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Genom det overklagade beslutet bifoll Patent- och marknadsdomstolen Hyundai Motor
Companys (Hyundai) éverklagande av PRV:s beslut och dterforvisade drendet till PRV
for vidare handlaggning.

PRYV har yrkat att Patent- och marknadsoverdomstolen ska upphiva det 6verklagade
beslutet och faststdlla PRV:s beslut, alternativt aterforvisa drendet till Patent- och
marknadsdomstolen for fornyad provning. PRV har i Patent- och
marknadsdverdomstolen begrinsat sin talan sa att myndigheten endast gjort gillande
att det sokta varumirket ar forvixlingsbart med de motanforda registreringarna
GENESIS LASER TAG och NEON GENESIS EVANGELION. Till stod for detta har
PRV anfort 1 huvudsak foljande. De aktuella varuslagen utgors av leksaker och riktar
sig till konsumenter i allmédnhet. Det finns inga omstandigheter som talar for att
genomsnittskonsumentens uppmaérksamhetsgrad skulle vara forhojd 1 forhéllande till
de aktuella varuslagen. De motanforda varumirkena avser bl.a. leksaker” i klass 28.
Denna breda varukategori innefattar de olika typer av leksaker i klass 28, bl.a.
modellbilar, som det sokta market avser. Det foreligger déarfor varuslagsidentitet. Nar
det géller méarkeslikhet uppvisar det motanféorda market GENESIS LASER TAG och
det sokta market GENESIS patagliga visuella och fonetiska likheter. Detta eftersom de
innehéller respektive bestar av ordet GENESIS. Uttalsméssigt forstirks likheten
genom att mérkena dverensstimmer i tre av sex stavelser. Likheten forstarks ocksa av
att bestandsdelen GENESIS ér placerad i borjan av det dldre mérket. Ordet GENESIS
betyder bl.a. “uppkomst” eller “ursprung”. Det finns séledes en klar begreppsmaéssig
likhet markena emellan som inte fortas av tilligget "LASER TAG” i det dldre market.
Dessutom utgdr det for mérkena gemensamma ordet GENESIS den inledande och
mest sirskiljande bestdndsdelen i det motanforda mirket. Vid en helhetsbedomning ar
mirkena forvéxlingsbara. Betraiffande NEON GENESIS EVANGELION i figur
foreligger savil en visuell, fonetisk och begreppsmaéssig likhet &ven om den
sammantagna mairkeslikheten ar att betrakta som lag. Vid en samlad bedomning
kompenseras den laga mirkeslikheten av varuslagsidentiteten, varfor forvaxlingsrisk

foreligger dven i detta fall.
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Hyundai har bestritt &ndring och till stod for sin instéllning anf6rt 1 huvudsak foljande.
Eftersom leksaker dr avsedda for barn, kommer genomsnittskonsumenten att gora sitt
inkop forst efter att noggrant ha undersokt varorna. Till detta kommer att en stor del av
Hyundais varor 1 klass 28, bl.a. skalmodeller, faller under kategorin av leksaker som ar
av dyrare karaktir. Genomsnittskonsumenten har darfor en forhojd uppmérksam-
hetsgrad, vilket ska beaktas vid forvixlingsbeddmningen. Det &r inte friga om varu-
slagsidentitet. I detta sammanhang ska det beaktas att mnga av Hyundais varor, t.ex.
”model cars”, sdljs i specialiserade butiker, varfor varor fran de motstdende mérkena
passerar i skilda forsdljningskanaler med olika kundsegment. Nér det géller det motan-
forda varumérket GENESIS LASER TAG ér den enda likheten att bdda mérkena inne-
héller ordet GENESIS. Det finns emellertid inget moment i det motanférda varumérket
som &r klart dominerande. Det &r helheten som &r det barande i varumérket GENESIS
LASER TAG. Mirkena ir fonetiskt mycket olika. Det sokta varumairket bestar av tre
stavelser medan det motstdende market innehaller sex stavelser, dér tillaggen
”LASER” och "TAG” innebér att mérkena far olika fonetiska uttryck. Inte heller i
begreppsmissigt eller konceptuellt hinseende vicker mirkena liknande associationer.
Aven niir det giller det motanforda varumirket NEON GENESIS EVANGELION
finns patagliga konceptuella, fonetiska och begreppsmaéssiga skillnader i forhéllande
till det s6kta mérket. Vad géller forvaxlingsbedomningen ska provningen inte
begrinsas till en bestandsdel. Jimforelsen ska i stillet géras genom att markena

undersdks som en helhet. Det foreligger darfor inte forvaxlingsrisk.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2018-12-17)

