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registreringen aterges market 1 svartvitt. Registreringen avser bl.a. mjukvara for

informationssokning i klass 9. Registreringen aterges i protokollsbilaga 1.

PRYV anség att Contexts varumérke var forvaxlingsbart med tvd EU-varuméirken som
bada var figurmiarken och utgjordes av fyrkantiga mirken innehallande bokstaven ”g” i
vitt mot en fargad bakgrund 1 r6tt respektive blatt, 1 bada fallen med vita ytterkanter.
De motanforda mérkena avsdg bl.a. vissa typer av programvara i klass 9. Som skal {for
avslagsbeslutet anforde PRV att lydelsen g som maérket i den internationella
registreringen bestdr av dr identisk med de mothdllna mérkenas lydelse varfor
markeslikhet forelag. Vidare anforde PRV att det forelag varuslagslikhet mellan de

varor respektive mérke var registrerade for och att méirkena vid en helhetsbedomning

dérmed var forvaxlingsbara.

Context 0verklagade PRV:s beslut och dberopade bl.a. ett medgivande frin
innehavaren av EU-varumaérket 012604773 (det ”blavita” mérket). Context yrkade 1
forsta hand att den internationella varumarkesregistreringen skulle géilla i Sverige 1

dess ursprungliga omfattning och i1 andra hand 1 kombinationen gront och vitt.

Genom det nu 6verklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen Contexts
overklagande av PRV:s beslut. Patent- och marknadsdomstolen ansédg att Contexts
varumérke var forvixlingsbart med det motanforda varumérket i vitt och rétt, se
protokollsbilaga 2. Vidare bedomde Patent- och marknadsdomstolen att det saknades

forutséttningar att tilldta Contexts dndring av varumérket till gront och vitt.

Context har 1 forsta hand yrkat att den internationella registreringen ska gélla 1 Sverige
1 enlighet med ansokan. I andra hand har Context yrkat att den internationella
registreringen ska gélla 1 Sverige i firgkombinationen gront och vitt. Context har i
frdga om forstahandsyrkandet beropat samma omsténdigheter som i Patent- och
marknadsdomstolen. Till stod for andrahandsyrkandet har Context anfort
sammanfattningsvis foljande. Mérkesidndringen frén svartvitt till gront och vitt ar

endast en begrinsning av talan som ligger inom det skyddsomfiang som den
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internationella registreringen skulle ha i Sverige, eftersom skyddsomfanget for

svartvita mérken enligt svensk praxis tdcker in alla farger.

PRV har motsatt sig att beslutet dndras. Vad géller fragan om figurmérket som den
internationella varumérkesregistreringen avser ar forvaxlingsbart med det motstaende
rodvita figurmarket, har PRV aberopat samma omstindigheter som anfordes som skl
for PRV:s avslagsbeslut, vilka PRV ocksa aberopade 1 Patent- och marknads-
domstolen. Nar det giller fargens betydelse har verket lagt till ssmmanfattningsvis
foljande. Svensk praxis hittills innebér att skyddsomfanget for svartvita varumérken
omfattar samtliga farger. Det framgar savil av forarbeten som nationella
domstolsavgoranden. Ett avgorande frdn EU-domstolen tyder pd att EU-réttslig praxis
ar mer nyanserad (se dom den 18 juli 2013 i mal C-252/12, Specsavers International
Healthcare m.fl., EU:C:2013:497). Mot bakgrund av harmoniseringen pd omradet kan

det déarfor finnas anledning att revidera den svenska héllningen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen f6ljande

BESLUT (att meddelas 2019-02-27)

Patent- och marknadsdverdomstolen upphéver underinstansernas beslut och forklarar
att den internationella varumairkesregistreringen nr 1285342 ska gilla i Sverige. Det
ankommer pa Patent- och registreringsverket att vidta de atgirder som foljer av detta
beslut.

Skilen for beslutet

Rattsliga utgangspunkter

Arendet giller giltighet av en internationell varumirkesregistrering. Enligt 5 kap. 8 §

och 9 § varumirkeslagen (2010:1877) ska en sédan registrering prévas mot de hinder

for registrering av ett nationellt varumérke som foljer av 2 kap. 4—11 §§ samma lag.
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Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen foljer att ett varumairke inte far
registreras om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor eller
tjénster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet
risken fOr att anvdndningen av varumaérket leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvénder varumérket och innehavaren av varukénnetecknet.
Med idldre varukédnnetecken avses bl.a. EU-varumérken (samma paragraf andra stycket
4). Bestimmelserna bygger pd EU-rittsliga direktivbestimmelser (jfr artiklarna 5.1 b)
och 5.2 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december
2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varuméirkeslagstiftning). De ska darfor

tolkas direktivkonformt.

