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Patent- och marknadséverdomstolen
Patent- och registreringsverket godkénde forst den internationella registreringen
CACAOLAT i figur (nr 1207804), men efter invindning av The Coca-Cola Company
(Coca-Cola) beslutade Patent- och registreringsverket att den internationella
registreringen inte skulle gélla i Sverige. Genom beslut den 16 november 2018 avslog

Patent- och marknadsdomstolen Grupo Cacaolat S.L.:s (Cacaolat) 6verklagande.
Cacaolat har nu 6verklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att
Patent- och marknads6verdomstolen ska undanrgja beslutet och aterforvisa ansdkan till
Patent- och registreringsverket for fortsatt behandling. Till stod for sin talan har
Cacaolat aberopat samma omstandigheter som i Patent- och marknadsdomstolen.
Vidare har Cacaolat fortydligat bl.a. att bolaget bestrider att Coca-Colas varuméirke har
en utdkad sérskiljningsforméga 1 svartvitt utforande eller for icke-alkoholhaltiga
drycker.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen f6ljande

BESLUT (att meddelas 2019-06-14)

1. Patent- och marknadséverdomstolen ger prévningstillstdnd.

2. Patent- och marknadséverdomstolen avslar 6verklagandet.

Skilen for beslutet

Rattsliga utgdangspunkter

Malet giller giltighet av en internationell varumérkesregistrering. Enligt 5 kap. 8 och
9 § varumirkeslagen (2010:1877) ska en sddan registrering provas mot de hinder for

registrering av ett nationellt varumarke som foljer av 2 kap. 4—11 § samma lag.

Ett av dessa hinder &r att ett varumirke inte far registreras om det &r identiskt med eller

liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjinster av samma eller liknande slag,
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om det finns en risk for forvéixling, inbegripet risken for att anvdndningen av varu-

maérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder

varumérket och innehavaren av varukinnetecknet (2 kap. 8 § forsta stycket 2 varu-

mérkeslagen). Bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen svarar mot

artikel 5.1.b 1 Europaparlamentets och radets direktiv 2015/2436/EU av den 16 dec-

ember 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning.

Bestiammelsen ska darfor tolkas direktivkonformt.

Av praxis frain EU-domstolen foljer att forvaxlingsrisk foreligger om det finns en risk
for att allmdnheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i frdga kommer frdn samma
foretag eller, 1 forekommande fall, frin foretag med ekonomiska band. Risken for
forvixling ska bedomas utifran en helhetsbeddomning med hiansyn till samtliga
relevanta omsténdigheter 1 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 giller varumérkenas likhet 1 bild, ljud eller ord — ska grunda sig pa
det helhetsintryck som varumirkena astadkommer med hénsyn till deras sérskiljande
och mest framtrddande bestindsdelar. Bedomningen ska goras med utgangspunkt i det
intryck som varumaérket forvintas gora hos en normalt informerad samt skiligen
uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjanst som r i fraga.
Hénsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten séllan har mojlighet att géra en direkt
jdmforelse mellan de olika varumérkena utan méste forlita sig pa en oklar bild som han
eller hon har 1 minnet samt att konsumentens uppmérksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjinster det dr frdga 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 helhetsbedomningen,
bl.a. varumérkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjinster som varu-

mérkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjinster som varumérkena
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omfattar dr av lag grad kan det végas upp av att varumirkena liknar varandra i hog
grad och tvirtom. (Se Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.) Vid
beddomningen av om varorna eller tjansterna liknar varandra ska samtliga relevanta
faktorer som avser forhillandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas, bl.a. deras art,
de tilltdnkta koparna, anvindningsomradet samt om de konkurrerar eller kompletterar

varandra (se Canon, punkt 23).

