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Spendrup Brands AB (Spendrups) invinde mot registreringen och yrkade att PRV

skulle upphdva den. Till stod for invindningen anférde Spendrups sammanfattningsvis

att mérket dels var forvaxlingsbart med vissa av bolagets registrerade varumarken, dels

skulle dra otillborlig fordel av och vara till skada for vissa av bolagets registrerade

varumirken. Genom det dverklagade beslutet avslog PRV invdndningen.

De av Spendrups motanforda mirkena (LOKA-varumarkena) ar registrerade for olika

drycker i klass 32 och bestar av:

(M)

(ii)
(iii)
(iv)

V)

(vi)

(vii)

ordmirket LOKA med reg. nr 003987302,
ordmirket LOKA CRUSH med reg. nr 533230,
ordmirket LOKA med reg. nr 614791,

figurmérket dtergivet nedan med reg. nr 516532,

LOKA
Crush

o

figurmérket atergivet nedan med reg. nr 012750791,

figurmérket atergivet nedan med reg. nr 012751897, och

LOKA

figurmirket atergivet nedan med reg. nr 018373312.

LOKA
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YRKANDEN M.M.

Spendrups har 6verklagat PRV:s beslut och yrkat att registreringen av varumérket
Loca ska hédvas. Till grund for 6verklagandet har Spendrups dberopat samma
omsténdigheter och utvecklat talan pad samma sétt som vid PRV, med i huvudsak
foljande tillagg. Samtliga LOKA-varumirken har erhéllit forstéarkt
sarskiljningsformaga och ér kdnda inom en betydande del av omsittningskretsen.
Tobaksvaror (inkluderande ersittningar) och drycker tillhandahélls pa samma
forsiljningsstillen samt ar ofta placerade i ndra anslutning till kassor och utgang. Det
finns en risk for att omséttningskretsen gér en mental koppling till LOKA-
varumarkena nér de ser eller hor varumérket Loca. Omséttningskretsen kan dven
komma 1 kontakt med varumirket Loca pé andra stillen och 1 andra sammanhang och
da gora en mental koppling till LOKA-varumérkena. Dryckerna som séljs under
LOKA-varumirkena ar kénda for att vara naturliga, uppfriskande och av hog kvalitet
och uppfattas av konsumenten som ett hdlsosamt alternativ. Det &r allmént ként att
tobaksprodukter samt ersattningsprodukter for dessa har negativa hilsoeffekter. Det ar
darfor tydligt att anvdndningen av varumérket Loca for tobaksprodukter skulle riskera
att framkalla negativa associationer till LOKA-varumirkena och dirmed skada LOKA-

varumarkenas anseende.

Spendrups har aberopat samma bevisning som vid PRV.

Snus Brothers har motsatt sig dndring av PRV:s beslut. Till grund for instidllningen
har Snus Brothers aberopat samma omstiandigheter som vid PRV, med i huvudsak
foljande tilldgg. Det &r inte samma namn, uttal, marknader eller stavning for LOKA
och Loca. Det finns ingen risk for att en kund skulle réka ta snus med namnet Loca nér
den tidnkt kopa vatten eller tro att LOKA skulle vara avsdndaren. Snus Brothers
produkter siljs pa en reglerad marknad och bolaget kan inte marknadsfora sina

produkter pa alla stdllen som LOKA kan marknadsforas.
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DOMSTOLENS BEDOMNING

Inledning

Arendet giller frigan om Snus Brothers registrering av varumérket Loca ska hiivas. Ett
varumérke far enligt 3 kap. 1 § forsta stycket varumérkeslagen (2010:1877) hidvas om
market har registrerats i strid med varumarkeslagen och registreringen fortfarande

strider mot lagen.

Spendrups har, som det far forstés, i forsta hand gjort gillande att registreringen ska
hiavas med stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumédrkeslagen (det grundlaggande
skyddet) och i andra hand gjort géllande att registreringen ska hivas med stod av

2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumédrkeslagen (anseendeskyddet).

