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registreringsverket (PRV) om registrering av bl.a. figurvarumarket MAXIMUS
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SUPER PURE i klass 33 avseende alkoholhaltiga drycker, inkluderande destillerade
spritdrycker.
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PRV avslog ansokan. Enligt PRV var det sokta varumérket forvéaxlingsbart med den
internationella registreringen av figurvaruméarket MAXIMUS, registrerat for icke

alkoholhaltiga drycker férutom fruktdrycker och fruktjuicer i klass 32.

Brown-Forman overklagade avslagsbeslutet och yrkade i forsta hand bifall till sin
ansokan. I andra hand yrkade Brown-Forman att registrering skulle medges for varorna
destillerade spritdrycker i klass 33. I tredje hand yrkades registrering for varan vodka i
klass 33. Till stod for sin talan anférde Brown-Forman sammanfattningsvis att
varumarkena inte var forvaxlingsbara da det inte foreldg en tillracklig grad av
varuslags- och mérkeslikhet mellan det sokta varumérket och det motanforda

varumarket.

PRV bestred andring. Till stod for sin installning vidholl PRV att det forelag
forvaxlingsrisk. Detta gallde &ven vid en begrénsning till destillerade spritdrycker eller
vodka. PRV framholl att destillerade spritdrycker har vissa beréringspunkter med icke

alkoholhaltiga drycker och att det finns en viss grad av likhet mellan varuslagen.

Patent- och marknadsdomstolen bifoll Brown-Formans éverklagande, undanrgjde
PRV:s beslut och aterforvisade arendet till PRV for fortsatt handlaggning. Enligt
Patent- och marknadsdomstolen forelag det lag varuslagslikhet mellan alkoholhaltiga
och alkoholfria drycker. Domstolen ansag vidare att markesordet MAXIMUS intog en
dominerande stallning i saval det sokta som motanforda varumarket och att det darfor
forelag markeslikhet. Men eftersom det sokta market ocksa inneh6ll ordet vodka fann
domstolen att detta tillsammans med dévriga figurmoment medforde att
omsattningskretsen uppfattade att varor som saldes under det s6kta market inneholl
alkoholhaltiga drycker. Vid en helhetsbeddmning fann darfor Patent- och
marknadsdomstolen att det sokta market inte var forvaxlingsbart med det motanférda

varumarket.

PRV har dverklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att beslutet ska
upphéavas. Till stod for sitt 6verklagande har PRV vidhallit att det sokta varumarket ar

forvaxlingsbart med det motanforda varumarket och sarskilt ifragasatt att det
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beskrivande ordet vodka ska paverka den helhetsbedomning som ska goras vid

provningen om det foreligger forvaxlingsrisk.

Brown-Forman har bestritt &ndring.

Efter foéredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen féljande

BESLUT (att meddelas 2018-04-26)

Patent- och marknadséverdomstolen upphéver Patent- och marknadsdomstolens beslut
och faststéller Patent- och registreringsverkets beslut den 19 april 2016 avseende

varumarkesanstkan nr 2012/06544.

Skalen for beslutet

Rattsliga utgangspunkter

Ett varumarke far inte registreras om det ar identiskt med eller liknar ett dldre
varukannetecken for varor eller tjanster av samma eller liknande slag, om det finns en
risk for forvéaxling, inbegripet risken for att anvandningen av varumérket leder till
uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvander varumarket och
innehavaren av varukénnetecknet (2 kap. 8 8 forsta stycket 2 varumérkeslagen,
2010:1877).

Bestdmmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen svarar mot artikel 4.1.b i
varumarkesdirektivet (Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22
oktober 2008 om tilln&rmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar).
Bestammelsen ska darfor tolkas direktivkonformt (jfr Patent- och marknadsover-
domstolens beslut den 3 juli 2017 i &rende PMOA 8938-16 och den 14 februari 2018 i
drende PMOA 10702-16).
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Av praxis fran EU-domstolen foljer att forvaxlingsrisk foreligger om det finns en risk
for att allméanheten kan tro att varorna eller tjansterna i fraga kommer fran samma
foretag eller, i forekommande fall, fran foretag med ekonomiska band. Risken for
forvaxling ska bedomas utifran en helhetsbedémning med hansyn till samtliga
relevanta omstandigheter i det enskilda fallet. (Se 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 — vad galler varuméarkenas likhet i bild, ljud eller ord — ska grunda sig pa
det helhetsintryck som varuméarkena astadkommer med hénsyn till deras sérskiljande
och mest framtradande bestandsdelar. Bedomningen ska géras med utgangspunkt i det
intryck som varumaérket forvéantas gora hos en normalt informerad samt skaligen
uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjanst som ar i fraga.
Hénsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sallan har mojlighet att gora en direkt
jamforelse mellan de olika varumarkena utan maste forlita sig pa en oklar bild som han
eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjanster det ar fraga om. Det ska aven beaktas att
genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumérket som en helhet och inte agnar
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,
bl.a. varumarkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjanster som
varumarkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjanster som varumarkena
omfattar ar av 1ag grad kan det véagas upp av att varumarkena liknar varandra i hog
grad och tvartom. (Se Canon punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer punkt 19.) Vid
beddémningen av om varorna eller tjansterna liknar varandra ska samtliga relevanta
faktorer som avser forhallandet mellan varorna eller tjansterna beaktas, bl.a. deras art,
de tilltankta koparna, anvandningsomradet samt2 huruvida de konkurrerar eller

kompletterar varandra (se Canon punkt 23).
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Vid helhetsbedémningen ska slutligen ett motanfort varumarkes sarskiljningsférmaga
beaktas. Omstandigheten att varumarket, antingen i sig eller for att det ar valkant pa
marknaden, har en hdg sarskiljningsformaga innebér att risken for forvéaxling ar storre.
En hog sarskiljningsférmaga och en stor likhet mellan varu- eller tjansteslagen kan
darfor vaga upp en mindre likhet mellan varumérkena (se Sabel punkt 24, Canon
punkterna 17 och 18 samt Lloyd Schuhfabrik Meyer punkt 20).

Bedomningen i detta fall

Patent- och marknadsdverdomstolen kan inledningsvis konstatera att det inte har
framkommit att det motanforda varumarket har annat &n en normal sarskiljnings-

formaga.

Nér det galler markeslikheten instimmer Patent- och marknadsdverdomstolen i Patent-
och marknadsdomstolens beddmning att ordet MAXIMUS &r den mest framtradande
och sarskiljande bestandsdelen i savil det sokta som motanforda varuméarket. Som
PRV har framhallit finns det vidare en visuell likhet mellan det sékta varumarkets mest
framtraddande delar och det motanforda varumérket. Att det sokta varumarket — i
motsats till det motanforda varumarket — dven innehaller ytterligare bestandsdelar,
inklusive ordet vodka, &ndrar inte denna beddmning. Skalet till det &r att de ytterligare
bestandsdelarna endast har beskrivande eller mindre framtradande karaktar och darfor
inte fortar helhetsintrycket att ordet MAXIMUS ar den mest framtradande och
sarskiljande bestandsdelen i det sokta varumarket. Patent- och marknadséverdomstolen
gor darfor beddmningen att det sokta respektive det motanférda varumarket i mycket
hog grad liknar varandra.

| fraga om varuslagslikhet kan Patent- och marknads6verdomstolen konstatera att bade
det sokta och det motanforda varumérket omfattar drycker, vilka kan anvéndas i
liknande sammanhang och i viss utstrackning kan ha samma distributionskanaler, t.ex.
barer och restauranger. Enligt Patent- och marknadséverdomstolen kan varorna ocksa i
vissa fall komplettera varandra. Aven om alkoholhaltiga respektive icke-alkoholhaltiga

drycker far anses ha delvis olika omsattningskretsar bedomer Patent- och
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marknadséverdomstolen att det finns en viss, om an lag, likhet mellan de varor som

marknadsfors under det sokta respektive det motanforda varumaérket.

Vid en helhetsbhedémning finner Patent- och marknadséverdomstolen, mot bakgrund
av vad domstolen anfort om att mérkeslikheten & mycket hog och att det finns en viss
likhet mellan varuslagen, att det foreligger en forvaxlingsrisk mellan det skta och det
motanforda varumarket. Aven med en inskrankning i enlighet med nagot av Brown-
Formans alternativa yrkanden foreligger en forvaxlingsrisk. Det finns alltsa hinder mot
att registrera varumérket. PRV:s 6verklagande ska darfor bifallas och Patent- och
marknadsdomstolens beslut upphéavas.

Overklagande

Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-
domstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om
patent och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/



