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YRKANDE

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
(fortséttningsvis bendmnd stiftelsen) har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen

ska upphéva registreringen av varumérket FALLOUMI.

MSuvakci AB har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut dndras.

PARTERNAS TALAN M.M.

Parterna har 1 Patent- och marknadséverdomstolen dberopat samma grunder och 1 allt

vasentligt utvecklat sin talan pa samma sitt som 1 Patent- och marknadsdomstolen.

Stiftelsen har hir som ny skriftlig bevisning &beropat en reviderad version av

publikationen Kottguiden.

SKALEN FOR BESLUTET

Den fraga som ska provas 1 malet &r om EU-kollektivmérket HALLOUMI utg6r hinder
mot registrering hir 1 Sverige av varumérket FALLOUMI.

Det skydd som foljer av registreringen av HALLOUMI regleras 1 Europaparlamentets
och radets forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EU:s
varumirkesforordning). Regleringen for EU-kollektivmérken dr, som ocksé Patent-
och marknadsdomstolen anfort, till storsta del densamma som for individuella EU-

varumarken (se artikel 74.3).

Patent- och marknadsdomstolen har utforligt redovisat den praxis som utvecklats av
EU-domstolen ifrdga om dels det grundliggande skydd som varumérken har mot att
det registreras forviaxlingsbara varumirken, dels under vilka forutsittningar vissa
kinda varumirken har ett s.k. utokat skydd mot att deras sérskiljningsformaga eller
anseende utnyttjas eller skadas. Patent- och marknadséverdomstolen ansluter sig till

det som Patent- och marknadsdomstolen redovisat i dessa delar.
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Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning

Patent- och marknadséverdomstolen instimmer inledningsvis i Patent- och marknads-
domstolens bedomningar i friga om omséttningskretsen och genomsnittskonsumentens

uppmérksamhetsgrad.

Vidare anser Patent- och marknadséverdomstolen 1 likhet med Patent- och marknads-
domstolen att den utredning som stiftelsen har lagt fram inte visar att HALLOUMI éar
kint 1 den mening som avses artikel 9.2 ¢) 1 EU:s varumirkesforordning. Det innebér

att HALLOUMI inte kan komma 1 atnjutande av ett utokat skydd.

Nar det sedan giller frigan om forvixlingsbarhet instimmer Patent- och marknads-
overdomstolen 1 Patent- och marknadsdomstolens bedomning att det finns en hog grad

av markeslikhet mellan de motstdende markena.

I fraga om varuslagslikheten avser bada mérkena registreringar for vissa slags
livsmedel 1 klass 29, nimligen ost for HALLOUMI och falafel for FALLOUMI. Som
Patent- och marknadsdomstolen konstaterat kan bada dessa slags varor konsumeras
direkt, men ost kan ocksé ingd som ingrediens i falafel eller étas tillsammans med
falafel. Till skillnad fran Patent- och marknadsdomstolen anser Patent- och marknads-
overdomstolen dédremot att det framstar som ett felaktigt och begransande synsitt att
betrakta ost respektive falafel som mojliga substitut till kétt och att varorna darfor
skulle vara till viss del konkurrerande. Enligt Patent- och marknadsdverdomstolen

ligger det ndrmare till hands att varorna snarare kan komplettera varandra.

Nir det géller fragan om sdrskiljningsformagan hos HALLOUMI framgar det enligt
Patent- och marknadséverdomstolen inte av utredningen om, och i sa fall i vilken
utstrackning, HALLOUMI vid registreringen av varumarket uppfattades som ett
kénnetecken avseende kommersiellt ursprung. Det gir dérfor inte att av utredningen
dra ndgon sdker slutsats i frdgan om i vilken grad HALLOUMI hatft ursprunglig
sarskiljningsformaga for ost. Men oavsett hur det forhéller sig med detta visar

utredningen att HALLOUMI i vart fall under senare tid &ven kommit att anvéindas som
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bendmning pa en viss typ av ost, exempelvis som ingrediens i recept eller i kombina-
tion med andra ord som bendmning pa matrétter. Under sddana forhallanden maste

HALLOUMI atminstone numera anses ha lag sérskiljningsforméga for ost.

Med de nu gjorda anmérkningarna i friga om varuslagslikheten och sérskiljnings-
formagan hos HALLOUMI instimmer Patent- och marknadséverdomstolen i dvrigt i
de skiil som Patent- och marknadsdomstolen angett. Aven Patent- och marknadsdver-
domstolen kommer vid en helhetsbeddmning till den slutsatsen att FALLOUMI inte ar
forvixlingsbart med HALLOUMI. Overklagandet ska dirmed avslas.