Fragan om hivning med stod av det grundliggande skyddet
Patent- och marknadsdomstolen ansluter sig till de rattsliga utgdngspunkter som PRV
har redogjort for. For att havning ska ske med stod av det grundlaggande skyddet kravs

det finns en forvédxlingsrisk mellan de motstdende mirkena.

Som PRV konstaterat dr en forutséttning for att tvad varumirken ska forvéxlas att de
avser varor eller tjdnster av samma eller liknade slag. Patent- och marknadsdomstolen
instdimmer 1 PRV:s bedomning att de motstaende mérkena inte avser varor eller
tjanster av samma eller liknade slag, varfor mirkena inte ar forvaxlingsbara. Det finns

alltsa inte anledning att hdva varumarkesregistreringen pa denna grund.

Frigan om hivning med stod av anseendeskyddet

Rattsliga utgdangspunkter

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om
det &r identiskt med eller liknar ett dldre varumirke som &r ként inom en betydande del
av omsittningskretsen, och anvindningen av varumirket utan skélig anledning skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varumirkets sarskiljningsformaga eller

anseende, oavsett om anvdndningen avser varor eller tjanster av samma, liknande eller
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annat slag. Bestimmelsen har sin motsvarighet i artikel 5.3 a i Europaparlamentets och
radets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 for tillndrmning av medlems-

staternas varuméirkeslagstifining. Bestimmelsen ska tolkas direktivkonformt i enlighet

med EU-domstolens praxis.

For att ett varumérke ska omfattas av anseendeskyddet krévs att det dr ként for en
betydande del av omséttningskretsen. Vid bedomningen ska samtliga relevanta
omstandigheter beaktas, sirskilt varumérkets marknadsandel, 1 hur stor omfattning,
och hur lange varumarket har anvénts samt hur stora investeringar foretaget har gjort
for att marknadsfora varumérket (se EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mél

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

En grundlaggande forutsattning for tillimpning av anseendeskyddet dr att
genomsnittskonsumenten far uppfattningen att det finns ett samband mellan det yngre
och dldre mérket (se bl.a. Patent- och marknadséverdomstolens dom den 18 oktober
2016 1 mal nr PMT 9856-15). En annan forutsittning ar att de motstdende mirkena
liknar varandra (se hovrittens 6verviaganden i NJA 2017 s. 905, Léinsforsdkringars

EU-varumdrke).

Vid provningen av om det finns ett samband ska det goras en helhetsbedomning.
Bedomningen ska utga fran alla relevanta faktorer i det enskilda fallet, bl.a. graden av
likhet mellan de motstdende varumaérkena, arten av de varor for vilka vart och ett av de
ar registrerat, 1 hur hog grad det dldre varumérket ar ként, graden av ursprunglig eller
genom anviandning forvirvad sérskiljningsformaga hos det dldre varumarket samt
forekomsten av risk for forvixling (se EU-domstolens dom den 27 november 2008 1
mal C-252/07, Intel Corporation, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42). For att
samband ska foreligga racker det att det yngre varumérket for tankarna hos en normalt
informerad samt skéligen uppmérksam och medveten genomsnittskonsument till det
dldre mérket (se Intel Corporation, punkterna 60 och 63). Det krivs inte en
forvixlingsrisk mellan de motstdende varumirkena (se EU-domstolens dom den

23 oktober 2003 i mal C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux,
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EU:C:2003:582, punkterna 29-31). Ju hdgre sirskiljningsforméga det dldre
varumirket har desto hogre dr sannolikheten for att omsattningskretsens tankar fors till

det dldre kdnnetecknet nar den kommer i kontakt med ett yngre liknande kdnnetecken

(se Intel Corporation, punkten 54).

