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SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMOA 9778-16
Patent- och marknadstverdomstolen

BESLUT (att meddelas 2017-11-20)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen beslutar att hdmta in ett férhandsavgorande
fran Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fordraget om Europeiska
unionens funktionssatt och att tillstalla domstolen en begéran om

forhandsavgdrande i enlighet med bilaga A till detta protokoll.

2. Patent- och marknadséverdomstolen forklarar att malet ska vila i avvaktan pa

Europeiska unionens domstols stallningstagande.

Beslutet far inte dverklagas sarskilt.

Erik Hellsten
Protokollet uppvisat/
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Begaran om forhandsavgorande enligt artikel 267 i
fordraget om Europeiska unionens funktionssatt

Bakgrund

1. Det registrerade figurvarumirket ROSLAGS PUNSCH (fig. 1) for alko-
holhaltiga drycker i klass 33 innehas sedan 2007 av Norrtelje Brenneri
Aktiebolag. Varumirket dr registrerat med en s.k. disclaimer med féljande

lydelse: Genom registrering erhalles ¢ ensamritt till ordet Roslagspunsch.

Reste
Robsed

L _rrrrri—
Fig. 1.
2. Roslagen ir benimningen pa ett geografiskt omrade pa Sveriges ostkust.
Arendet vid Patent- och registreringsverket

3. M.H. ansokte den 16 december 2015 hos Patent- och regist-

reringsverket (PRV), som dr den nationella myndighet som ombesorjer
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registrering av varumarken i Sverige, om registrering av ett nationellt
ordvarumirke med lydelsen ROSLAGSOL f6r bla. vissa alkoholfria
drycker och 611 klass 32 enligt bilaga B.

4, Under handliggningen vid PRV uppkom friga om det s6kta varumirket
var forvixlingsbart med det registrerade varumirket ROSLAGS PUNSCH.

M.H. anforde i yttrande sin standpunkt att sa inte var fallet.

5. PRV avslog ansékan i beslut den 14 juli 2016, med motiveringen att det
sOkta market var forvixlingsbart med det registrerade figurvarumirket
ROSLAGS PUNSCH, och att hinder for registrering darfor forelag. Som
skil for beslutet angav PRV f6ljande. De bada mirkena inleds med det
sarskiljande ordet ROSLAGS. Att mirkena innehaller ytterligare ord och
figurativa element fortar inte mirkeslikheten da ordet ROSLAGS ir
minnesvart, sarskilt nir varor som salufors under mirkena ska efterfragas.
Mirkena avser vidare samma och liknande varor i form av diverse alko-
holhaltiga och alkoholfria drycker 1 klass 32 och 33. Varorna kan dirfor ha

gemensamma distributionskanaler, tillverkare och samma kundkrets.

Arendet vid Patent- och marknadsdomstolen

6. M.H. 6verklagade PRV:s beslut till Patent- och marknads-domstolen och
vidholl ansékan. Han anférde, savitt nu dr av betydelse, féljande. Det
foreligger inte nagon risk for forvixling mellan det sokta varumarket och
det av PRV motanférda varumirket. Mirkena liknar inte varandra. Det
motanférda mirket dr uppdelat i tvd ord och utgor ett figurvarumirke.
Den urgamla benimningen Roslagen ir ett stort geografiskt omrade norr
om Stockholm som stricker sig lings kusten upp férbi Oregrund. I
omradet finns redan ett antal olika benamningar, foretagsnamn och
varumirken som innehaller “Roslagens”, exempelvis Ros/agsbil,

Rostagsmjilk och Roslagsbostiider.

7. Under drendets handliggning i Patent- och marknadsdomstolen uppmirk-

sammades att det dldre varumairket var registrerat med en anteckning i
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varumirkesregistret enligt foljande. ”Genom registreringen erhilles ¢j
ensamritt till ordet Roslagspunsch.” Det innebar att varumairket var
registerat med en sa kallad disclaimer f6r textinnehéllet Roslagspunsch.
Parterna i Patent- och marknadsdomstolen gavs med anledning av att
disclaimern uppmarksammats tillfalle att yttra sig 6ver vilken betydelse

denna kunde ha i arendet.

