubricera andra yoghurtprodukter &n YOGGI-produkter.
Inledningsbokstéverna Y-O-G-1 ar vidare vanliga i varumarken for yoghurtprodukter. |
Sverige har t.ex. frozen yoghurt-cafeerna Yogi Stache och YogiWawa haft

verksamhet.

Yogiboost vander sig huvudsakligen till privatpersoner. Yogiboosts kunder ingar i
kundkretsen for YOGGI, men i dvrigt finns inga kopplingar.

Yogiboosts anvandning av kdnnetecknet YOGIBOOST drar inte otillborlig fordel av
den renommé som tillkommer varumérket YOGGI. Konsumenterna i Yogiboosts
kundkrets gor inte en sadan koppling. En sadan koppling eller association hade inte

varit till fordel for Yogiboost.

I en marknadsundersokning som Yogiboost har latit géra med anledning av malet, har
ingen respondent associerat Yogiboosts kdnnetecken med YOGGI.

Enligt en tidningsartikel i Sydsvenskan hade Arla ett I1agt renommé i Skane vid den tid

da Yogiboost etablerade sig dar.

BEVISNING

Pa Arlas begéran har forhor hallits med vittnena A.B., Brand Manager vid Arla,
och P.R., konsult vid undersokningsforetaget BV Group. Pa Yogiboosts

13
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begaran har forhér under sanningsforsakran hallits med bolagets stallforetradare
L.G. och D.E.L.. Pa Yogiboosts begaran har ocksa vittnena L.F.,
marknadsstrategikonsult vid Brand Solutions, och R.H., konsult vid

undersokningsforetaget GFK Sweden horts.

Parterna har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Ordningen for tingsrattens provning

Tingsrétten inleder med att préva om Arlas registrering av varumarket YOGGI ska
héavas delvis (Yogiboosts havningstalan, mal nr T 11052-14). Darefter gar tingsratten
in pa Arlas intrangstalan (mal nr T 15343-14) och borjar med fragan om det finns risk
for forvaxling mellan de motstaende markena. Om sa inte skulle vara fallet provar
tingsratten om Arlas varumarke har utokat skydd pa grund av att det ar kant och om
intrang kan konstateras pa grund av det s.k. anseendeskyddet. Arlas talan om havning

av Yogiboosts varumarken och firmor prévas i intrangsmalet.

Registreringen av varumarket YOGGI ska havas fér andra varor an mjolkbaserade

produkter innehallande bakteriekultur

Yogiboost har i denna del gjort gallande att Arla inte har visat anvandning av varu-
market YOGGI for annat &n yoghurt de senaste fem aren och att registreringen for
mjolk och andra mejeriprodukter darmed inte kan uppratthallas. I stallet ska skyddet

enligt Yogiboost inskrénkas till att endast avse yoghurt.

Arla har mot detta gjort géallande att anvandningskravet for mjolk och mejeriprodukter

ar uppfyllt genom anvéandning av varumérket for yoghurt.

14
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Enligt 3 kap. 2 § varumarkeslagen (2010:1877) far en registrering av ett varumarke
havas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av varumérket for de varor som det
har registrerats for inom fem ar fran den dag da fragan om registrering slutligt har

avgjorts eller inom en period av fem ar i foljd.

Om ett varumarke har registrerats for en kategori av varor som kan delas upp i under-
kategorier, galler anvandningstvanget varje sddan underkategori som kan férekomma
sjalvstandigt och utgéra en sammanhéngande underkategori. Om varukategorin &r sa
sammanhallen att den bara kan delas upp genom godtyckliga bedémningar, anses dock
anvandning for varor i den dverordnade kategorin vara tillrackligt for att uppratthalla
skyddet ocksa i forhallande till varor som inte vasentligen skiljer sig fran dem som
market anvands for (jfr Forstainstansrattens avgorande den 14 juli 2005 i mal nr T-
126/03, p. 45 f., jfr aven Overklagandenamndens vid OHIM avgorande den 19 juni
2007 i arende nr 378/2006-2, p. 25). Verklig anvandning ska alltsa ske i varje sadan
sammanhangande underkategori for att registreringen ska uppratthallas for varor i

underkategorin.

Tingsrétten konstaterar att den grupp varor — mjoélk och andra mejeriprodukter — som
varumarket YOGGI é&r registrerat for omfattar en stor méngd olika produkter. Arlas
anvandning av varumarket YOGGI, som ostridigt skett for yoghurt och drickyoghurt,
racker enligt tingsratten inte for att uppratthalla registreringen for hela den vida
kategorin mjolk och andra mejeriprodukter. Daremot kan registreringen uppréatthallas
enligt den bestamning som Arla har fort fram i andra hand, ndmligen mjélkbaserade

produkter innehallande yoghurtkultur.