Om omsittningskretsen inte far uppfattningen att det finns ett samband mellan
varumarkena kan inte anvdndningen av det yngre varumérket dra otillborlig fordel av
eller vara till forfang for det dldre varumairkets sirskiljningsformaga eller anseende (se

Intel Corporation, punkten 31)

Det ankommer pa innehavaren av det dldre varumarket att styrka att det foreligger
sadana omsténdigheter som gor det mojligt att dra slutsatsen att det finns en verklig
risk for att anvindningen av ett yngre varumérke skulle dra otillborlig fordel av eller
vara till skada for ett dldre varumarkes sirskiljningsformaga eller anseende (se Intel

Corporation, punkterna 37 och 38).

De effekter som anseendeskyddet dr avsett att hindra brukar ibland kallas snyltning
(otillborlig fordel), urvattning (skada for sarskiljningsférmagan) och nedsvértning
(skada for anseendet). Det racker att konstatera att nagon av dessa effekter foreligger
(se EU-domstolens dom den 18 juni 2009 i mal C-487/07, L’Oréal m.fl.,
EU:C:2009:378, punkterna 42 och 43). Med nedsvirtning avses bland annat att det
kdnda varumirkets attraktionsforméga minskar. Risken for det kan bland annat uppsta
nir de varor eller tjdnster som erbjuds nagon annan har en egenskap eller kvalitet som
kan medfora ett negativt inflytande pé bilden av det kidnda varumérket (se L 'Oréal

m.fl., punkten 40).

Bedomningen i detta fall
Domstolen konstaterar att det av Spendrups aberopade bevisning framgér att
ordmérket LOKA (reg. nr 003987302) har anvints och marknadsforts under ldngst tid

samt registrerats forst. Vidare dr ordmirket LOKA det motstdende mérke som ar mest
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likt varumérket Loca. Mot denna bakgrund finns inte anledning bedoma fragan om

anseendeskydd for andra varumédrken dn ordmérket LOKA (reg. nr 003987302).

Domstolen delar PRV:s bedomning om att omséttningskretsen for varumérket Loca
delvis overlappar LOKA-varumérkets omséattningskrets, dvs. den grupp av

genomsnittskonsumenter som &r 18 &r eller dldre.

Den utredning som Spendrups har lagt fram visar en hég grad av kdinnedom av LOKA-
varumarket, att forsdljningssiffrorna varit mycket hoga och att bolaget har gjort
omfattande investeringar 1 marknadsforing. Domstolen bedomer att Spendrups har
visat att LOKA-varumérket ar kidnt inom en betydande del av omséttningskretsen och
saledes har en mycket stark sarskiljningsformaga. Domstolen finner vidare, av de skil

som PRV anfort, att det finns en likhet mellan de motstaende méarkena.

Niér det giller sambandskravet och frigan om verklig risk for skada gor domstolen

foljande bedomning.

De motstdende mérkena &r registrerade for varor av olika slag, men avser
konsumtionsvaror inom bl.a. dagligvaruhandeln. Som PRV konstaterat salufors
varorna 1 stor utstrickning pa samma forsaljningsstéllen. Domstolen konstaterar vidare
att Spendrups har visat att LOKA-varumaérket dr ként inom en betydande del av
omsattningskretsen och saledes har en mycket stark sérskiljningsformaga. Domstolen
beddomer sammantaget att varumérket Loca i tillrdcklig grad leder omsattningskretsens
tankar till LOKA-varumirket. Enligt domstolen kan inte den faktiska ink&ps-
situationen anses forta risken for association hos omsattningskretsen. Kravet pa

samband dr ddrmed uppfyllt.

Spendrups har gjort géllande att de produkter som varumérket Loca &r registrerat for —
tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersittningar) — har negativa hélsoeffekter,
men har inte dberopat ndgon bevisning i den delen. Domstolen bedémer att

tobaksprodukters negativa hilsoeffekter far anses sd allmént kdnda att dessa inte
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behover bevisas. Sddana hélsoeffekter kan medfora ett negativt inflytande pa bilden av
LOKA-varumérket. Enligt domstolen innebir ddrmed anvdndningen av varumarket
Loca en verklig risk for att skada LOKA-varumirkets anseende. Av denna anledning
foreligger skal att hdva den aktuella varumérkesregistreringen. Det har inte fram-
kommit att Snus Brothers trots detta skulle ha skédlig anledning for att anvinda

varumarket Loca.