Overklagande
Det saknas skél att géra undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsdver-

domstolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188,

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

I avgorandet har deltagit hovrittsrdden Ulrika Ihrfelt, Magnus Ulriksson, Goran

Soderstrom, referent, och Sara Ulfsdotter.
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BAKGRUND

P& ansokan av MSuvakci AB (MSuvakei) registrerade Patent- och registreringsverket
(PRV) den 1 februari 2018 varumarket FALLOUMI (nr 543807) for falafel i
klass 29.

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi
(Stiftelsen) invinde mot registreringen och begirde att den skulle upphivas. Som skal
for begéran anforde Stiftelsen att FALLOUMI var forvaxlingsbart med Stiftelsens EU-
varumirke HALLOUMI (registrering nr 001082965), registrerat som kollektivmirke
for ost 1 klass 29. Stiftelsen anforde vidare att varuméarket HALLOUMI omfattas av det
s.k. anseendeskyddet och att MSuvakcis anvdandning av varumérket FALLOUMI
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for sarskiljningsformégan eller

anseendet hos Stiftelsens varumérke.

Den 20 mars 2019 avslog PRV Stiftelsens invindning. Enligt PRV var de motstaende
varumarkena inte forviaxlingsbara eftersom de inte avsdg varor av samma eller
liknande slag. Vidare ansdg PRV att utredningen inte gav tillrackligt stod for att den
relevanta omsattningskretsen uppfattade HALLOUMI som ett kdnnetecken for ostens
kommersiella ursprung, utan som en typ av ost, och att Stiftelsen darfor inte visat att

HALLOUMI var vil ansett.

BEGARAN OCH INSTALLNING

Stiftelsen har 6verklagat PRV:s beslut och begirt att Patent- och marknadsdomstolen
ska upphédva varumirket FALLOUMI (registrering nr 543807).

MSuvakei har motsatt sig Stiftelsens begéran.
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GRUNDER M.M.

Till stod for 6verklagandet har Stiftelsen anfort samma skél som vid PRV med i

huvudsak f6ljande tilligg och fortydliganden.

De aktuella varorna inhandlas rutinméssigt och ofta tillsammans med en méngd andra
liknande varor. Genomsnittskonsumentens uppmérksamhet bor darfor anses vara

sarskilt 1ag.

HALLOUMI ansags ha sdrskiljningsforméga nar det registrerades. Stiftelsen har
dérefter verkat for att forstarka varumairkets sérskiljningsformaga genom bl.a.
investeringar och marknadsforing. Det forhdllandet att det finns andra liknande
varumdrkesregistreringar har inte ndgon betydelse 1 detta drende, bl.a. eftersom
HALLOUMI:s skyddsomfing har 6kat sedan dessa registreringar gjordes och da
FALLOUMI uppvisar hogre grad av visuell och fonetisk likhet dn dessa.

Bade HALLOUMI och FALLOUMI avser livsmedel som riktar sig till samma
tilltdinkta kdpare, har samma anvindningsomrade och samma distributionskanaler. Det
ar inte ovanligt att den ost som tillhandahélls under varumérket HALLOUMI anvénds
som ingrediens i falafel. Varorna falafel och ost kompletterar dirmed varandra.
Eftersom bade HALLOUMI-ost och falafel sannolikt erbjuds pa samma restauranger

samt forekommer 1 vegetariska sektioner i matbutiker dr varorna dven konkurrerande.

Det forhéllandet att HALLOUMI-forpackningar ibland har mérkts med andra foretags
kénnetecken utesluter inte att genomsnittskonsumenten uppfattar dven andra kidnne-

tecken som finns pa produkten.

Kollektivmérken dr uppbyggda pa sadant sétt att de innehas av en sammanslutning
som dger kollektivmarket. Kontrollen 6ver kollektivmérket bestar 1 att tillverkningen
av produkten som kan sdljas under mérket styrs av ett visst regelverk. Ett krav som

innebdr att konsumenter méaste uppfatta att de varor som siljs under ett kollektivmarke
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kommer frén en killa skulle i princip bli omdjligt att uppfylla. Det bor istéllet kravas
att konsumenten uppfattar att de produkter som siljs under kollektivmarket star under
ndgon form av kontroll s& att konsumenter kan vara trygga med att de far en produkt

av en viss kontrollerad kvalitet.