Tingsréttens slutsats av detta &r att varumarket YOGGI ska hévas for andra varor &n

mjolkbaserade produkter innehallande yoghurtkultur.

Kéannetecknen YOGIBOOST i olika utféranden ar inte forvaxlingsbara med
varumarket YOGGI

15
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Enligt rattspraxis foreligger forvéaxlingsrisk om det finns en risk att allménheten kan
tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma foretag, eller i forekom-
mande fall fran foretag med ekonomiska band (EU-domstolens domar den 29 sep-
tember 1998 i mal nr C-39/97, Canon, p. 29, och den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 17). Vid prévningen av huruvida det foreligger forvax-
lingsrisk hos allmanheten ska goras en helhetsbedémning av samtliga relevanta fak-
torer i det enskilda fallet (Canon, p. 16, Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 18, och EU-
domstolens dom den 22 juni 2000 i mal C-425/98, Marca Mode, p. 40). Helhetsbe-
domningen ska, vad galler varumarkenas auditiva, visuella och konceptuella fram-
toning grunda sig pa det helhetsintryck som varumarkena astadkommer med hansyn
till bl.a. deras sarskiljande och mest framtradande bestandsdelar. Genomsnittskonsu-
menten uppfattar vanligtvis ett varumarke som en helhet och &gnar sig inte at att
undersoka dess olika detaljer. (EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mal nr
C-251/95, Sabel, p. 23.)

Den helhetsbedémning som ska goras forutsatter ett visst samspel mellan de faktorer
som beaktas, daribland likheten mellan varumérkena och likheten mellan de varor eller
tjanster som de avser. Saledes kan en 1&g grad av likhet mellan de varor eller tjanster
som avses kompenseras av att varumérkena i hog grad liknar varandra och omvant
(Canon, punkt 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19, och Marca Mode, punkt 40).
Vid helhetsbedémningen ska dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmark-
samhet kan variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjanster det ar fraga om
(Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26).

Tingsratten konstaterar att det framgar av undersokningen fran MillwardBrown och
av den omfattande marknadsforing av YOGGI som Arla har bedrivit, vilken A.B. har
berattat om, att varumarket YOGGI genom inarbetning har forvérvat en stark
sarskiljningsformaga. 1 och med detta ar skyddsomfanget for YOGGI ocksa storre an

annars.
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Yogiboost har gjort géllande att bolaget inte tillhandahaller varor under varumérket
YOGIBOOST, utan att det endast ar frdga om tjanster i form av utskankning av glass
m.m. Tingsratten godtar inte det resonemanget. Yogioboost saljer enligt vad som
framkommit bl.a. frozen yoghurt i bagare med YOGIBOOST-logotyper pa, i butiker
dar kannetecknet framgar pa bl.a. skyltar. Varumarket forekommer ocksa pa bolagets
webbplats, dar marknadsféring av bolagets produkter, &ven for avhamtning och

catering, sker. Detta utgor anvandning av varumarket for varor.

Det har framgatt genom férhoret med D.E.L. att frozen yoghurt inte ar detsamma som
nedfryst yoghurt. Enligt vad som framkommit i malet ar frozen yoghurt i stéllet
huvudsakligen mjukglass med tillsatt yoghurtkultur. Enligt tingsrétten ligger det
emellertid, pa grund av namnet, néra till hands for en konsument att uppfatta

produkten som just yoghurt som frysts ned.

Samtidigt maste beaktas att Yogiboosts frozen yoghurt, i den form den férekommer
vid forsaljningen, ndrmast &r att likna vid traditionell mjukglass. Mjukglass uppvisar
enligt tingsratten inte nagon narmare likhet med yoghurt. Ocksa betingelserna i 6vrigt
vid serveringen av frozen yoghurt, milkshakes och smoothies m.m. i Yogiboosts cafeer
skiljer sig patagligt fran forhallandena i en livsmedelsbutik som savitt framkommit &r

den huvudsakliga forséljningskanalen for Arlas YOGGI-produkter.

Enligt tingsratten innebdr detta sammantaget att det finns skillnader mellan de varor

som séljs under kannetecknen som inte ar ovésentliga.