PRV anforde i yttrande sammanfattningsvis foljande. Den del som undan-
tagits skydd genom en disclaimer bor som regel anses sakna sirskiljnings-
formaga. I det aktuella fallet registrerades det aldre varumarket med en
disclaimer eftersom det innehaller namnet pa ett geografiskt omrade,
nimligen “Roslags-". Praxis gillande sirskiljningsférméagan hos geografiska
namn har 6ver tid férdndrats och ordet “Roslags-" 1 det s6kta varumairket
har ansetts besitta sirskiljningsformaga. Det har dirfér funnits skl att

anfora det dldre varumirket som registreringshinder.

Till skillnad fran PRV beviljade Patent- och marknadsdomstolen regist-
rering av det sokta varumirket ROSLAGSOL. Patent- och marknads-
domstolen fann att det s6kta varumairket hade sdrskiljningsférmaga fér de
varor som ansokan avsag. Vid bedémningen av mirkeslikheten uttalade
domstolen féljande. Det motanférda varumarket ar registrerat och skyddat
1 figurativt utférande. Varumirket innehaller orden ROSLAGS PUNSCH.
Ensamritten som foljer av registreringen omfattar inte orden for sig, vilket
markerats genom en sa kallad disclaimer. Orden kan dock beaktas vid
torvixlingsbedomningen eftersom de kan paverka det motanférda markets
helhetsintryck och dirmed skyddsomfang. De figurativa inslagen i det
motanférda mirket saisom bilden pa ett fartyg och utformningen av de tva
sarskrivna orden ROSLAGS och PUNSCH, ger en visuell skillnad mellan
mirkena ifraga. Att det s6kta market utgér ett ord medan det motanférda
bestar av tva ord medfér ocksa en visuell skillnad mirkena emellan. — Det
foreligger en viss fonetisk likhet mellan mirkena eftersom orddelarna
ROSLAGS ir identiska. Att det sokta mirket har orddelen OL i slutet
distanserar dock mirkena. De ordkidnnetecken som mirket bestar av — en

geografisk benimning och en allmin benimning pa varornas art — far ocksa
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anses ha en begrinsad sirskiljningsférmaga och inte bidra i nagon storre
man till helhetsintrycket. — Vid denna bedémning och med beaktande av
att det endast foreligger en ldgre grad av varuslagslikhet, anser Patent- och
marknadsdomstolen att de motstiende kidnnetecknen uppvisar sadana
skillnader att det vid en helhetsbedémning inte foreligger risk for

torvixling,

Arendet i Patent- och marknadséverdomstolen

10. PRV har overklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent-

11.

och marknadséverdomstolen och yrkat att Patent- och marknadsover-

domstolen ska upphiva det 6verklagade beslutet.

Parterna har i Patent- och marknadséverdomstolen i allt visentligt anfért
samma omstandigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen. I de delar
som dr av sarskilt intresse for begiran om férhandsavgorande har PRV bla.
anfort foljande. Vad giller en del av ett varumirke som bestar av ett geo-
grafiskt namn ar det viktigt att notera att sidana namn mycket vil kan
inneha sarskiljningsférmaga (se 1 detta avseende, EU-domstolens dom av
den 4 maj 1999, C-108-97 & C-109/97, Windsurfing Chiemsee,
EU:C:1999:230, punkterna 31-32.) Nar det giller betydelsen av en sa kallad
disclaimer gar det inte alltid att bortse fran den eller de delar av det dldre
mirket som omfattas av en disclaimer. Vid prévningen om huruvida
mirken ar forvaxlingsbara ska en bedomning av markenas visuella, fone-
tiska och begreppsmissiga eller konceptuella likheter géras med utgangs-
punkt i det helhetsintryck som varumirkena férmedlar med hinsyn till
bland annat deras sirskiljande och dominerande delar (EU-domstolens
dom 11 november 1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:258, punkterna 22
och 23, samt av den 6 oktober 2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, punkt 28). Slutsatsen 4r att markena vid en helhetsbe-
démning ar forvixlingsbara, i vart fall i den meningen att de pd grund av
det gemensamma elementet ROSLAGS ger omsittningskretsen uppfatt-
ningen att markena hiarstammar frain samma kommersiella ursprung, eller i

vart fall fran féretag med ekonomiska samband.
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Den rittsliga regleringen

12.