Till stod for sin instdllning har MSuvakei anfort samma skél som vid PRV med i

huvudsak foljande tilligg och fortydliganden.

HALLOUMI ér, bade pa svenska och engelska, beskrivande for hardost fran Cypern.
Niar HALLOUMI registrerades var det mojligt att registrera kollektivmérken trots att
de var beskrivande. Det dr déarfor inte mojligt att dra nagra slutsatser rérande varu-
mirkets sdrskiljningsformaga utifran det forhallandet att registreringen beviljades.
Enligt de stadgar som reglerar villkoren for anvindningen av kollektivmarket
HALLOUMI far mérket endast anvidndas for att identifiera ost producerad pa Cypern
frén specifikt ramaterial, nirmare bestdmt getost eller farost eller en blandning av
dessa, med eller utan mjolk. HALLOUMI kan séledes inte anvéndas for nagon annan
typ av ost eller for andra livsmedel. Varumirkets skyddsomfang ér darfor mer

begrénsat dn registreringen i klass 29.

Det finns flera andra varumérkesregistreringar som innehéller ordet HALLOUMI.
Vidare finns det flera varumérken som innehaller ”loumi” eller “oumi”, registrerade

for ost, mejeriprodukter och mjélkprodukter samt andra livsmedel i klass 29.

Den marknadsundersdkning som Stiftelsen har aberopat ar inte utford i syfie att
undersdka om ett varumirke dr vil kint. Det finns dven flera andra allvarliga brister

ifrdga om hur undersdkningen har utforts.
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DOMSTOLENS BEDOMNING

Inledning

Stiftelsen har gjort gillande att det foreligger hinder mot att registrera FALLOUMI
som varumérke dels eftersom det ar forvaxlingsbart med det dldre varumérket
HALLOUMLI, dels eftersom HALLOUMI omfattas av det s.k. anseendeskyddet och
MSuvakcis anvindning av varumirket FALLOUMI skulle dra otillborlig fordel av

eller vara till skada for sérskiljningsformégan eller anseendet hos det dldre varumarket.

Eftersom HALLOUMI éar ett EU-kollektivmérke kommer Patent- och
marknadsdomstolen inledningsvis att redogdra for vissa sdrdrag hos sddana varu-
mirken. Direfter kommer domstolen prova om nagot av de dberopade registrerings-
hindren foreligger. Domstolen provar da forst om varumérket HALLOUMI omfattas

av anseendeskyddet.

Nagot om EU-kollektivmérken

Ett EU-kollektivmarke &r en sdrskild typ av EU-varumérke som innehas av medlem-
marna i en sammanslutning och vars huvudsakliga funktion &r att sarskilja varorna
eller tjansterna som hérror fran dessa medlemmar fran de varor eller tjanster som
harror frén andra foretag (se artikel 74.1 1 Europaparlamentets och Radets forordning
[EU] 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken [varumérkesforordningen]
samt EU-domstolens domar den 20 september 2017 i forenade malen C-673/15 P—
C-676/15 P, The Tea Board mot EUIPO, EU:C:2017:702, punkt 63, och den 12
december 2019 i mal C-143/19 P, Der Griine Punkt mot EUIPO, EU:C:2019:1076,
punkt 52).

Till skillnad fran ett individuellt varumarke fyller ett kollektivmaérke séledes inte
funktionen att for konsumenten garantera ursprunget hos de varor eller tjanster for

vilket det dr registrerat. Endast individuella varumérken kan fylla denna funktion som
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syftar till att utgdra en garanti for att de berorda varorna eller tjansterna har framstéllts

eller tillhandahéllits under tillsyn av ett enda foretag som ansvarar for deras kvalitet.

(Se Der Griine Punkt mot EUIPO, punkt 53.)

Niér det géller den rittsliga regleringen géller i huvudsak samma regler for EU-
kollektivmédrken som for individuella EU-varumérken (se artikel 66.3 och artiklarna
67-74 1 varumirkesforordningen, jfr artikel 66.3 i upphdvda Radets forordning [EG] nr
207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumairken). Det innebér bl.a. att
EU-kollektivmérken maste ha sérskiljningsforméaga och inte endast far visa varornas
eller tjansternas art, kvalitet eller andra egenskaper. Till skillnad fran individuella EU-
varumirken far dock EU-kollektivmiarken besta av tecken eller uppgifter som kan
anvandas for att beteckna geografiskt ursprung for varor eller tjanster (se artikel 74.2 1

varumarkesforordningen, jfr artikel 66.2 12009 ars varumérkesforordning).