Nar det galler markeslikheten ska forvaxlingsbeddmningen utga fran & ena sidan ordet
YOGGI och & andra sidan ordet YOGIBOOST. Det figurativa utférandet i Yogiboosts
figurvarumaérke ar underordnat och det &r ordet YOGIBOOST som utgor det mest
framtradande kénneteckensbérande elementet i det k&nnetecknet. | firman Yogiboost
Retail AB utgor ordet Retail ett alltigenom beskrivande element. | samtliga fall ska
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alltsa forvaxlingsbedomningen utga fran ordet YOGIBOOST. Det finns inte skél att,
som Arla foresprakat, vid bedémningen sarskilt dela upp Yogiboosts kannetecken i ett

for- och ett efterled. (Jfr ovan ndmnda rattsfallet Sabel, p. 23.)

| frdga om de synintryck markena gor konstaterar tingsratten att varukannetecknen
bestar av ett ord vardera. De tre inledande bokstaverna ar identiska. | 6vrigt skiljer sig
varumarkena YOGIBOOST och YOGGI at visuellt. YOGIBOOST ér ett langre ord
och ger ett annat synintryck an YOGGI.

Fonetiskt ar YOGGI ett tvastavigt ord, medan YOGIBOOST ér ett trestavigt ord. Den
inledande ljudbilden av kénnetecknen kan visserligen paminna om varandra.
YOGIBOOST torde emellertid uttalas med ett langt vokalljud med andrad klang, dvs.
en diftong, pa forsta stavelsen enligt engelska uttalsregler, medan YOGGI torde uttalas
med en mellandppen, bakre, kort vokal i forsta stavelsen enligt svenska uttalsregler.

Markena uppvisar alltsa fonetiska skillnader.

| fraga om kannetecknens konceptuella innehall noterar tingsratten att de tre inledande
bokstaverna i vart och ett av varumarkena, vilka ocksa ar identiska, ar de inledande
bokstaverna i den generiska beteckningen yoghurt. Det framstar som uppenbart att
saval YOGGI som YOGIBOOST pa sa satt anspelar pa varan yoghurt, vilket ocksa

Overensstdammer med de produkter som varumarkena anvénds for.

L.G. har i forhor uppgett att Yogiboost vid utarbetandet av varumarket
YOGIBOOST i konceptuellt hanseende ville anspela dels pa yoghurt, dels pa yoga-
mistare (yogi), eftersom de skulle vara “maéstare pa det de gor”. Dessutom ville de

med ”-boost” formedla en kénsla av forhdjning eller forstarkning.

| konceptuellt hanseende framgar enligt tingsratten att varumarket YOGIBOOST

saledes anspelar pa yoghurt, yogaméstare och en forstarkning eller forhajning.
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YOGGI framstar som ett fantasiord som anspelar pa produktbeteckningen yoghurt.
Nagon dubbeltydighet eller annan sarskild konceptuell sinnrikhet hos Arlas varuméarke

framgar inte av market och har inte framkommit i malet.

Ocksa i konceptuellt hanseende uppvisar kannetecknen alltsa skillnader.

Yogiboost har lagt fram en rapport fran en forvaxlingsundersokning av underséknings-
foretaget GfK, dar risken for forvéxling mellan varumérkena YOGGI och
YOGIBOOST har métts hos ett riksrepresentativt urval av konsumenter i Sverige.
Undersokningen har gatt till sa att halva urvalet respondenter forst har fatt se
YOGIBOOST i logotyputforande och fatt fragan “Har du nagon gang kopt eller sett en
produkt med detta méarke?”. Darefter har de forevisats YOGGI i logotyputférande och
fatt samma fraga. Ovriga respondenter fick samma fragor, men i omvand ordning. Om
andelen personer som uppgav att de kopt eller sett varor med endera market skulle
skilja sig kraftigt at mellan respondentgrupperna, skulle detta enligt rapporten tala for
att risk for forvaxling foreligger. Rapporten redovisar att ndgon statistiskt signifikant
skillnad inte foreligger mellan grupperna och att slutsatsen av detta ar att nagon risk
for forvéxling inte foreligger.

Vittnet P.R., som har horts pa Arlas begéran, har framfort kritiska synpunkter pa
rapporten. Dessa synpunkter har i huvudsak bemétts av vittnet R.H., som har horts pa
Yogiboosts begédran. Denne har under forhoret lamnat sadana uppgifter som enligt
R.H. saknades i rapporten och &ven i 6vrigt motiverat valet av metod och

fragestallningar samt urvalet av respondenter.