Sammanfattning

Patent- och marknadsdomstolen, som inte finner att de motstaende varumérkena ar
forvaxlingsbara, bedomer att Snus Brothers varumaérke har registrerats 1 strid med

2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen och att registreringen fortfarande stér i
strid med den bestimmelsen. Men hénsyn till detta ska varumarkesregistreringen av

Loca upphévas.

BESLUT

Med dndring av det 6verklagade beslutet hdaver Patent- och marknadsdomstolen

varumarkesregistreringen Loca (reg. nr 614609).

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)
Overklagande stills till Patent- och marknadséverdomstolen och ska ha inkommit till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 9 januari 2023. Provningstillstand kréavs.

Hannes Pettersson Protokoll uppvisat/
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Invindningsadrende nr 2021/00091/61

STOCKHOLMS TINGSRATT
Er referens: 71012293 PMD:M

INKOM:  2022-08-30
MALNR: PMA 12535-22
AKTBIL: 2

Registrering nr 614609

INVANDARE

Spendrup Brands AB
Arenavigen 41
121 77 Johanneshov

OMBUD

AWA Sweden AB
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

The Snus Brothers Distribution AB
Box 107
599 23 Odeshog

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 29 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket Loca med registreringsnummer 614609, registrerat for
foljande varor:

Klass 34: Tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersdittningar).

Inviandaren Spendrup Brands AB (hddanefter Spendrups) yrkar att innehavaren The Snus
Brothers Distribution AB: s (hddanefter Snus Brothers) registrering ska upphévas och anfor
som grund att market kan forvixlas med foljande av Spendrups varumérken:

LOKA med registreringsnummer 003987302 registrerat for foljande varor:

Klass 32: Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker
och -juicer; safter och andra koncentrat for framstdllning av drycker.

LOKA CRUSH med registreringsnummer 516532, atergivet nedan, registrerat for foljande
varor:

PRV, Box 530, 826 27 Soderhamn (Besokare: Kungsgatan 8, Soderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
[fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat for framstdllning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 012750791, atergivet nedan, registrerat for foljande varor:

Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat for framstdllning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 012751897, atergivet nedan, registrerat for foljande varor:

Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat for framstdllning av drycker.

LOKA CRUSH med registreringsnummer 533230, registrerat for foljande varor:

Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker;
fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat for framstdllning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 614791, registrerat for foljande varor:

Klass 32: Ol; mineral- och kolsyrat vatten; icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -
Juicer; safter och andra alkoholfria koncentrat for framstdllning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 018373312, dtergivet nedan, registrerat for foljande varor:
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Klass 32: Ol; alkoholfria drycker; mineralvatten och kolsyrat vatten, fruktdrycker och
fruktjuicer; safter och andra alkoholfria koncentrat eller preparat for framstdllning av
drycker.

Vidare anfor Spendrups att varumérket LOKA ir ként inom en betydande del av
omsittningskretsen och att anvindningen av varumirket LOCA skulle dra otillborlig fordel
och/eller vara till skada for sérskiljningsformégan eller anseendet hos de dldre varumarkena.

Snus Brothers bestrider invindningen.
Sammanfattning av Spendrups argument

Markeslikhet

Mairket LOCA uppvisar en mycket hog grad av visuell likhet med LOKA da de endast skiljer
sig it genom en bokstav. LOCA ir dven fonetiskt identiskt, alternativt mycket likt de dldre
varumarkena. Eftersom LOKA &r den enda orddelen i de dberopade figurvarumérken ér
varumdrket LOCA fonetiskt identiskt eller mycket likt sdvil ordmérket LOKA som
figurvarumairkena.