Omfattas varumirket HALLOUMI av det s.k. anseendeskyddet?

Rattsliga utgangspunkter

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som &r ként
inom en betydande del av omséttningskretsen, och anvdndningen av varuméirket utan
skilig anledning skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varukénne-
tecknets sarskiljningsformaga eller anseende, oavsett om anvdndningen avser varor
eller tjanster av samma, liknande eller annat slag. Bestimmelsen har sin motsvarighet 1
artikel 5.3 a 1 Europaparlamentets och Radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16
december 2015 for tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning (varu-

markesdirektivet).

For att ett varumirke ska omfattas av anseendeskyddet krivs att det dr ként for en
betydande del av den allménhet som berdrs av de varor eller tjanster som varumairket

avser. Vid bedomningen ska samtliga relevanta omsténdigheter beaktas, sdrskilt
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varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur
linge kénnetecknet har anvints samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora kdnnetecknet. (Se EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mal C-

375/97, General Motors, EU:C:1999:408, punkterna 26 och 27.)

Det 4r inte tillrickligt att varumérket ar kint som en allmén beteckning for varans art
eller egenskaper. Omsittningskretsen maste kénna till varumérket som ett kdnnetecken
for en viss vara eller tjanst med ett visst kommersiellt ursprung. (Se t.ex. EU-
domstolens dom den 4 maj 1999 i de forenade méalen C-108/97 och C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkterna 45—47.) Eftersom den grundligg-
ande funktionen med ett EU-kollektivmarke &r att ange det kommersiella ursprunget
for de varor eller tjénster som tillhandahdlls under varumairket, finns det inte skl att
tolka kravet pd kinnedom 12 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen pa nagot annat
satt ndr det giller sddana varumérken (jfr The Tea Board mot EUIPO, punkterna 49—
54).

Bedomningen i detta fall

Patent- och marknadsdomstolen bedémer att omséttningskretsen for de aktuella
varorna utgors av konsumenter i allménhet. Bedomningen i drendet ska darfor goras
med utgangspunkt i hur varumaérkena 1 drendet uppfattas av en genomsnittsperson

inom denna krets som dr normalt informerad samt skaligen upplyst.

Till styrkande av att HALLOUMI var vélként inom en betydande del av omséttnings-
kretsen vid tidpunkten for registreringen av MSuvakcis varumarke har Stiftelsen

aberopat bl.a. en marknadsundersdkning och exportsiffror.

Som PRYV funnit framgar det av utredningen att Stiftelsens medlemmar har sélt varan
HALLOUMI under relativt lang tid och i 6kande omfattning. Det framgar dock dven
att HALLOUMI har anvénts som beteckning pa en viss typ av ost, utan koppling till

viss tillverkare eller foretag, 1 bl.a. recept och pé restaurangmenyer. Domstolen
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konstaterar dven att forpackningarna pd de varor som salts under varumarket
HALLOUMI i dagligvaruhandeln ofta tycks ha forsetts med bade Stiftelsens och ett
annat foretags varumérke. Denna sammérkning har i ett flertal fall gjorts pa ett som

kan antas ha forsvérat for omsittningskretsen att uppfatta att HALLOUMI har ett visst

kommersiellt ursprung och inte endast utgor en typ av ost.

Av svaren pa fraga 1-3 i1 den dberopade marknadsundersokningen framgar att 387 av
de 500 respondenterna associerade HALLOUMI med ost. Av svaren pé fraga 4 — som
stélldes endast till de 387 respondenter som associerade HALLOUMI med ost —
framgar att 162 respondenter instimde mest i pastdendena "HALLOUMI dr ett namn
som endast far anvindas av vissa livsmedelstillverkare” eller "HALLOUMI dr ett
namn som endast fdar anvdndas av vissa livsmedelstillverkare fran ett specifikt land

eller region”.