Enligt tingsratten gar det, ocksa mot bakgrund av de klargéranden som R.H. har
lamnat, inte att bortse fran slutsatserna i rapporten. Tingsratten bedomer att

undersokningen atminstone i nagon man talar mot att risk for forvaxling foreligger.
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Mot denna bakgrund anser tingsratten, vid en helhetsbedémning dar ocksa den starka
sarskiljningsformagan hos YOGGI beaktas, att det inte foreligger nagon risk for

forvaxling i friga om varornas ursprung.

Varumarket YOGGI ar kant

Enligt 1 kap. 10 8 3 varumérkeslagen innebar ensamrétten till ett varuk&nnetecken som
ar kant har i landet inom en betydande del av omséttningskretsen att ingen annan far
anvénda ett tecken som liknar varukannetecknet, om anvéndningen avser varor eller
tj&nster och drar otillborlig fordel av eller utan skélig anledning ar till skada for varu-
kannetecknets sarskiljningsformaga eller anseende. Detta ar alltsa ett utvidgat skydd
som géller for véalkanda varukannetecken. (Se EU-domstolens dom den 27 november
2008 i mal nr C-252/07, Intel, p. 30-31.)

Tingsratten konstaterar att det framgar av den av Arla dberopade marknadsundersok-
ningen fran MillwardBrown att 88 procent av respondenterna svarade YOGGI nar de
ombads att ndmna alla de varumérken for yoghurt eller filmjélk som de hade hort talas
om. Enligt rapporten har resultatet varit ndra 90 procent vid flera métningar mellan maj
2010 och juli 2013.

Av de redovisade resultaten drar tingsratten slutsatsen att varumarket YOGGI &r kant
inom en betydande del av omséttningskretsen.

Omsattningskretsen associerar inte YOGIBOOST med YOGGI

For att intrang ska foreligga enligt 1 kap. 10 § 3 varumarkeslagen kravs dessutom att
det yngre varumarket uppvisar ett visst matt av likhet med det aldre, som medfor att
omsattningskretsen associerar de tva varumarkena med varandra pa sa vis att den far
uppfattningen att det finns en koppling mellan markena, &ven om den inte forvaxlar

dem. Om omséttningskretsen inte associerar varumarkena kan inte anvéndningen av
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det yngre heller dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det aldre varumarkets
sarskiljningsformaga eller renommé (se EU-domstolens dom den 27 november 2008 i
mal nr C-252/07, Intel, p. 30-31).

Av den marknadsundersékning av Brandeye som Arla har gett in, framgar féljande
som tingsratten tar fasta pa. Pa den forsta fragan, dar respondenterna fritt fick tala om
vad de tankte pa nar de horde ordet YOGIBOOST, svarade fem respektive tre respon-
denter, motsvarande en procent, ”’Yoggi” respektive ”Yoggi med boost, nyttiga bakte-
riekulturer, vitaminberikad”. P4 den andra fragan, dar respondenterna fick uppge om
de tankte pa nagot mer, svarade en respondent, motsvarande noll procent, ”Yoggi”. P&
den tredje fragan, dar respondenterna fick besvara om de kom att tdnka pa nagot spe-
ciellt varumarke nar de sag eller horde ordet YOGIBOOST, svarade atta procent

”Arla” och sju procent ”Yoggi”’, medan 78 procent svarade “nej, vet inte”.

Nar saledes respondenterna pa tva fragor fritt fick besvara vad YOGIBOOST gav for
associationer, uppgav endast en respektive noll procent YOGGI. Nar en ytterligare
fraga stalldes darefter, med inriktning pa om ordet YOGIBOOST gav associationer till
nagot visst varumarke, svarade endast sju procent YOGGI. Detta leder inte tingsratten
till slutsatsen att omséattningskretsen associerar YOGIBOOST med YOGGI. Enligt
tingsratten talar detta istallet med viss styrka for att ndgon sadan association inte

uppfattas av omsattningskretsen.

| sammanhanget bor d&ven namnas den fjarde fragan i samma undersokning, dar
respondenterna upplystes om att det finns ”en annan yoghurtprodukt” som heter
YOGGTI och tillfragades om de tror att det finns eller inte finns ett "bakomliggande
samband” mellan varumérkena YOGIBOOST och YOGGI. Pa denna frdga svarade

54 procent av respondenterna att de trodde att ett samband forelag.