Forstarkt sarskiljningsférmaga och anseendeskydd

Spendrups varumérken har genom ldng och intensiv anvindning erhallit forstarkt
sarskiljningsforméga och det ska beaktas vid bedomningen. Spendrups varumarken ar kdnda
inom en betydande del av omsattningskretsen och anvdndningen av LOCA drar otillborlig
fordel av eller ar till skada for de dberopade varumérkena. Det kravs darfor inte att det finns
nagon likhet mellan varorna som de motstdende mérkena géller {or.

Samtliga av Spendrups varumirken dr mycket kénda 1 en betydande del av
omsittningskretsen och de har erhallit s.k. anseendeskydd for mineral- och kolsyrat vatten
samt andra inte alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer. Det finns dérfor en risk att
omsittningskretsen gor en koppling till dessa nér de ser varumarket LOCA dven nér de
marknadsfors for, eller &r applicerat pa tobaksprodukter eller ersittningar for sdidana
produkter. Omsattningskretsen ér till stora delar densamma.

LOKA salufors i sa gott som alla stormarknader och livsmedelsbutiker. Utover placeringen i
dryckessektionen finns dryckerna ofta dven 1 de varumérkesforsedda kylskapen i néra
anslutning till kassorna. Samma saker géller de produkter som méarket LOCA avser, dvs
produkterna ér placerad i eller i nérheten av butikernas kassa.

Risken for association, mental koppling kan ocksa komma att forstérkas genom att de
aberopade varumairkena 1 viss dagligvaruhandel ofta dr placerade 1 kylar ndra kassan och
utgéngen.
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LOKA ir ként for en produkt som helt uppfyller konsumenternas langtan efter det sunda.
Det ér dérfor tydligt att anvindningen av varumidrket LOCA for tobaksprodukter skulle ha
ett negativt inflytande pa bilden av varumérket LOKA och didrmed skada det anseende och
den image som de &dberopade varumérkena LOKA erhéllit.

Varumairket Loka lanserades 1 Sverige redan 1987 av Cederroth International AB och mérket
har sedan dess anviénts oavbrutet for olika sorters kolsyrat vatten. 1991 forvarvade
Spendrups Bryggeriaktiebolag varumérket LOKA. Sedan 2015 har varumairket dgts av
invindaren och fortsatt anvants av Spendrups Bryggeriaktiebolag under licens. Varumirket
har saledes anviénts for olika kolsyrat vatten under 35 &r. Den ldnga anvéndningen talat starkt
for att varumirket har anvints 1 hog utstrackning samt att varumarket ar ként i
omsittningskretsen och ér vél ansett. Sedan 2014 har méirket 4ven anvints for

kolsyrad fruktjuice med adderat vatten under produktmérket LOKA Crush. Vad giller
anvindningen av LOKA f{6r att marknadsfora produktserien LOKA Crush anvinds
ordmirket LOKA ocksé sjélvstiandigt i marknadsforingen exempelvis genom préglingen av
LOKA pé flaskorna. Darutover har LOKA en dominerande och sérskiljande roll i det
sammansatta varumérket LOKA Crush. Didrmed ska anvidndningen av varumirket LOKA
Crush dven anses som anvandning av ordmérket LOKA.

Drycker under varumirket LOKA salufors till konsumenter 1 Sverige via allt storre befintliga
forsdljningskanaler, bl.a. dagligvaruhandel (online och fysiskt), 1 nirbutiker samt
restauranger och caféer. Mellan 4500 och 5000 butiker séljer drycker under varumairket
LOKA och LOKA Crush.

Spendrups har gjort enorma investeringar i marknadsforing av de &beropade varumérkena.
Sedan 1991 har Spendrups marknadsfort LOKA genom reklam i TV. Sedan lanseringen av
LOKA Crush 2014 har dven LOKA Crush marknadsforts genom TV-reklam. Utdver TV-
reklam fick LOKA Crush omfattande marknadsféring genom sponsring av det populdra TV-
programmet IDOL ar 2018. S4 minga som 3,9 miljon tittare mellan &ldrarna 15-64 sag
reklamen for LOKA Crush under perioden 20 augusti 2018 till den 7 december 2018.