Domstolen noterar i detta sammanhang att tva av de tre svarsalternativen i fraga 4
avser tillatligheten av livsmedelstillverkares anviandning av ordet HALLOUMI samt att
ett av svarsalternativen dven anger att livsmedelstillverkaren ska komma fran ett
specifikt land eller region. Fragan innehéller ddrmed viss information som kan ha
paverkat vilket svarsalternativ respondenterna valt. Det sétt fraga 4 har formulerats pa
innebdr dven att respondenterna kan vara av uppfattningen att det finns andra aktorer
an livsmedelstillverkare som inte omfattas av dessa svarsalternativ. Som en
konsekvens av detta gar det inte att, utifran svaren pa fraga 4, dra nagra sékra slutsatser
om vilken uppfattning respondenterna haft betrdffande sidana marknadsaktorers
anvandande av ordet HALLOUMI. Med hénsyn till detta finner domstolen att
marknadsundersokningen visserligen visar att en mycket stor andel av omséttnings-
kretsen uppfattar att HALLOUMI utgor en typ av ost, men att det inte framgér att
omséttningskretsen uppfattar att HALLOUMI ér ett kdnnetecken for varor fran en viss

sammanslutning av foretag.

Domstolen beddmer sammantaget att den utredning som Stiftelsen har lagt fram inte

ger tillrackligt stod for att de aktuella varumérkena ska anses vara kiinda inom en
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betydande del av omséttningskretsen. Stiftelsens varumirke omfattas ddrmed inte av
anseendeskydd och domstolen Gvergar darfor till att prova frdgan om varumérket

FALLOUMI ér forvéaxlingsbart med det dldre varumérket HALLOUMI.

Ar varumirket FALLOUMI forvixlingsbart med HALLOUMI?

Rdittsliga utgdangspunkter

EU-domstolen har, savitt giller individuella varumarken, slagit fast att risken for
forvaxling ska forstds som en risk for att allmdnheten kan tro att de varor eller tjénster
som omfattas av det dldre varumérket och de som avses med det sokta varumérket
kommer fran samma foretag (se t.ex. EU-domstolens dom den 12 juni 2019 i mal

C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, punkt 40).

Niér det dldre varumarket &r ett kollektivmérke, vars grundldggande funktion alltsa ar
att sdrskilja de varor eller tjanster som harrér fran medlemmarna i den sammanslutning
som innehar mérket fran andra foretags varor eller tjanster, ska forvaxlingsrisken
forstas som en risk for att allmdnheten kan tro att bade de varor eller tjanster som
omfattas av det dldre varumérket och de som omfattas av det sokta varumérket
kommer fran medlemmarna i den sammanslutning som dr innehavare av det édldre
varumarket eller 1 forekommande fall fran foretag med ekonomiska band till dessa
medlemmar eller denna sammanslutning. Det finns dock inte skil for att gora denna
forviaxlingsbedomning pa nagot annat sétt 4n vad som géller for individuella varu-
mairken. (Se EU-domstolens dom den 5 mars 2020 i mal C-766/18 P, Foundation for
the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi mot EUIPO,
EU:C:2020:170, punkterna 64—66.)

Av det anforda foljer att frigan om risken for forvaxling av varumérken ska avgoras
vid en helhetsbeddmning dir samtliga relevanta omsténdigheter i det enskilda fallet
beaktas. Hansyn ska tas bl.a. till varumérkenas likhet och likheten mellan de varor och

de tjanster som varumirkena omfattar samt det dldre varumarkets sirskiljnings-
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forméga. (Se EU-domstolens domar den 11 november 1997 i mal C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528 punkterna 18, 22 och 24, den 29 september 1998 i mil C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, punkterna 16—18 och 29 och den 22 juni 1999 i mal C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17, 18 och 20.)

Nir det géller likheten mellan varumirkena ska bedomningen grunda sig pa det
helhetsintryck som varumérkena ger med hiansyn till deras sdrskiljande och mest
framtrddande bestandsdelar. Utgangspunkten for bedomningen &r det intryck som
varumarket forvintas gora hos en normalt informerad samt skéligen uppmérksam och

upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjanst som varumérket avser.

Hénsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sédllan har mojlighet att géra en direkt
jamforelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pd en oklar bild som han
eller hon har 1 minnet samt att konsumentens uppméarksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjénster det dr fraga 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.)

Vid bedéomningen av varuslagslikheten ska hdnsyn tas till alla relevanta faktorer som
ar kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna, sirskilt varornas art, varornas
avsedda dndamal och varornas anvindningsomrade samt om de konkurrerar med eller
kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Aven andra faktorer kan beaktas,
exempelvis distributionskanalerna for de aktuella varorna (se bl.a. Tribunalens domar
den 11 juli 2007 1 mal T-443/05, El Corte Inglés mot Harmoniseringsbyrén,
EU:T:2007:219, punkt 37, och den 13 september 2010 i mal T-292/08, Inditex mot
Harmoniseringsbyran — Marin Diaz de Cerio [often], punkt 87).

