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Sedan Patent- och registreringsverket (PRV) beslutat att registrera iCell AB:s (iCell)
varumérke ICELL 1 figur for bl.a. isoleringsmaterial 1 klass 17 och isolering av
byggnader i klass 37, framstillde Isocell Gmbh (Isocell) invdndning mot

registreringen. PRV avslog invindningen. Isocell 6verklagade PRV:s beslut till Patent-
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och marknadsdomstolen, som avslog 6verklagandet genom det nu 6verklagade

beslutet.

Isocell har i Patent- och marknadsdverdomstolen vidhallit sitt yrkande att
varumadrkesregistreringen ska upphévas och har sammanfattningsvis anfort foljande.
Det dr ostridigt att det foreligger varu- och tjansteslagslikhet mellan de aktuella
mirkena. De aktuella varorna och tjénsterna riktar sig dels till konsumenter i
allménhet, dels till vissa specialiserade kdpare inom byggbranschen. De aktuella
markena uppvisar stora mérkeslikheter. Den avslutande orddelen “cell” &r identisk i
mirkena och ger associationer till cellulosa. Mérkenas inledande del, 1" respektive
”Iso”, ger upphov till liknande associationer genom att syfta pa isolering. Isocell ar
inte beskrivande for de varor och tjanster som mérket avser och har darfor en
inneboende sérskiljningsféormaga av normalgraden. Dérutdver har varumérket genom
anviandning forvérvat en forstirkt sarskiljningsformaga vilket pdverkar forvaxlings-
bedomningen genom att Isocell ska ges ett utdkat skyddsomfang. Bolaget ar
vérldsledande inom cellulosaisolering i Europa och har en marknadsandel i Sverige om
cirka 32,8 procent. Bolaget har anvént sitt varumérke i betydande omfattning sedan

ar 2007 och har gjort avsevirda investeringar for att marknadsfora varuméirket.

1Cell AB (iCell) har bestritt &ndring och anfort ssmmanfattningsvis anfort foljande. Det
medges att det foreligger varu- och tjdnsteslagslikhet och att omséttningskretsen bestér
av konsumenter i allmé@nhet samt professionella aktorer 1 byggbranschen. Den utan
tvekan storsta andelen kopare bestar emellertid av professionella aktorer. Till den del
omsdttningskretsen bestir av konsumenter torde valet av isoleringsmaterial vara
tamligen viktigt varfor graden av uppmérksamhet maste anses hog. Varumérket Isocell
har en svag inneboende sérskiljningsforméaga och har inte heller genom anvéndning
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forvérvat forstirkt kédnneteckenskraft. Den inledande bokstaven ”1” 1 iCells varumarke
ska inte forstds som en forkortning av isolering. Det dr emellertid riktigt att ordet Cell 1
bade det sokta och motanférda méarkena anspelar pé cellulosa. Den marknadsanalys
som Isocell gjort &r inte korrekt genomford och de slutsatser Isocell drar av analysen

stimmer saledes inte heller. Isocells marknadsandel &r betydligt lagre dn vad bolaget
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hivdat. Aven om det foreligger vissa likheter mellan mérkena ska skillnaderna vid en

helhetsbedomning anses tillrdckliga for att utesluta forvéaxlingsrisk.

Parterna har i Patent- och marknadséverdomstolen aberopat i allt vdsentligt samma

utredning som 1 Patent- och marknadsdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2018-06-26)

Patent- och marknadsdverdomstolen faststiller Patent- och marknadsdomstolens

beslut.

Skilen for beslutet

Inledning

Den fraga som ska provas dr om det finns en risk for forvaxling mellan varumérket
1Cell 1 figur och det tidigare registrerade ordvarumairket Isocell och om det darfor finns
hinder mot registrering av det forstnimnda mérket. Registreringsansokan for iCell
avser isolering i klass 17 och tjanster for isolering i klass 37. Varumérket Isocell ar ett
EU-varumairke som é&r registrerat for bl.a. isoleringsmaterial 1 klass 17 och bygg-

nationstjénster 1 klass 37.

Riittslig reglering

Ett varumarke far inte registreras om det &r identiskt med eller liknar ett dldre
varukdnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om det finns en
risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av varumérket leder till

uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder varumairket och
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innehavaren av varukénnetecknet (2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen
[2010:1877]). Med éldre varukénnetecken avses bl.a. EU-varumirken (samma
bestimmelse andra stycket 4). Lagbestimmelsen bygger pa artikel 4.1 (b) i 2008 &rs
varumérkesdirektiv (Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22

oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar).