Bruttovardet av TV-reklamen for LOKA och Loka Crush uppgick under 2015-2019 till ett
vérde av 164 miljoner kronor.

LOKA och LOKA Crush anvédnds och marknadsfors 1 stor utstrackning pd Facebook och
Instragram i stor utstrackning och Facebook- kontot "LOKA” skapades at 2010.

Tvé ganger om aret uppdaterar Spendrups sina affiarskunder inom restaurang- och
barbranschen om deras utbud av drycker genom att dversidnda produktkataloger. Varje
katalog ar tryckt i 8000 exemplar. Cirka 4000 exemplar oversands till Spendrups
affarskunder inom restaurang- och barbranschen och resten distribueras till affarskunder pa
madssor, andra events och vid affarsmaéten.

Marknadsforingen av LOKA och LOKA Crush har resulterat i mycket vél kdnda varumarken
med anseende. Rapporter avseende tidigare marknadsundersokningar visar att LOKA under
manga ar har varit ett av de kdndaste varumérkena for kalla drycker (utan alkohol) 1
omséttningskretsen.

Som stdd for som sagts ovan har Spendrups skickat in bland annat foljande bevisning:
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Utdrag som visar tidigare réttigheter.

Intyg utfdrdat av licenstagaren Spendrups bryggeri ABs marknadschef Anna-Stina
Hallberg avseende anvéndningen av invindarens varumarken.

Artikel 1 tidningen Webfinanser daterad 8 januari 2013.

Utdrag frén drsredovisningen 19962000

Utdrag fran produktkataloger for restaurangsortimentet frdn &r 2008-2019.

Flertalet pressmeddelanden.

Skdrmavbilder fran invindarens affarssystem avseende forsaljningssiffror

Intyg utfardat av produktchefen for LOKA avseende marknadsforingen av LOKA 1
TV.

Diverse artiklar fran tidningar avseende lansering av nya smaker samt for att pdvisa
att LOKA Crush har varit en stor marknadsforingsframgang.

Utdrag frén hemsidan till 4garna av MMS.

Intyg fran mediebyran Scream avseende rickvidden av Tv-reklamen under &ren
2015-2019.

Rapport dver LOKA Crush TV-reklam och sponsorskap éver TV-programmet IDOL
pé svenska TV4 och TV 4 Play.

Rapport frdn TNT Kantar Sifo om bruttoinvesteringar i marknadsforing mellan aren
2015-2019.

Utdrag frdn Kantar Sifos hemsida som visar att de r ett marknadsledande foretag
vad géller bland annat analyser och data.

Intyg fran reklambyran Spinn Action Marketing AB som visar forséljningskampanjer
som genomforts mellan 2012-2019.

Intyg avseende marknadsforingen pa sociala medieplattformarna Facebook och
Instagram.

Fakturor frén dren 2015-2019 avseende distributionen av Spendrups produktkatalog
for restaurangsortimentet.

Resultat av varumarkesundersokning for 2015-2018.

Indikat Konsument, elektroniskt nyhetsbrev om konsumentreklamens effektivitet
2013-2014 samt 2016.

Utdrag fran loka.nu avseende projektet Loka Heroes.

Utdrag frén invindarens affarssystem avseende forséljning av LOKA och LOKA
Crush

Intyg utfdrdat av invindarens chef for vatten och funktionella drycker utvisande
forsédljningsvolymer av LOKA ar 2020-2021.