13.

14.

15.

16.

Enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumirkeslagen (2010:1877), som
bygger pa artikel 5.1 b i Europaparlamentets och Réadets direktiv
2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av medlems-
staternas varumirkeslagar (varumirkesdirektivet) innebdr, savitt hir dr av
intresse, ensamratten till ett varumirke att ingen annan an innehavaren,
utan dennes tillstind, i niringsverksamhet far anvinda ett tecken som liknar
varumirket for varor av liknande slag, om det finns en risk for forvixling,
inbegripet risken for att anvindningen av tecknet leder till uppfattningen
att det finns ett samband mellan den som anvinder tecknet och inne-

havaren av varumairket.

Ensamritt till ett varumirke kan enligt 1 kap. 6 § varumirkeslagen for-
virvas genom registrering. (Jfr artikel 5.1 forsta meningen i varumirkes-

direktivet.)

Som allmant villkor for registrering giller enligt 2 kap. 5 § varumairkeslagen,
vilken bestimmelse motsvarar artikel 3.1 b i varumarkesdirektivet, att
varumarket maste ha sirskiljningsférmaga for de varor eller tjanster som

det avset.

Ett varumirke far, enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen, som
bygger pa artikel 4.1. b 1 varumirkesdirektivet, savitt hir dr av intresse, inte
registreras om det liknar ett dldre varumirke fOor varor av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att
anvindningen av varumarket leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvinder varumirket och innehavaren av det

registrerade varumairket.

Om ett varumirke innehaller en bestindsdel som inte kan registreras ensam
for sig och det finns en uppenbar risk for att registreringen leder till oviss-
het om ensamrittens omfattning, far denna bestindsdel, enligt 2 kap. 12 §
forsta stycket varumarkeslagen uttryckligen undantas fran skyddet vid

registreringen (en sa kallad disclaimer). Om bestandsdelen senare uppfyller
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kraven for registrering far, enligt andra stycket 1 samma paragraf, delen eller
varumadrket i sin helhet registreras efter ny ansékan utan ett sadant undan-

tag. Nagon motsvarande bestimmelse aterfinns inte 1 varumirkesdirektivet.

17. Det finns ett nationellt prejudikat fran den enligt da gillande svensk
processordning hogsta instansen, Hégsta férvaltningsdomstolen (HFD,
tidigare benimnd Regeringsritten) som behandlar en disclaimers betydelse
vid forvixlingsbedémningen (RA 1991 ref. 10, MTV MUSIC
TELEVISION). Milet gillde fragan om det férelag hinder for registrering
av ett figurvarumarke pa grund av att det var forvixlingsbart med ett
registrerat figurvarumarke som innehdll text, vilken var undantagen skydd
genom en disclaimer. HFD uttalade att bedomningen av férvaxlingsrisken
ska goras efter en helhetsbedémning av markena och att i den bedém-
ningen dven ingar sadana delar som inte ensamma fOr sig kan registreras.
HFD uttalade sig emellertid inte om nédgra nirmare kriterier f6r helhets-
bedémning och domstolens bedémning omfattade inte frigan om helhets-
bedémningen ska paverkas av att delar undantagits fran skydd genom en
disclaimer trots att delarna vid en bedémning har sarskiljningsférmaga och
hade kunnat registreras ensamma for sig. I senare nationell praxis frin den
domstol som enligt da gillande ordning var andra (men inte sista) instans
finns exempel pa att helhetsbedomningen synes ha utvecklats pa sa sitt att
den del som omfattats av en disclaimer behandlats sisom att delen inte
ansetts besitta sirskiljningsférmaga och dirmed tillmétts underordnad
betydelse vid helhetsbedomningen (se t.ex. Patentbesvirsrattens dom den