Enligt tingsratten ar bevisvardet av utfallet pa den fjarde fragan lagt. Fragan dr nam-
ligen ledande, dels eftersom respondenterna presenteras for forutsattningen att bada
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varumarkena kannetecknar yoghurtprodukter, dels eftersom fragan redan genom sitt
innehall implicerar ett samband. Det framgér inte heller vad som avses med ’bakom-
liggande samband” i fragan och det framstér enligt tingsritten inte som sarskilt
langsokt att tanka sig att en respondent i avsaknad av ytterligare information skulle
uppfatta det som ett bakomliggande samband att bada varumarkena avser

”yoghurtprodukter”.

Arla har aven lagt fram bilder fran internet dar personer har kommenterat Y ogiboosts
produkter som “fryst yoggi” och liknande. Enligt tingsrétten framstér det i dessa fall
som att ordet yoggi anvands som slangord for yoghurt och darmed som en beteckning
pa varuslaget. Enligt tingsratten gar det inte av bilderna att sluta sig till att

omséttningskretsen associerar varumarkena med varandra.

Sammanfattningsvis beddmer tingsrétten att omsattningskretsen inte associerar
YOGIBOOST med YOGGI pa det sétt som avses i 1 kap. 10 § 3 varumarkeslagen.
Dérmed kan inte Yogiboosts anvandning av varu- och ndringskannetecknet
YOGIBOOST heller dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for varumarket
YOGGI:s sarskiljningsformaga eller anseende.

Yogiboosts anvandning av varu- och naringskannetecknet YOGIBOOST innebar
saledes inte heller intrang i Arlas rtt till varuméarket YOGGI pa grund av det s.k.
anseendeskyddet.

Arlas forbuds- och havningstalan mot Yogiboost ska avslas

Tingsratten bedomer att Yogiboost inte har gjort intrang i Arlas ratt till varumarket
YOGGI. Det finns darfor inte forutsattningar att meddela det av Arla yrkade forbudet.

Pa grund av tingsrattens bedomningar i fragorna om forvaxlingsbarhet och om risken

att omsattningskretsen associerar varumarket YOGIBOOST med det valkénda
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varumérket YOGGI, finns inte heller forutsattningar att hava Yogiboosts varumarken

eller firmor.

Arlas karomal ska darfor avslas i sin helhet.

Rattegangskostnader

Med hansyn till utgangen i havningsmalet (T 11052-14) far parterna anses 6msom

vinnande. Vardera parten ska darfor bara sin kostnad i det malet.

| intrangsmalet (T 15343-14) har Yogiboost yrkat ersattning med 719 595 kr, varav
583 000 kr avser ombudsarvode, 82 631 kr avser utldgg och 48 000 kr avser eget
arbete. Av detta har Arla vitsordat yrkad ersattning for utlagg som skalig i och for sig
men i 6vrigt dverlamnat at ratten att bedéma skaligheten av yrkat belopp.

Enligt 18 kap. 8 § rattegangsbalken ska ersattning for rattegangskostnad fullt motsvara
kostnaden for rattegangens forberedande och talans utférande jamte arvode till ombud
eller bitrade, savitt kostnaden skaligen varit pakallad for tillvaratagande av partens rétt.
Ersattning skall enligt samma lagrum ocksa utga for partens arbete och tidsspillan i
anledning av rattegangen. Regleringen i 18 kap 8 § rattegangsbalken innebdr att en
kostnad, i den man den inte &r medgiven av motparten, inte kan ersattas utan att den
anses skalig med hansyn till vad den avser. Det ar alltsa inte tillrackligt att beloppet
inte framstar sasom oskaligt. Betraffande kostnad for ombudsarvode &r att beakta att
ersattningen harfor inte — sdsom ar fallet med erséttning till rattshjalpsbitrade — i forsta
hand ska bestammas efter nedlagd tid. Sadan erséttning ska bestammas med hansyn till
bl.a. malets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med
vilken arbetet har utforts. Darvid kan dven beaktas sddana omstandigheter som
tvisteforemalets varde och den betydelse som malets utgang i 6vrigt haft for parten.
(Se rattsfallet NJA 2007 s. 854.)
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Malet har inte varit av helt enkel beskaffenhet. Savitt har framkommit har det varit av
yttersta intresse for Yogiboost att forsvara sin anvandning av varu- och nérings-
kénnetecknen och tvisteforemalets vérde torde saledes ha varit stort for Yogiboost.
Arla har for egen del i malet yrkat ersattning for ombudsarvode med ett belopp som
ligger nagorlunda nara vad Yogiboost har yrkat. Med beaktande av dessa
omstandigheter bedémer tingsréatten att det ombudsarvode som Yogiboost har yrkat &r

skaligt.