Sammanfattning av Snus Brothers argument

Det ar skilda uttal mellan méarkena, helt skilda varugrupper och helt skilda betydelser. LOKA
ar en brunn och LOCA ér en galen kvinna.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumérke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjanster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvéindningen av
varumarket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumérket och innehavaren av varukidnnetecknet.
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Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbeddmning dar samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet dr
for handen ska en bedomning av méirkenas visuella, fonetiska och begreppsmissiga eller
konceptuella likheter goras med utgdngspunkt 1 det helhetsintryck som varumérkena
formedlar med hénsyn till bland annat deras séirskiljande och dominerande delar (EU-
domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven tas till det
faktum att genomsnittskonsumenten sidllan har mojlighet att gora en direkt jamforelse mellan
varumarkena utan maste forlita sig pd en oklar minnesbild av mérkenas utféranden (EU-
domstolens dom i mél C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hog grad av sérskiljningsforméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvarvad, dkar
risken for forvéaxling. Hiansyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumarket
innehar, hur ofta, hur lange och pé hur stort geografiskt omride detta varumaérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omséttningskretsen
som tack vare varumairket kan ange att varan kommer fran ett visst féretag samt yttranden
frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar 1 mél C-
251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23).

Vid bedomningen av om varu- eller tjansteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som &r kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna och tjdnsterna beaktas,
bland annat deras art, de tilltdnkta koparna, anvandningsomradet samt huruvida de
konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mal C-39/97,
”Canon”, punkt 23).

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

Vid bedomningen av om ett varukdnnetecken ar kint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sarskilt varuméirkets
marknadsandel, i hur stor omfattning det anvénts, i vilket geografiskt omrdde och hur linge
varumairket har anvénts, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora
varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDOMNING

Inledningsvis kommer provningen om mérkena kan forvéxlas att begrénsas till invdndarens
varumarke som ligger ndrmast innehavarens mérke, ordmérket LOKA med
registreringsnummer 003987302.

Vil ansett mdrke

Spendrups har gjort géllande att deras varumaérken &r vél ansedda och att det ddrmed
forvarvat ett utokat skyddsomfang. Vidare har anforts att anvindningen av varumaérket skulle
dra otillborlig fordel av eller vara till skada for varumérkenas sérskiljningsformaga och
anseende.
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Spendrups &beropar flera varumérken med varierande utseende och gor ingen skillnad 1 vilka
av deras varumirken som forvarvat ett utokat skyddsomfing. Det far darfor forutséttas att
Spendrups dven avser det ordmérke som prévas hér.

Av det material som skickats in framgar att varumérket LOKA anvints som ett kdnnetecken
for mineral- och kolsyrat vatten samt fruktdrycker under en lang tid, att forsdljningssiffrorna
ar mycket hoga, samt att det dven har forekommit en mycket omfattande marknadsforing 1
media/tidskrifter.

Sammantaget far det material som Spendrups skickat in anses visa att méirket LOKA ar ként
inom en betydande del av omséttningskretsen som ett kdnnetecken for mineral- och kolsyrat
vatten samt fruktdrycker. Av detta foljer att varumairket har forvérvat en forstarkt
kénneteckenskraft och att det dirmed atnjuter ett utokat skyddsomféng inom ramen for
bedomningen av forvéxling.

Varuslagslikhet

De tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersdttningar) som Snus Brothers mérke giller
for och de drycker som Spendrups mirke &r registrerat for dr varken av samma slag,
konkurrerar med eller kompletterar varandra, eller tillhandhalls av samma tillverkare.
Varorna ér darfor olika.

En fOrutsittning for att tvd varumarken ska forvéxlas dr att de avser varor eller tjénster av
samma eller liknande slag. Eftersom de motstdende méarkena inte avser varor av samma eller
liknande slag ér dessa inte heller forvixlingsbara.

Hdivning av Snus Brothers registrering med hdnsyn till det anseendeskydd mdrket LOKA har

Eftersom Snus Brothers mirke inte bedomts vara forvéaxlingsbart med Spendrups méarke LOKA
kommer PRV nu att préva om innehavarens registrering ska hidvas med hédnvisning till det
anseendeskydd som inviandarens méirke bedomts ha i forhdllande till mineral- och kolsyrat
vatten samt fruktdrycker.