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen. Det
innebdr bl.a. att en 1&g grad av likhet mellan de varor och tjénster som varumérkena

omfattar kan védgas upp av att varumérkena liknar varandra i hog grad och tvirtom. (Se
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Canon, punkt 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.) Vidare anses risken for
forvaxling vara storre ju starkare sérskiljningsformaga det dldre varumairket har. Ett
varumérke med svag sérskiljningsformaga har med andra ord ett mindre omfattande
skydd dn varumérken med stark sirskiljningsformaga (se Canon, punkt 18). Detta
géller &ven om det dldre varumarket utgdr ett kollektivmérke (se Foundation for the
Protection of the Traditional Cheese of Cyprus Named Halloumi mot EUIPO,
punkterna 71-74).

Bedomningen i detta fall

Av utredningen i drendet framgar att ordet HALLOUMI anvinds som beteckning for
en viss typ av ost som tillverkas pa Cypern. Eftersom ordet HALLOUMI darmed
betecknar en typ av vara beddmer domstolen att varumérket har 1&g ursprunglig
sarskiljningsformaga. Enligt domstolen ger utredningen inte stod for att varumarket
har forvdrvat ndgon forstarkt sarskiljningsforméga. Det innebér att varumérket

HALLOUMI har ett begriansat skyddsomfang.

Nar det géller graden av méarkeslikhet konstaterar domstolen att den enda skillnaden
mellan mérkena &r att de inleds med olika bokstédver, H respektive F. Det medfor att
varumarkena har en hog grad av visuell och fonetisk likhet. Enligt domstolen

foreligger det dirmed en hog grad av méarkeslikhet.

Betriaffande varuslagslikheten konstaterar domstolen att varumérket HALLOUMI éar
registrerat for ost medan varumérket FALLOUMI ér registrerat for falafel. Ost ar en
mjolkbaserad produkttyp som forekommer i minga olika varianter och som har flera
olika anvindningsomraden. Falafel 4r en fardiglagad rétt som bestér av bl.a. kikértor.
Bide HALLOUMI och FALLOUMI avser ddrmed livsmedelsvaror som i huvudsak ar
avsedda att anvédndas for direkt konsumtion. Vissa ostsorter kan i och for sig ingd som
en ingrediens i eller &tas tillsammans med falafel men varorna ir inte beroende av
varandra for att kunna konsumeras. I och med att bdde ost och falafel kan utgora

substitut for kott ar varorna till viss del konkurrerande. Bade ost och falafel ar varor
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som kan siljas i livsmedelsbutiker eller i restauranger m.m. Sammantaget innebér detta

att det foreligger viss varuslagslikhet men att den ér av lag grad.

Sammanfattningsvis dr det domstolens slutsats att varumérket HALLOUMI har 14g
sarskiljningsformaga samt att miarkena HALLOUMI och FALLOUMI &r mycket lika
varandra men att det endast finns en lag grad av varuslagslikhet. Vid den helhets-
beddmning som ska goras finner domstolen att varumérket FALLOUMI inte ér

forvaxlingsbart med HALLOUMI.

Sammantaget innebédr domstolens bedomningar att 6verklagandet ska avslas.
BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslar 6verklagandet.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)

Overklagande, stillt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit in till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 maj 2020. Provningstillstdnd kravs.

Sara Olofsson Protokollet uppvisat /
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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 29 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket FALLOUMI med registreringsnummer 543807, registrerat
for foljande varor:

Klass 29: Falafel

Invdndaren Foundation for the Protection of the traditional Cheese of Cyprus
named Halloumi (Foundation) yrkar att innehavarens MSuvakci AB:s (MSuvakci)
registrering ska upphivas och anfér som grund att mérket ar forvaxlingsbart med
invdndarens EU-varuméirke HALLOUMI med registreringsnummer 001082965,
registrerad som kollektivmaérke for féljande varor:

Klass 29: Ost

PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn (Besotkare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Vidare har invdandaren anfort att varuméirket HALLOUMI é&r vél ansett och att
anvindningen av innehavarens mérke skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
skada for varukdnnetecknets sirskiljningsformaga eller anseende.