Vid helhetsbedomningen ska slutligen ett motanfort varumérkes sirskiljningsformaga
beaktas. Omstandigheten att varumérket, antingen i sig eller for att det ar vilkant pa
marknaden, har en hog sirskiljningsformaga innebar att risken for forvéxling &r storre.
En hog sérskiljningsformaga och en stor likhet mellan varu- eller tjdnsteslagen kan
dérfor 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

Liksom vid den prévning som gjorts av Patent- och marknadsdomstolen ska en
jamforelse 1 forsta hand ska goras med figurmérket COCA-COLA (002107118).
Patent- och marknadséverdomstolen instdimmer 1 Patent- och marknadsdomstolens
beddmning att det finns en risk for forvaxling med detta méarke och dirmed hinder for
registrering av CACAOLAT savitt avser varor 1 klass 32 samt vissa varor i klasserna
29 och 30. Denna bedomning éndras inte av det forhallandet att COCA-COLA ér
registrerat 1 svartvitt och darfor inte ger ett omedelbart skydd for samtliga farger (se
Patent- och marknadséverdomstolens beslut 2019-02-27 i mal nr PMOA 435-18).
CACAOLAT-mérkets utformning med morkbrun text i ett gult filt distanserar inte
mirket frin COCA-COLA-markets utformning med svart text i ett vitt félt i sddan grad
att det paverkar helhetsbedomningen att det foreligger en risk for forvixling mellan
mérkena. Inte heller det forhallandet att CACAOLAT har anvints pé den spanska
marknaden sedan 1930-talet och pastas ha kunnat samexistera med COCA-COLA dér

paverkar bedomningen av om maérket nu ska fa giltighet i Sverige.

Nir det géller 6vriga varor 1 klasserna 29 och 30 anser Patent- och marknadsover-

domstolen att en jimforelse i stéllet ska goras med ordmirket COCA-COLA



Sid 5
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMOA 11663-18
Patent- och marknadsoverdomstolen
(002091569), som ér registrerat for varor i bl.a. klasserna 29 och 30. Till att borja med

kan det konstateras att det rader identitet mellan de varuslag som avses med de tva

motstdende varukdnnetecknen.

Betraffande mérkeslikheten gor Patent- och marknadsdverdomstolen foljande
bedomning. Bada mérkena bestar av ord med atta bokstaver, varav flertalet bokstaver
ar gemensamma. Bokstavsfoljden skiljer sig delvis at och en annan skillnad mellan
mérkena dr att det ena ordet innehaller ett bindestreck i mitten av ordet. Bdda orden
inleds med bokstaven C och ytterligare likheter &r att den forsta delen av ordet inleds
med COCA respektive CACA samt att den andra delen av ordet innehaller bokstavs-
foljden OLA. Savil nér det giller utseende som uttal finns det bade likheter och skill-
nader. Begreppsméssigt dr det en lag likhet mellan méirkena. Helhetsintrycket, enligt

Patent- och marknadsoverdomstolen, ar att det finns en viss likhet mellan mérkena.

Patent- och marknadséverdomstolen bedémer att den utredning som har aberopats av
Coca-Cola angédende bl.a. langvarig och mycket omfattande marknadsforing visar att
COCA-COLA ir vilkiant pd marknaden och att det till f6ljd av det har en hég sérskilj-
ningsformaga. Den hoga sdrskiljningsformagan innebér att risken for forvaxling ér
storre. Detta dr en omstidndighet som i kombination med att det i det hér fallet rader
identitet mellan varuslagen viger upp att det enbart finns en viss likhet mellan varu-

markena.

Sammanfattningsvis dr det i denna del Patent- och marknadséverdomstolens slutsats
att det rader identitet mellan de varuslag som de tva méirkena avser, att mérkena ar lika
varandra och att COCA-COLA-mirket har en hog sérskiljningsforméga. Vid den
helhetsbeddmning som ska goras finner Patent- och marknadséverdomstolen att det
finns en risk for forvixling mellan méirkena dven sévitt géller 6vriga varor i klasserna

29 och 30.

Sammantaget innebér Patent- och marknadsdverdomstolens bedomningar att

overklagandet ska avslas.
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Overklagande

Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-
domstolens beslut inte far 6verklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte 6verklagas.

Emily Ashton
Protokollet uppvisat/