EU-domstolen har vid flera tillfdllen uttalat sig om hur den aktuella direktiv-
bestimmelserna och motsvarande bestammelser 1 EU:s varumérkesforordning ska
tolkas. Av EU-domstolens praxis foljer att forvixlingsrisk foreligger om det finns en
risk for att allménheten kan tro att varorna eller tjénsterna i friga kommer frdn samma
foretag eller, 1 forekommande fall, fran féretag med ekonomiska band. Risken for
forviaxling ska bedomas utifrdn en helhetsbedomning med hénsyn till samtliga
relevanta omstandigheter i det enskilda fallet, bl.a. mérkeslikhet och varuslagslikhet.
(Se bl.a. dom den 11 november 1997 i mél C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528 punkterna
18 och 22, dom den 29 september 1998 i mal C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
punkterna 16 och 29 samt dom den 22 juni 1999 i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Beddmningen av likheten mellan varumérkena ska grunda sig pa det helhetsintryck
som varumérkena dstadkommer med hénsyn till deras sirskiljande och mest
framtradande bestdndsdelar. Bedomningen ska goras med utgdngspunkt i det intryck
som varumérket forvantas gora hos en normalt informerad samt skdligen uppmérksam
och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjinst som varumérket avser.
Hénsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten séllan har mgjlighet att géra en direkt
jamforelse mellan de olika varumérkena utan méste 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 tjanster det ar frdga om. Det ska dven beaktas att
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genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumirket 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 och tjdnster som varumérkena
omfattar dr av 1ag grad, kan det vigas upp av att varumirkena liknar varandra i hog
grad och tviartom. (Se Canon, punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.) Vid
beddmningen av om varorna eller tjdnsterna 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, punkt 23).

Vid helhetsbedomningen ska éven ett motanfort varumirkes sirskiljningsformaga
beaktas. Varumirken som har en stark sérskiljningsformaga har ett mer omfattande
skydd dn kidnnetecken med en svag sarskiljningsformaga. (Se t.ex. Canon, punkt 18, jfr

dven Sabel, punkt 24).

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning

Till att borja med kan konstateras att det enda hinder som PRV anf6rt mot att den
internationella registreringen ska gélla hér dr att mérket ar forvaxlingsbart med det
rodvita EU-varumérket (nr 011729068). Patent- och marknadséverdomstolens

provning dr alltsd begrénsad till denna fraga.

Som framgatt ska domstolen vid forviaxlingsbeddmningen gora en helhetsbeddmning
av samtliga relevanta faktorer. Ett fOrsta steg &r att beddma genomsnittskonsumenten
for de varor och tjanster som de motstdende varumirkena avser. Domstolen konstaterar
att bada mérkena ar registrerade for olika former av programvara. Det édldre
varumadrkets registrering dr visserligen nér det géller programvara till stor del inriktat

pa olika former av datorprogramvara for spelverksamhet, lotterier och
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vadslagningsaktiviteter, men det avser dven programvara i1 en vidare betydelse for
mojliggorande av sokning, bldddring och himtning av information m.m.
Genomsnittskonsumenten for det dldre varumérket far darfor anses vara en konsument
eller ndringsidkare 1 allménhet. Context har anfort att deras varumérke anvénds for
mjukvara, s.k. applikationer, som ska hjélpa konsumenter att hitta och kdpa de varor
som de &r intresserade av pd internet till bésta pris. Enligt Context dr anvdndare av
applikationer sirskilt vana att uppmérksamma dven sma skillnader mellan de olika
symbolerna. Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar emellertid att Contexts
varumérke avser olika former av programvara i en bred betydelse, dvs inte bara
applikationer. Patent- och marknadséverdomstolen konstaterar vidare att &ven om det
funnits skl att sluta sig till att Context varumarke vénde sig till en mer upplyst
konsument, riktar sig det dldre varumirket till konsumenter och néringsidkare i
allménhet. Vid den forvaxlingsbeddmning som ska goras ska domstolen darfor utga
frén en normalt informerad samt skiligen uppmaérksam och upplyst genomsnitts-

konsument.