Till stod for sin invindning anfér Foundation att bada varorna otvetydigt utgor
mat och &r registrerade i samma klass, redan av denna omstindighet foreligger
darfor varuslagslikhet. Detta forstirks ytterligare av det faktum att bada varorna
kan kompletteras och dtas tillsammans ex. i en falafelrulle eller liknande. Det
finns ddrmed en hog grad av varuslagslikhet.

Vidare skiljer det endast en bokstav mellan stavningen av kollektivmarket och
FALLOUML. 7 av 8 bokstaver dr dirmed identiska. Méarkena &r visuellt och
fonetisk i hog grad lika.

"Halloumi" &r ett skyddat mirke som anvénds av medlemmarna i Committee of
Halloumi Producers for en sdrskild typ av cypriotisk hardost. Falloumi &r ett
pahittat ord som inte har nagon egen betydelse. Ordet "halloumi" ingér néistan i
sin helhet i falloumi, och det dr uppenbart att ordet falloumi utgér en lek med
ordet halloumi och kommer att fora tankarna till halloumi. Enbart den
omstdndighet att ett "h" har bytts ut mot ett "f medfor inte att Registreringen som
helhet far en annan betydelse. Det dr tydligt att "Falloumi", som inte utgor ett ord 1
egen bemirkelse, alluderar till ordet "halloumi". Kollektivmarket och
Registreringen &r sdledes konceptuellt mycket lika.

Kollektivmarket ar ett kint varuméarke inom en betydande del av
omsdttningskretsen i savél Sverige som i dvriga EU, och har sé varit sedan ldngt
innan ansOkningsdatumet. Kollektivmarket ar ként 1 forhallande till en viss typ av
cypriotisk ost som produceras av medlemmarna i Committee of Halloumi
Producers, vilka dr bundna av de stadgar som Invidndaren utférdat.
Kollektivmarket syftar till att sérskilja produkter som tillhandahélls av
medlemmarna, frdn andra producenters produkter. Konsumenterna ska kunna lita
pa att ostprodukter som tillhandahéalls under varumaérket "halloumi" dr av den
kvalitet som Kollektivmérket borgar for. Anvindningen av Registreringen for
marknadsforing av varor riskerar att urvattna och skada Kollektivmarkets funktion
som garant for varornas ursprung och kvalitet. Vidare skulle Msuvakci AB dra
otillborlig fordel av Kollektivmaérkets anseende som byggts upp under ldng tid och
som borgar for en sérskild kvalitet hos de produkter som marknadsfors under
Kollektivmarket.

Foundation har till stod for att mérkt ar val kant 1dmnat f6ljande material:
-marknadsundersokning frén Brandeye research frdn 2018

-exportsiffror av Halloumiost till Sverige frdn 2008-2017

-intyg fran ICA som beskriver sin forsdljning och marknadsforing av Halloumiost
-intyg som visar att Foundations medlemmar star for en klar majoritet av exporten
av Halloumi till Sverige

Foundation har dven ldmnat in kollektivméarkesbestimmelser, lista dver deras
medlemmar, utdrag fran Cyperns lagstiftning géllande kvalitetsbestimmelser for
Halloumi.
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MSuvakei, som beretts tillfélle att yttra sig, har inte bemétt invindningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumarkeslagen fér ett varumairke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvéxling, inbegripet risken for att anvdndningen av
varumadrket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukdnnetecknet.

Med ett varukédnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumaérke.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning déar samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt médrkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mirkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet &r
for handen ska en bedomning av méarkenas visuella, fonetiska och
begreppsmaissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sdllan har mojlighet att gora en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumarkeslagen framgér att ett varumirke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som dr kidnt inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukdnnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukdnnetecken dr ként inom en betydande del av
omsdttningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumarkets marknadsandel, 1 hur stor omfattning det anvénts, 1 vilket geografiskt omrade
och hur ldnge varumirket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV gor foljande bedomning

Vil ansett

Foundation har gjort gillande att MSuvakcis registrering dr forvaxlingsbar med invindarens
vil ansedda kollektivvarumérke Halloumi. Av det material som ingivits framgar att
kollektivmérket anviinds med avseende pa ost sedan dr, samt att market haft en timligen
omfattande exponering gentemot omséttningskretsen. De intyg och exportsiffror som getts
in, vars riktighet inte har bestridits, visar dven att de varor som marknadsfors under méarket
har en framtraddande position pa marknaden.