3 oktober 2011 1 mal nr 10-136, BIOGEN).
Behovet av ett forhandsavgorande

18. Vid provning av om det foreligger en risk for forvixling ska enligt EU-
domstolens praxis en helhetsbedomning gbras av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet. Sarskilt ska beaktas 1 hur h6g grad market ar
kant pa marknaden, den association som det anvinda eller registrerade
mirket framkallar, graden av likhet mellan mirket och tecknet samt mellan
de ifragavarande varorna eller tjinsterna. (Se t.ex. EU-domstolens dom den

11 november 1997 i mal C-251/95, SABEL, punkt 22). Aven namnet pa ett
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geografiskt omrade kan besitta sarskiljningsformaga, savida inte det geo-
grafiska namn som ir féremal f6r ans6kan om registrering utpekar en plats
som for narvarande enligt den ber6rda omsittningskretsens uppfattning
har ett samband med den berdrda kategorin av varor eller om det i fram-
tiden dr troligt att ett sidant samband kan uppsta (se EU-domstolens dom
den 4 maj 1999 i mal C-108-109/97, Windsurfing Chiemsee punkterna 31—
32). Det ir det helhetsintryck som mirket ger med hiansyn till i synnerhet
deras sirskiljande och mest framtridande bestindsdelar, som ska liggas till
grund f6r bedémning av risken f6r forvixling — genomsnittskonsumenten
uppfattar vanligtvis ett varumarke som en helhet och dgnar sig inte at att
undersoka dess olika detaljer (se SABEL, punkt 23, jfr EU-domstolens
dom den 28 april 2004 i mal C-3/03 P, Matratzen Concotd,
EU:C:2004:233, punkt 32). En sirskiljande bestandsdel i ett mirke kan inte
alltid anses vara dominerande vid bedémning av frigan om forvixling (se
EU-domstolens dom i mal C-579/08 P, Messer, EU:C:2010:18, punkt 72).
Att det bedoms foreligga en risk for forviaxling mellan tva mirken innebar
bl.a. att ett mirkes kombination av bestandsdelar skyddas, men inte att en
beskrivande bestindsdel skyddas i sig (se C-422/12, Industrias Alen,
EU:C:2014:57, punkt 45, se dven Messer, punkt 73).

Av varumirkesdirektivet och EU-domstolens praxis synes folja att de
materiella bestimmelserna f6r varumarkesskyddet i princip ér fullt ut
harmoniserade (se sirskilt punkterna 8, 10 och 11 i ingressen till varu-
mirkesdirektivet, samt savitt giller forvaxlingsbedomningen artikel 4.1 b) 1
varumarkesdirektivet samt den praxis frain EU-domstolen som angivits i
foregiaende stycke). Visserligen harmoniseras inte procedurregler genom
varumirkesdirektivet, men det ar oklart om en nationell bestimmelse som
medger en sa kallad disclaimer kan anses som en procedurregel om den
medfor att den helhetsbedémning som ska ske vid férvaxlingsbedém-
ningen ska genomforas pa ett annat sitt in om bestimmelsen om en

mojlighet till disclaimer inte funnits.

Samtidigt noterar Patent- och marknadséverdomstolen att disclaimer-
institutet inte 4ar frimmande for EU-ritten. Det har funnits en bestimmelse

om disclaimer i artikel 37.2 i numera upphivda Radets férordning (EG) av
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den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumarken, enligt vilken byran som
villkor for registrering kunde begira forklaring fran sokanden att han avstar
fran ensamritt till bestindsdelen i fraga. Savitt galler dldre varumirken som
registrerats med disclaimer enligt den artikeln, forefaller en ordning tillim-
pas som innebar att de delar som omfattas av disclaimern anses sakna sir-
skiljningsférmaga. (Se 2017 ars Guidelines for Examination in the Office,

Part C, Opposition, avsnitt 3.2.3.3 Disclaimers, med hanvisningar.)