Patent- och marknadsdverdomstolen dvergér hérefter till fragan om likheten mellan de
varu- och tjénsteslag som de motstdende mérkena avser. Till att borja med konstaterar
domstolen att det i varumérkesrattslig mening foreligger identitet mellan varuslagen i
den del som den internationella varumérkesregistreringen avser programvara for
informationssokning i klass 9. Vidare foreligger i varumérkesrittslig mening likhet
mellan de 6vriga varor som den internationella registreringen omfattar och de

datarelaterade tjanster i klass 38 och 42 som det motanforda varumirket avser.

Nar det sedan géller fraigan om markeslikhet kan inledningsvis konstateras att
figurmérket enligt den internationella registreringen har det gemensamt med det
motstdende figurmarket att bada bestér av fyrkantiga figurer med bokstaven g som
gemen i vitt mot en mdrkare bakgrund. A andra sidan finns vissa skillnader i mérkenas
utforande som péaverkar helhetsintrycket av respektive mérke. Det motanforda
figurmérket har en utformning med vita kanter och skuggningar som ger ett
tredimensionellt intryck. Utformningen av figurmérket enligt den internationella

registreringen &r i stillet mer rak och avskalad, vilket inte ger ndgot tredimensionellt
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intryck. En sérskilt framtradande skillnad mellan mérkena ar att det motanforda mérket
har en tydlig r6d bakgrund, medan mérket i den internationella registreringen &r
angivet i svartvitt. Med beaktande av genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild
ger den roda bakgrundsfargen tillsammans med den tredimensionella effekten av det
motanforda mirket ett helhetsintryck som, trots likheten av bokstaven g, skiljer sig
frén helhetsintrycket av det internationella mérket 1 sidan grad att mérkeslikheten ar

forhédllandevis 14g.

Om den internationella registreringen ska anses omfatta farger, déribland rott, blir
diaremot helhetsintrycket av de bada markena visentligen detsamma och
markeslikheten alltsd hog. Den avgorande frdgan vid bedomningen av mérkeslikheten

blir dirfor om en registrering i svartvitt omfattar dven farger.

Enligt forarbetena till 1960 ars varumérkeslag medfor en registrering som inte
uttryckligen &r inskrénkt till en viss eller vissa farger att mérkesskyddet omfattar
mirket 1 alla farger eller fairgkombinationer (se SOU 1958:10 s. 107). Den
stdndpunkten har ocksa vunnit genomslag i tidigare svensk réttspraxis (se t.ex.
Patentbesvirsrittens domar den 30 december 2009 i mél nr 06-330 och den 30
december 2011 i mal nr 09-155).

EU-domstolen har emellertid i ett forhandsavgorande gjort uttalanden om relevansen
av att ett varumdirke inte har registrerats i farg, utan i svartvitt. En av tolkningsfragorna
i mélet rorde det utdkade varumarkesréttsliga skydd som kan uppkomma genom
anvindning av ett varumarke. Omstindigheterna, savitt nu dr relevant, var att ett dldre
varumadrke var registrerat i svartvitt men hade anvénts i viss gron farg och att en
vésentlig del av omséttningskretsen associerade mérket med denna farg. Fragan var om
dessa omsténdigheter hade betydelse vid forviaxlingsbeddmningen med ett annat
varumérke. Domstolen uttalade att nér ett EU-varumérke inte har registrerats 1 farg,
utan i svartvitt, paverkar fargen eller den kombination av farger i vilka varumarket
slutligen faktiskt anvdnds den uppfattning som genomsnittskonsumenten fir av
varumérket. Domstolen uttalade vidare att denna uppfattning kan 6ka risken for

forvaxling eller association mellan det dldre varumarket och ett kdnnetecken som
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pastas vara till forfing for det forstnimnda. (Se Specsavers International Healthcare

m.fl., punkterna 37 och 38.)

En konsekvens av EU-domstolens stéllningstagande maste anses vara att sjilva
registreringen av ett EU-varumaérke i svartvitt inte innefattar ett omedelbart skydd for
samtliga farger. Det foljer av att om den svartvita registreringen hade ansetts omfatta
alla farger, hade inte det forhallandet att varumérkesinnehavaren anvint varumérket i
viss farg — samma farg som den pastadde intrdngsgoraren anviande — haft ndgon
betydelse vid forvédxlingsbeddmningen. En motsvarande tolkning angdende skyddet for
registreringar i svartvitt har ocksa gjorts i praxis géllande registrering av EU-
varumérken (se Tribunalens dom av den 9 april 2014, T-623/11, EU:T:2014:199,
punkterna 37 och 38 och jfr &ven Annette Kur m.fl., European Trademark Law — A
Commentary, 2017, p. 4.324 och 4.325).