Den nirmare inneborden av direktivbestimmelsen har belysts i ett flertal avgdranden
av EU-domstolen. Overgripande giller att det foreligger forvixlingsrisk om det finns
en risk for att allmidnheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran
samma foretag eller, 1 forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band. Risken
for forvaxling ska bedomas utifran en helhetsbeddmning med hiansyn till samtliga
relevanta omstandigheter i det enskilda fallet. (Se t.ex. dom den 11 november 1997,
Sabel, C-251/95, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22; den 29 september 1998,
Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29; samt den 22 juni 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedomningen av likheten mellan varumérkena ska grunda sig pa det helhetsintryck
som varuméirkena &stadkommer med hénsyn till deras sdrskiljande och mest fram-
tradande bestandsdelar. Bedomningen ska goras med utgdngspunkt i det intryck som
varumdrket forvantas gora hos en normalt informerad samt skiligen uppméarksam och
upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjdnst som varumaérket avser. Hinsyn
ska tas till att genomsnittskonsumenten séllan har mdjlighet att géra en direkt
jamforelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som han
eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjénster det dr friga om. Det ska dven beaktas att genom-
snittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumérket som en helhet och inte dgnar sig at
att undersoka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer,
punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbeddmningen,
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bl.a. varumérkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjdnster som
varumdrkena omfattar. Om likheten mellan de varor eller tjdnster som varumérkena
omfattar dr av lag grad, kan det végas upp av att varumirkena liknar varandra i hog
grad och tvirtom. (Se Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19.)
Vid bedémningen av om varorna eller tjansterna liknar varandra ska samtliga relevanta
faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas, bl.a. deras art,
de tilltdnkta koparna, anvindningsomradet samt huruvida de konkurrerar eller
kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Vid helhetsbedomningen ska ocksa det
dldre varumarkets sarskiljningsforméga beaktas. Om varumérket, antingen 1 sig eller
for att det dr vilként pd marknaden, har en hog sarskiljningsférméga innebér det att
risken for forvaxling ar storre. En hog sirskiljningsformaga och en stor likhet mellan
varu- eller tjansteslagen kan dérfor viga upp en mindre likhet mellan varumirkena (se
Sabel, punkt 24, Canon, punkterna 17 och 18, samt Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt
20).

Bedomningen i detta fall

Patent- och marknadsdverdomstolen gor inledningsvis inte ndgon annan beddmning én
Patent- och marknadsdomstolen i fraga om varu- och tjansteslagslikheten eller i fraga
om omsittningskretsen for de varor och tjanster som de badda varumérkena avser.
Vidare anser Patent- och marknadsoverdomstolen, i likhet med Patent- och marknads-
domstolen, att den utredning som lagts fram inte ger stod for slutsatsen att varumirket

Isocell genom anvindning skulle ha forvarvat en utokad kdnneteckenskraft.

Nir det giller frigan om mirkeslikhet gor Patent- och marknadséverdomstolen
foljande overviganden. Visuellt finns det visserligen en likhet mellan mérkena
satillvida att bada har samma begynnelsebokstav och samma slutled. Figurvarumarket
iCell dr dock utformat pa ett sddant sitt att det tydligt distanserar sig fran ordvaru-

mirket Isocell. Den visuella likheten mellan varumérkena maste darfor anses vara l1ag.
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Nar det géller den fonetiska likheten &r det enligt Patent- och marknadséverdomstolen
inte givet om varumérkena ska uttalas pa svenska eller engelska. Till skillnad fran
Patent- och marknadsdomstolen anser Patent- och marknadséverdomstolen i och for
sig att det framstar som mest troligt att i vart fall varumirket iCell, med ett inledande

99:99

gement ”1”, uttalas pa engelska. Men oavsett om bada varumaérkena uttalas pa svenska
eller engelska, finns det enligt Patent- och marknadséverdomstolens uppfattning en
betydande fonetisk likhet i och med att varumérkena, som redan nimnts, har samma

begynnelsebokstav och samma slutled.

I konceptuellt hinseende instimmer Patent- och marknadsdverdomstolen 1 Patent- och
marknadsdomstolens bedomning att det ligger ndrmast till hands att uppfatta dndelsen
”cell” 1 bada varumérkena som syftande pa cellulosa, som forekommer i isolerings-
material. Bdda varumaérkena har alltsa en tydlig koppling till just isoleringsmaterial.
Som Patent- och marknadsdomstolen funnit ger de bada varumérkena séledes upphov

till liknande associationer.

Som redan framgétt ska bedomningen av mirkeslikheten inte fokusera pd de olika

delarna av mérkena, utan beddmningen ska goras med utgangspunkt fran det helhets-
intryck som varumérkena ger. Mot bakgrund av det som anforts ovan finns det enligt
Patent- och marknadsdverdomstolen en inte obetydlig likhet mellan de helhetsintryck

mérkena ger.

Vid bedomningen av om det finns en forvéaxlingsrisk ska emellertid hansyn tas till
uppmarksamhetsgraden hos omséttningskretsen och till kdpsituationen. Man kan enligt
Patent- och marknadsdverdomstolen utga fran att professionella aktdrer — som i detta
fall bor kunna antas utgora den storsta delen av omsittningskretsen — har god kunskap
om de olika produkter som féorekommer pa marknaden. For dessa aktorer kan det inte
anses finnas ndgon risk for forvixling. Den del av omséttningskretsen som utgors av
vanliga konsumenter kan visserligen inte antas ha samma produktkdnnedom. Men
dven for denna kategori bor ett kop av isoleringsmaterial typiskt sett foregas av viss

planering och 6verviaganden i valet av 1dmplig produkt. Nagra spontankop av
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isoleringsmaterial torde knappast forekomma. Kopsituationen talar darfér mot att det

skulle finnas nagon risk for forvéxling dven 1 denna del av omséttningskretsen.

En helhetsbeddmning av samtliga nu redovisade omstandigheter leder Patent- och
marknadsdverdomstolen till slutsatsen att det inte finns nédgon risk for att varumarket
iCell forvixlas med varumirket Isocell. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska

dérfor faststéllas.
Overklagande
Det saknas anledning att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och

marknadsoverdomstolens beslut inte far overklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen

[2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet far darfor inte 6verklagas.

Goran Soderstrom

Protokollet uppvisat/