Patent- och marknadsdverdomstolen upphéver Patent- och marknadsdomstolens beslut
och faststiller Patent- och registreringsverkets beslut den 8 november 2016 att den

internationella varumarkesregistreringen GENESIS (IR 1271440) inte ska gélla i

Sverige.
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Skilen for beslutet

Inledning

Den fraga som Patent- och marknadsdverdomstolen ska prova dr om det finns hinder
mot att den internationella varumérkesregistreringen av GENESIS ska gélla 1 Sverige.
PRYV har gjort gillande att det finns ett sddant hinder pd grund av risken for forvéxling
med de registrerade EU-varumérkena GENESIS LASER TAG och NEON GENESIS
EVANGELION. Den internationella registreringen av GENESIS har begrénsats till
modellbilar och leksaksbilar i klass 28. Bdda de motanférda varumérkena avser bl.a.

leksaker i samma varuklass.

Riittslig reglering
Av 5 kap. 8 och 9 §§ varumirkeslagen foljer att en internationell varumairkes-
registrering helt eller delvis inte ska gélla i Sverige, om det skulle ha forelegat hinder

mot en nationell registrering av varumérket enligt 2 kap. 4-11 §§ varumérkeslagen.

Ett varumaérke fér inte registreras om det 4r identiskt med eller liknar ett dldre varu-
kénnetecken for varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om det finns en risk
for forvéixling, inbegripet risken for att anvdndningen av varumérket leder till uppfatt-
ningen att det finns ett samband mellan den som anvidnder varumirket och innehavaren
av varukdnnetecknet (2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen). Bestimmelsen
bygger pa artikel 4.1 (b) 1 2008 ars varumaérkesdirektiv (Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnirmningen av medlemsstaternas
varumérkeslagar). Bestimmelsen om registreringshinder pa grund av forvéxlingsrisk
ska alltsa tolkas direktivkonformt med beaktande av EU-domstolens tolkning av

direktivbestaimmelsens innebdord.

Genom EU-domstolens praxis har det klargjorts att det foreligger forvaxlingsrisk om
det finns en risk for att allmdnheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer
fran samma foretag eller, 1 forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band.

Risken for forvixling ska bedomas utifran en helhetsbedomning med hansyn till
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samtliga relevanta omstédndigheter i1 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.)

Beddmningen av likheten mellan varumérkena ska grunda sig pé det helhetsintryck
som varumérkena dstadkommer med hédnsyn till deras sdrskiljande och mest
framtradande bestdndsdelar. Bedomningen ska goras med utgdngspunkt i det intryck
som varumérket forvintas gora hos en normalt informerad samt skdligen uppméirksam
och upplyst genomsnittskonsument av den aktuella varan eller tjansten. Hansyn

ska tas till att genomsnittskonsumenten sdllan har mojlighet att gora en direkt
jamforelse mellan de olika varumérkena utan méste forlita sig pa en oklar bild som han
eller hon har 1 minnet samt att konsumentens uppmaérksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjénster det dr friga om. Det ska dven beaktas att
genomsnittskonsumenten 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 helhetsbedomningen,
bl.a. varumérkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjanster som
varumdrkena omfattar. Om likheten mellan de varor eller tjanster som varumérkena
omfattar ar av 14g grad, kan det vigas upp av att varumérkena liknar varandra i hog
grad och tvirtom. (Se Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19.)
Vid bedomningen av om varorna eller tjénsterna liknar varandra ska samtliga relevanta
faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas, bl.a. deras art,
de tilltdnkta koparna, anvindningsomrddet samt huruvida de konkurrerar eller
kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Vid helhetsbedomningen ska ocksa det
dldre varumaérkets sdrskiljningsforméga beaktas. Om varumaérket, antingen 1 sig eller
for att det ar vilként pd marknaden, har en hog sirskiljningsformaga innebar det att
risken for forvaxling dr storre. En hog grad av sirskiljningsformaga och en stor likhet

mellan varu- eller tjansteslagen kan darfor viaga upp en mindre likhet mellan
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varumadrkena (se Sabel, punkt 24, Canon, punkterna 17 och 18, samt Lloyd

Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Bedomningen i detta fall

Niér det géller frigan om att bedoma likheten mellan de varor som de dldre EU-
varumérkena respektive Hyundais varumaérke avser, gor Patent- och
marknadsdverdomstolen foljande beddmning. De dldre EU-varumérkena NEON
GENESIS EVANGELION och GENESIS LASER TAG avser leksaker 1 klass 28,
medan Hyundais varumaérke avser vissa mer specifikt angivna typer av leksaker 1 klass
28. De dldre EU-varumérkena omfattar alltsd dven de typer av varor som Hyundais
varumérke avser. Slutsatsen dr dérfor att det foreligger varuslagsidentitet, och alltsa

inte enbart varuslagslikhet sdsom Patent- och marknadsdomstolen ansett.

Nir det giller mérkeslikheten mellan Hyundais ordmérke GENESIS och figurmérket
NEON GENESIS EVANGELION ér den enda likheten ordmaéssigt att bada innehaller
ordet GENESIS. I figurmérket dr ordet EVANGELION skrivet pa en egen rad och
med betydligt storre tecken (se bilaga), vilket gor att detta ord blir den klart mest
sarskiljande och framtrddande bestdndsdelen. Detta figurativa inslag dr dérfor helt
avgorande for helhetsintrycket. Det medfor att mérkeslikheten mellan Hyundais

ordmérke och det dldre figurméirket ar lag.

Aven med hiinsyn tagen till att en ligre grad av mérkeslikhet kan kompenseras av att
det foreligger varuslagsidentitet 4r markeslikheten sa lag att en helhetsbedomning leder
till att det inte foreligger ndgon forvixlingsrisk mellan Hyundais varumérke och det
dldre EU-varumirket NEON GENESIS EVANGELION. Patent- och
marknadsdverdomstolen instimmer alltsa i Patent- och marknadsdomstolens slutsats

vad giller denna forvaxlingsbeddmning.

Betriaffande ordméarket GENESIS LASER TAG konstaterar Patent- och
marknadsOverdomstolen att den bestandsdel som inleder detta sammansatta ordméarke
overensstimmer med Hyundais ordvarumaérke, savél visuellt och fonetiskt som

begreppsmissigt. De ytterligare bestandsdelarna i det dldre varumaérkets



Sid 7
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMOA 11314-17
Patent- och marknadsdverdomstolen

ordkombination dvs. orden LASER TAG ar av beskrivande karaktir for olika typer av
leksaker forknippade med laserspel, sdrskilt ett spel dér deltagarna forsoker tréaffa
varandra med ett leksaksvapen som avger en laserstréle. Slutledet i det dldre ordmérket
blir ddirmed mindre framtrddande. Detta leder till att det inledande ordet GENESIS
utgdr den mest sérskiljande och framtrddande bestdndsdelen. Helhetsintrycket av de

bada varumérkena blir d4rfor att det foreligger en mérkeslikhet.

Det forhallandet att de aktuella varumirkena avser leksaker avsedda for barn leder inte,
pa sitt som Hyundai péstatt, till ndgon generell slutsats om att genom-
snittskonsumenten skulle vara sérskilt uppmérksam pa produkternas varumarken.
Hyundai har vidare anfort att en stor del av deras produkter ar leksaker av dyrare
karaktér och att andra dr samlarobjekt som siljs i1 specialbutiker inriktade mot
initierade kopare. Dessa omstandigheter kan 1 och for sig tala for att en konsument
normalt sett dr védlinformerad och uppmérksam i en kopsituation. Uppgifterna
betrdffande prisniva och distributionskanaler géller emellertid inte hela Hyundais
sortiment 1 prisklass 28. Att vissa av fOretagets varor dr av sddan karaktér att konsu-
menten vanligen gor en noggrann undersokning infor ett inkdp kan inte tillméatas ndgon

avgorande betydelse vid beddmningen av forvixlingsrisk.

Vid en helhetsbedomning finner Patent- och marknadséverdomstolen att det med
hénsyn till varuslagsidentiteten och mérkeslikheten foreligger en forvaxlingsrisk
mellan Hyundais varumirke GENESIS och EU-varumirket GENESIS LASER TAG.
Detta utgor ett hinder mot att den internationella registreringen blir géllande i Sverige.

Patent- och marknadsdomstolens beslut ska darfor dndras och PRV:s beslut faststéllas.

Det saknas skél att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och
marknadsdverdomstolens beslut inte far overklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen,

2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/
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