En tolkning av den svenska varumaérkesrittsliga regleringen i ljuset av EU-rétten leder
darfor till slutsatsen att en registrering av ett varumairke 1 svartvitt inte 1 sig kan
medfora ett skydd i forhdllande till samtliga fargkombinationer. I konsekvens med
detta kan en sokt internationell registrering i svartvitt inte betraktas som fargméssigt
overensstimmande med en dldre registrering som avser en viss farg. Den fortsatta

provningen i drendet ska darfor goras med utgdngspunkt i det nu anforda.

Nar det géiller mérkeslikheten har Patent- och marknadséverdomstolen redan
konstaterat att den roda bakgrundsfargen tillsammans med det tredimensionella
intrycket av det motanforda market ger ett helhetsintryck av detta som jamfort med det
raka och avskalade intrycket av det svartvita mérket medfor att markeslikheten ar lag.

2 .9

Detta giller trots att bokstaven ’g” anvénds i bada mérkena.

Vid helhetsbeddmningen av risken for forvéixling konstateras till en borjan att
domstolen funnit att det till viss del foreligger identitet mellan varuslagen samt i andra
delar likhet mellan varu- och tjidnsteslag. Vidare har domstolen funnit att
mirkeslikheten ar forhallandevis lag. Vid forvaxlingsbedomningen ska ocksa hdnsyn

tas till det motanforda varumarkets sirskiljningsformaga. Med hinsyn till att det
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motanforda varumaérket har enkel utformning med enkla figurativa inslag bedémer
Patent- och marknadsdverdomstolen att mérket har en lag inneboende
sarskiljningsformaga och ddrmed ett begransat skyddsomfang. Vid en
helhetsbedomning finner Patent- och marknadséverdomstolen dérfor att det inte
foreligger en risk for att genomsnittskonsumenten forvéixlar de motstdende
varumérkena. Underinstansernas beslut ska dédrfor upphivas och den internationella
registreringen ska forklaras gilla i Sverige. Detta foranleder ytterligare atgérder som
det ankommer pa PRV att vidta. Vid denna utgang saknas anledning att ta stillning till

Contexts yrkande i andra hand.
Overklagande
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 Gverklagas.

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/



Bilaga 1

Utdrag fran WIPO:s databas avseende den internationella registreringen nr 1285342

Varu-/tjansteforteckning

Klass 9: Computer software for searching, locating and transferring information across global
computer communications networks; computer software that enables users to access internet
websites and obtain, transmit, store, organize and interact with data, information and digital
content online; computer software to enable creating, locating, identifying, uploading, displaying,
tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media, audio, video, images, photos,
multimedia content and information over the Internet or other communications networks;
search engine software; computer software that feeds content and recommendations regarding
content, information and individuals based on proprietary algorithms and the user's preferences
and behavior; computer software that analyzes and reports on the behavior, preferences and
buying behavior of registered users of an Internet website.



Utdrag nr EUIPO:s databas avseende EU: varumdrket 011729068

Varu-/tjansteforteckning

Klass 9 Datorspel (mjukvara); Datorprogramvara med kortspel, myntstyrda spel, videospel,
dobbel, hasardspel, kasino, bingo, snabbvinst, lotterier och vadslagningsaktiviteter;
Datormaskinvara avseende spel, kortspel, myntstyrda spel, videospel, dobbel, hasardspel,
kasino, bingo, snabbvinst, lotterier och vadslagningsaktiviteter; Programvara for méjliggérande
av sokning, bladdring och hamtning av information, webbplatser, och andra resurser
tillgangliga pa globala datornat for andra; Nerladdningsbar direktansluten spelprogramvara och
spelrelaterade applikationer, Namligen, Nedladdningsbara datorspelprogram och
Nedladdningsbara elektroniska spelprogram; Interaktiva videospelprogram; Datorprogramvara
for ledning och administration av direktanslutna spel, hasardspel och tavlingar.

Klass 16 Trycksaker, Namligen, Nyhetsbrev inom omradena for spel, dobbel, hasardspel, kasino,
bingo, spel med omedelbar vinst, lotteri och vadslagning.