For att bestimmelsen i1 2 kap. 8 § forsta stycket 3 VmL ska vara tillamplig kravs for det
forsta att det yngre varumérket dr identiskt med eller liknar det dldre varukénnetecknet.
Vidare krévs att det &beropade varukdnnetecknet dr kiant inom en betydande del av
omsdttningskretsen samt att anvéindningen av varumérket skulle dra otillborlig fordel av eller
utan skélig anledning vara till skada for det dldre varukdnnetecknets sarskiljningsforméga
eller anseende.

For att anvindningen av varumérket ska dra otillborlig fordel av eller utan skélig anledning
vara till skada for ett dldre kénneteckens sarskiljningsformaga eller anseende kravs att den
berorda allménheten far uppfattningen att det finns ett samband mellan kinnetecknen ifraga,
dven om den nodvandigtvis inte forvaxlar dem (EU-domstolen i mal C-408/01, ‘Adidas’, p
29 och 31 samt C-252/07, ‘Intel Corporation’, p 66).

De motstdende mirkena LOCA och LOKA ir lika bade visuellt och fonetiskt da de endast
skiljer sig genom en bokstav. Mérkesordet LOCA ér ett spanskt ord med betydelsen fokig,
galen, vansinnig Det finns dock inte skél att anta att genomsnittskonsumenten, 1 detta fall
konsumenter i allménhet, har tillrdckliga kunskaper i det spanska spraket for att uppfatta
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denna betydelse. Inte heller ordet LOKA har ndgon kédnd betydelse. Det saknas anledning att
anta att omséttningskretsen skulle uppfatta att mérkena har skilda begreppsmaissiga
betydelser.

Sammantaget finns det en likhet mellan méirkena.

De motstdende varumérkena giller for varor som efterfrdgas av genomsnittskonsumenter.
Dock efterfragas de tobaksprodukter som Snus Brothers mérke géller endast av de som fyllt
18 &r och di far kopa dessa varor lagligt. Omsittningskretsen for de varor som de
motstdende mirkena avser kommer foljaktligen att till stor del Gverlappa varandra.

Det kan dven konstateras att de varor som mérkena avser regelmaissigt salufors pd samma
forsaljningsstéllen. Dock skiljer det sig avseende hur produkterna erbjuds eftersom
tobaksprodukter inte fir sdljas till personer under 18 ar och darmed oftast méste efterfrigas
av personal eller finns i lasta skdp. Dessutom skiljer sig varorna som LOCA avser sd pass
mycket it fran de varor som mérket LOKA giller for, bdde vad giller karaktér, &ndamal
samt tillverkare, att det dr osannolikt att omséttningskretsen uppfattar att det finns ett
samband mellan Spendrups vél ansedda varumirke och Snus Brothers mirke. I bedomningen
madste ocksé végas in att &ven om mérkena &r lika sa dr de inte identiska.

Med hénsyn till detta dr det inte heller sannolikt att Snus Brothers vid anvindning av sitt
varumadrke skulle dra otillborlig fordel av eller orsaka skada for sdrskiljningsformagan eller

anseendet hos Spendrups varumaérke.

Foljaktligen utgdr invdandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invédndningen ska
dérfor avslas.

Beslutat 2022-06-29 av Sara Dahlberg efter foredragning av Ingela Hageleit
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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" pé
overklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange foljande 1 dverklagandet:
e Namn och person-/organisationsnummer
* Adress och ovriga aktuella kontaktuppgifter
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet dr felaktigt
* Vilken @ndring av beslutet ni vill ha
Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tv4 (2) ménader frin beslutsdagen. Om
overklagandet har kommit in i ritt tid skickas drendet vidare till Patent- och
marknadsdomstolen oavsett om PRV dndrar beslutet pd det sétt ni begirt.
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Anvisningar for dverklagande

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 (Ias 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 ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6ér 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 maélet 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
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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 prévningstillstand 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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