Mot bakgrund av varumirkesdirektivets bestimmelser och EU-domstolens
praxis ar det enligt Patent- och marknadséverdomstolens bedomning oklart
om varumirkesdirektivet kan tolkas sa att det ger utrymme for att den for-
vixlingsbedémning som ska goras enligt artikel 4.1 b) i varumarkesdirek-
tivet paverkas av om en viss del av det dldre varumirket undantagits fran
skydd genom en disclaimer vid registreringen. Det dr sirskilt oklart om det
ar forenligt med direktivet att en disclaimer far leda till en annan helhets-
bedémning pa sa sitt att den genom disclaimern undantagna delen ges en
mer begrinsad betydelse vid forvixlingsbedomningen dn vad som skulle
varit fallet om disclaimern inte funnits, dvs. vid en sedvanlig bedomning i
enlighet med EU-domstolens praxis. Om varumirkesdirektivet inte skulle
ge utrymme f6r en sadan tolkning ar en ytterligare oklarhet om varumirkes-
direktivet i vart fall ger utrymme for tolkningen att en disclaimer kan ges
betydelse pa sa sitt att den undantagna delen — dven om den utan disclai-
mern kunnat vara foremal for registrering — anses inte alls omfattad av an-
sOkan och alltsa inte alls inga i skyddets omfattning. I det senare fallet
skulle domstolen i sa fall vid forvixlingsbedémningen helt bortse fran den

undantagna delen som omfattas av disclaimern.

I det foreliggande malet har ett registrerat figurvarumirke som innehaller
ett namn pa ett geografiskt omrade, vilket undantagits fran skydd genom en
disclaimer, anforts som hinder mot registrering av ett ordvarumarke som
innehaller samma geografiska namn. Vidare har registreringsmyndigheten
numera bedomt att det geografiska namnet 1 det sokta varumarket har
sarskiljningsformaga f6r de varor som ansékan avser. Samma bedémning

har gjorts av Patent- och marknadsdomstolen.
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23. Fragan dr om artikel 4.1 b) i varumarkesdirektivet ska tolkas sa att den ger
utrymme for en annan férvaxlingsbedémning om en disclaimer tagits in for
vissa delar av det fOrst registrerade mirket, an om nagon sadan disclaimer

inte hade tagits in.

24. For att Patent- och marknadsoverdomstolen ska kunna besluta i malet

behover domstolen dirfor svar pa féljande fragor.

Begiran om férhandsavgoérande

25. Fragorna ror tillimpningen av artikel 4.1 b 1 Europaparlamentets och
Riédets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av

medlemsstaternas varumarkeslagar och ar foljande.

L Ska artikel 4.1 b i varumirkesdirektivet tolkas sa att den helhets-
bedémning av samtliga relevanta faktorer som ska goras vid en
forvixlingsbedémning far paverkas av att en bestandsdel av
varumarket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen,

dvs. av att en sa kallad disclaimer antecknats vid registeringen?

1L Om svaret pa fraga I dr ja; far disclaimern i sadant fall paverka
helhetsbedémningen pa sa sitt att den behoriga myndigheten
beaktar bestindsdelen i friga men ger den en mer begrinsad
betydelse pa sa sitt att den inte anses ha sdrskiljningsférmaga,
dven om bestandsdelen de facto skulle vara sirskiljande och

framtradande i det aldre varumarket?

I1I. Om svaret pa fraga I dr ja och svaret pa fraga II ar nej; far dis-

claimern anda paverka helhetsbedémningen pa niagot annat satt?

Bifogade handlingar: Kopior av Gverklagandet (aktbilaga 1), svarsskriften
(aktbilaga 6), parternas yttranden (aktbilagor 9 och 10) samt Patent- och
marknadsdomstolens beslut
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