Klass 28 Spel och leksaker, Namligen, Spelautomater; Skraplotter for lotterier; Spelkort;
Elektroniska eller elektrotekniska dobbelapparater, Namligen, Spelmaskiner; Spelmaskiner;
Spel innefattande hasardspel, Namligen, Spelautomater och andra spelmaskiner;
Spelautomater drivna med mynt, polletter, sedlar, biljetter eller medelst elektroniska,
magnetiska eller biometriska lagringsmedia.

Klass 38 Telekommunikationstjanster, namligen elektronisk overféring av strommade och
nedladdningsbara ljud-, video- och spelfiler via dator- och elektroniska kommunikationsnat;
Tillhandahallande av direktanslutna chatrum och anslagstavlor fér éverféring av meddelanden
mellan datoranvandare avseende underhdllning, musik, konserter, videor, radio, television, film,
nyheter, sport, spel och kulturevenemang; Webcasting; Leverans av meddelanden via
elektroniska overforingssystem; Upplatande av anslutningstjanster och atkomst till elektroniska



kommunikationsnat, for dverforing eller mottagning av ljud, video, spel eller
multimedieinnehall; Upplatande av online-inrattningar via ett globalt datornat och andra
datornat och elektroniska kommunikationsnat for realtids interaktion med andra
datoranvandare, for att gora det mojligt for anvandare att komma at multimedieinnehall;
Tillhandahallande av atkomst till databaser inom datorspel, spel, spelande och socialt
natarbete.

Klass 41 Kasinoverksamhet; Tjanster kopplade till vadslagning; Hasardspelstjanster; Upplatande
av vadslagningsinrattningar utanfor sjalva banan; Anordnande av speltavlingar; Lotteritjanster;
Bingo, namligen lotteri och speltjanster; Tjanster avseende enarmade banditer, Namligen,
Upplatande av spelautomathallar; Elektroniska spel, spelande, fragesporter och
speltavlingstjanster som tillhandahalls via internet eller online fran ett datornat eller databaser,
mobiltelefon och teve; Tillhandahallande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej
nedladdningsbara), Namligen, Bocker och nyhetsbrev avseende spel och hasardspel;
Underhallningstjanster, namligen tillhandahallande av direktanslutna datorspel, forbattringar
inom direktanslutna datorspel och speltillampningar inom direktanslutna datorspel;
Underhdllningstjanster, Namligen, Tillhandahallande av granskningar av datorspel for
underhdllningsandamal och information inom omradet datorspel; Underhdllningstjanster,
namligen, upplatande av virtuella miljoer i vilka anvandare kan vaxelverka genom sociala spel
for rekreations-, fritids-, eller underhallningsandamal; Konsultation avseende direktanslutna
spel, Namligen, Konsultation av speltjanster i form av kasinospel; Konsulttjanster, information
och rddgivning avseende namnda tjanster.

Klass 42 Utformning och utveckling av datorprogramvara; Datorprogrammering;
Datorprogrammeringstjanster, namligen, innehdllsskapande for virtuella globala och
tredimensionella plattformar; Datortjanster, Namligen, Tillhandahéllande av kundanpassade
webbplatser med anvandardefinierad information; Installation, implementering, underhall,
reparation av programvarutillampningar; Implementering av datorprogramvarusystem for
databehandling; Konsulttjanster och Tekniska stédtjanster, Namligen, Problemldsning av
programvaruproblem; Tekniska stodtjanster, namligen, uppdatering och underhall av
programvara; Tjanster avseende integration av datorsystem; Formgivning, utveckling,
implementering, och utveckling av programvara for datorspel, videospel, direktanslutna spel
och socialt natarbete; Utformning av videospel, direktanslutna spel och socialt natarbete;
Skapande av en online-gemenskap for registrerade anvandare att deltaga i virtuella
gemenskaper, for deltagande i spel och aktivitetsspel, och for utformning och utveckling av
datorapplikationer at andra; Datorprogrammering for direktanslutna vadslagningsspel och
handelsbaserade spel; Skapande och utformning av webbplatser for andra; Designtjanster
inom omradet spelmaskiner; Implementering av datorprogramvara for socialt natarbete och
spel, och mojliggérande av uppladdning, utlaggning, skyltning, visning, etikettering, bloggande,
interaktiva diskussioner, delning eller pd annat satt tillhandahalla elektroniska media eller
information via Internet; Skapande och underhall av samt webbhotell fér webbplatser for
andras rakning; Information, radgivning och konsultation avseende namnda tjanster.