Av den av Brandeye utférda marknadsundersokningen framgér, enligt svaren pa fragan “vad
tdnker du pé nér du hor eller ser ordet Halloumi?” att 62 procent av de tillfragade kénner
igen inviandarens varumarke 1 relation till ost, framst som en speciell typ av ost.
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Den inldimnade bevisningen visar att varan Halloumi har sélts under relativt lang tid och i en
okande omfattning. Dock visar materialet att kinnedomen om Halloumi inte dr kopplat till
ett kinnetecken utan snarare harror till en typ av ost frdn Cypern och att marknadsforingen
handlar om speciella kvalitéer i samband med tillverkningen av osten.

For att ett varumaérke ska accepteras som ett vl ansett varumérke maste anvandningen ha
varit varumarkesanvandning, dvs att mérket kan sérskilja varor som kommer fran en
néringsidkare ifrdn en annan niringsidkares varor. I fall ddr anvéndningen av ett
kannetecken visar att kundkretsen kommer att uppfatta market i en beskrivande betydelse, i
detta fallet som en typ av ost, kan inte mirket séigas vara vl ansett.

Att det dldre mérket ar ett kollektivmérke som fir anvindas av alla tillverkare som uppfyller
kollektivmérkesreglerna medfor inte att automatiskt att ordet Halloumi anvénds som ett
kénnetecken. Foundation har inte lyckats visa att kundkretsen kommit att uppfatta Halloumi
som ett kdnnetecken. Intyget frdn ICA beskriver t ex att de sdljer Halloumi under sitt eget
varumérke samt Halloumiost frén flera olika varuméarken. Foundation anfor att de sétter
Halloumi-maérket pd paketen i kombination med kundens eget marke. Konsumenter kommer
dérmed uppfatta Halloumi-beteckningen som en indikation pa osttypen och t ex ICA som det
affarsméssiga ursprunget.

Under dessa omstidndigheter dr det inte visat att kollektivmarket dr vél ansett. Den fortsatta
bedomningen kommer ddrmed utgd frén det dldre mérkets ursprungliga
séarskiljningsformaga.

Forvixlingsbedomning

Varan falafel, som MSuvakci:s mirke har skydd for, ér friterade bitar bestdende av bl a
kikartor. Det dr fardiglagad mat som har andra distributionskanaler &n Foundations ost som
4r en mejeriprodukt. Varorna séljs ocksa i olika sektioner i livsmedelsbutiker. Aven om béda
varorna utgor livsmedel dr de inte varor av konkurrerande eller kompletterande slag och de
tillhandahalls vanligen av olika ndringsidkare. Varorna dr ddrmed olika.

En forutséttning for att tva kdnnetecken ska kunna vara forvaxlingsbara ar att de avser varor
eller tjanster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstdende méarkena inte avser varor

av samma eller liknande slag dr dessa inte heller forvéixlingsbara.

Foljaktligen utgdr invdndningen inte nagot hinder mot registreringen. Invédndningen ska
dérfor avslas.

Beslutat 2019-03-20 av Eva Zamel efter foredragning av Sara Dahlberg
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill 6verklaga
beslutet ska ni gora det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" pa
overklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 S6derhamn.

Ange foljande 1 6verklagandet:
¢ Namn och person-/organisationsnummer
* Adress och 6vriga aktuella kontaktuppgifter
¢ Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt
¢ Vilken dndring av beslutet ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) minader fran beslutsdagen. Om
overklagandet har kommit in i ritt tid skickas drendet vidare till Patent- och
marknadsdomstolen oavsett om PRV éndrar beslutet pa det sétt ni begért.
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Beslut i arenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13

Vill du att beslutet ska dndras 1 nagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor frin beslutets datum.
Sista datum for 6verklagande finns pa sista
sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och mialnummet.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

Om du tar upp nya omstindigheter ska du
torklara varfor du inte fort fram detta
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hinvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i malet.

Det ir inte sakert att du kan ldgga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rhér med niagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksd om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammantride.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen 1 beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in 1 ritt tid. Har det
kommit in f6r sent avvisar domstolen 6ver-
klagandet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in 1 tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen 6verklagandet
och alla handlingar i mélet vidare till Patent-
och marknadséverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till provning.

Sida 1 av2

www.domstol.se
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Patent- och marknadsoverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ratts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skil att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte far provningstillstand giller det
overklagade beslutet. Darfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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