Yogiboost har uppgett att yrkandet om ersattning for stallforetradarnas eget arbete
avser 60 timmar a 800 kr. Det framstar, med beaktande av utgangens betydelse for
bolaget, som rimligt att tva av bolagets stallforetradare har avsatt 30 timmar vardera
for arbete med malet. Det yrkade beloppet ar enligt tingsratten skaligt ocksa i denna
del.

Sammanfattningsvis beddmer tingsrétten att den av Yogiboost yrkade erséttningen ar

skalig. Arla ska darfor forpliktas att betala yrkad erséttning till Yogiboost.
HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 401)

Ett overklagande ska ges in till tingsratten senast den 3 november 2015. Overklagandet

provas av Svea hovratt. Det kravs provningstillstand.

Anders Dereborg Tomas Norstrom Erik Hellsten
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DV 401 ¢ 2014-01 * Producerat av Domstolsverket

SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE - DOM | TVISTEMAL

Den som vill 6verklaga tingsrittens dom, eller ett i
domen intaget beslut, ska géra detta skriftligen.
Skrivelsen ska skickas eller 14mnas till tingsrit-
ten. Overklagandet provas av den hovritt som
finns angiven i slutet av domen.

Overklagandet ska ha kommit in till tingsritten
inom tre veckor frin domens datum. Sista dagen
tor 6verklagande finns angiven pd sista sidan i do-
men.

Har ena parten 6verklagat domen 1 ritt tid, far
ocksd motparten 6verklaga domen (s.k. an-
slutningséverklagande) dven om den vanliga ti-
den for 6verklagande har gitt ut. Overklagandet
ska ocksa 1 detta fall skickas eller limnas till tings-
ritten och det maste ha kommit in till tingsritten
inom en vecka frin den i domen angivna sista da-
gen f6r 6verklagande. Om det forsta 6verklagan-
det aterkallas eller forfaller kan inte heller an-
slutningsoéverklagandet provas.

Samma regler som f6r part giller f6r den som inte
ir part eller intervenient och som vill 6verklaga ett
i domen intaget beslut som angar honom eller
henne. I friga om sidant beslut finns dock inte né-
gon mojlighet till anslutningséverklagande.

For att ett 6verklagande ska kunna tas upp i hov-
ritten fordras att prévningstillstand meddelas.
Hovritten limnar prévningstillstind om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som tingsritten har kommit till,

2. detinte utan att sidant tillstind meddelas gar
att bedéma riktigheten av det slut som tings-
ratten har kommit till,

3. detir av vikt f6r ledning av rittstillimpning-
en att 6verklagandet prévas av hogre ritt, el-
ler

4. det annars finns synnerliga skal att préva
overklagandet.

Om provningstillstind inte meddelas star tingsrat-
tens avgorande fast. Det dr dirfor viktigt att det
klart och tydligt framgar av 6verklagandet till hov-
ritten varfor klaganden anser att provningstillstind
bor meddelas.

Skrivelsen med 6verklagande ska innehalla

uppgifter om

1. den dom som &verklagas med angivande av
tingsrittens namn samt dag och nummer for
domen,

2. parternas namn och hemvist och om méjligt
deras postadresser, yrken, personnummer
och telefonnummer, varvid parterna be-
nimns klagande respektive motpart,

3. den dndring av tingsrittens dom som klagan-
den vill fa till stind,

4. grunderna (skilen) f6r 6verklagandet och i
vilket avseende tingsrittens domskal enligt
klagandens mening dr oriktiga,

5. de omstindigheter som dberopas till stéd f6r
att provningstillstind ska meddelas, samt

6.  de bevis som dberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis.

Har en omstindighet eller ett bevis som dberopas i
hovritten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i
mal dir f6rlikning om saken ir tilliten férklara an-
ledningen till varfér omstindigheten eller beviset
inte aberopats 1 tingsritten. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
6verklagandet. Vill klaganden att det ska hallas ett
tornyat £6rhor eller en férnyad syn pé stillet, ska
han eller hon ange det och skilen till detta. Kla-
ganden ska ocksa ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
torhandling 1 hovritten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller
hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar limnas av tingsritten.
Adress och telefonnummer finns pa forsta sidan av
domen.

Om ni tidigare informerats om att férenklad del-
givning kan komma att anvindas med er i ma-
let/drendet, kan sadant delgivningssitt ocksa
komma att anvindas med er i h6gre instanser om
nagon Overklagar avgérandet dit.

www.domstol.se


http://www.domstol.se/



