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YRKANDEN M.M.

ICA AB och ICA Norge AS (ICA) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt
yrkande att den internationella varuméarkesregistreringen IKARIMI inte
ska géalla 1 Sverige.

Deutsche See GmbH (Deutsche See) har bestritt &ndring.

ICA har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket IKARIMI ar
forvaxlingsbart med vart och ett av varumérkena ICA (reg. nr 260131),
ICA 1 figur (reg. nr 260132), RIMI (reg. nr 004770608), RIMI 1 figur (reg.
nr 300285) och firman ICA AB (org.nr 556582-1559) samt att ICA och
RIMI forvarvat en utékad sarskiljningsférmaga.

Deutsche See har till grund for sin talan bestritt att bolagets varumérke
ar forvaxlingsbart med de motanférda kdnnetecknen samt att ICA och
RIMI ar beréattigade till ett utokat skyddsomfang.

Parterna har till utveckling av sin talan anfort 1 huvudsak féljande.
ICA

ICA innehar varumarkena ICA och RIMI for varor och tjadnster som ar
identiska med de som omfattas av IKARIMI. Det foreligger savil varu-
slagsidentitet som méarkeslikhet. IKARIMI bestar av en sammanséattning
av ICA:s mest vardefulla varumérken. Detta forstarker associationen till
ICA:s varumarken vilket innebar en 6kad forvaxlingsrisk. Det foreligger

emellertid &ven méarkeslikhet mellan varuméirkena ensamma for sig.

Aven de omstiandigheter som anférts efter den 16 maj 2008 ska beaktas
vid forvaxlingsbedomningen. Som grund har anforts att méarkena ar for-
véaxlingsbara. PRV har felaktigt bortsett fran de ytterligare omsténdig-
heter som har preciserats till stod for detta. Varumarkena ICA och RIMI
har genom mangarig och omfattande anvindning férvarvat en utokad
sarskiljningsférmaga. Detta utgor inte en ny grund utan en ny om-

standlighet som ska beaktas vid forvaxlingsbedomningen.
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Deutsche See

ICA kan inte lagga samman sina rattigheter till en fiktiv rattighet om-
fattande bade ICA och RIMI. Varuméarkena ska bedémas var for sig och
IKARIMI kan vid en jamforelse inte anses lika dessa méarken. Nagon
forvaxlingsrisk ar inte for handen oavsett om likhet eller identitet skulle
anses foreligga mellan de varor och tjadnster som de motstaende kénne-
tecknen omfattar. Den risk for association som ICA har pastatt uppstar
bestrids da méarkenas olikhet inte foranleder en sammankoppling. For att
association eventuellt ska kunna leda till 6kad forvaxlingsrisk kravs

nagot mer sasom pavisad inarbetning eller anseende.

Bolaget bestrider ICA:s begédran om att materialet som ingetts den

11 september 2008 ska beaktas eftersom argumentation som bygger pa
anseende och ett ddrmed utokat skyddsomfang ska anses utgéra en ny
grund. Aven om materialet skulle beaktas anser bolaget att ett utékat
skyddsomfang for ICA respektive RIMI inte har pavisats. Det ingivna
materialet avser inte relevanta tidpunkter och awareness”-under-
sokningen aterger inte samtliga fragor. Vidare kan inte uttalandet fran
2005 ensamt styrka ett utokat skyddsomfang.

DOMSKAL

Enligt 5 kap. 15 § tredje stycket varumarkeslagen (VmL) far ett beslut att
en internationell varumérkesregistrering inte ska gélla i Sverige endast
grundas pa en omstdndighet som meddelats Internationella byran inom
18 manader fran dagen for den underrattelse som PRV mottagit fran
Internationella byran om att nagon har ansékt om att en internationell
registrering ska gélla 1 Sverige. Av Madridprotokollet foljer att samtliga
grunder (grounds) ska anges 1 meddelandet inom den angivna tiden, se
Madridprotokollet artikel 5(2) och tillampningsféreskrifterna till proto-
kollet regel 17(2).

PRV mottog den 16 november 2006 en underrattelse fran Internationella
byran om att Deutsche See hade begért att den internationella registrer-
ingen av varumérket IKARIMI skulle gélla i Sverige. Senast den 16 ma]

2008 hade PRV saledes att meddela Internationella byran om den
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framstéallda invdndningen och de omstdndigheter som anforts till grund
for denna. PRV skickade den 29 februari 2008 ett meddelande, en s.k.
“provisional refusal of protection based on an opposition according to rule
17 (3)”, till Internationella byran med angivande av grunderna for
invandningen. I underrittelsen angavs att det internationella
varuméarket IKARIMI var forvaxlingsbart med ("confusingly similar to”)
varuméirkena ICA och RIMI samt med firman ICA AB. Forst darefter,
den 11 september 2008, anférde ICA 1 en skrift till PRV att bolagets
kénnetecken ICA var notoriskt samt att ICA och RIMI i vart fall hade en
forstarkt kdnneteckenskraft till f61jd av anvandning.

Fraga uppkommer diarmed, som PRV ocksa konstaterat, om vad ICA
salunda anfort angaende kdinnedomen om bolagets méarken och deras
kanneteckenskraft utgér omstandigheter i den mening som avses i 5 kap.
15 § tredje stycket VmL och ddrmed inte med framgang kan aberopas
efter den 1 Madridprotokollet angivna tiden.

Med omstéandigheter forstas 1 svensk processratt faktiska omstandig-
heter, dvs. fakta eller sakférhallanden. Man skiljer har mellan om-
standigheter av omedelbar betydelse for utgangen och omstédndigheter av
medelbar betydelse for utgangen. Omstéandigheter av omedelbar
betydelse, eller rattsfakta, ar sidana som part pastar har betydelse
genom att de leder till viss rattsfoljd. Och omsténdigheter av medelbar
betydelse, eller bevisfakta, dr sadana som part pastar har betydelse som
bevis for rattsfakta. Angaende omsténdigheter, se Per Olof Ekel6f och
Henrik Edelstam, Rattegang, forsta haftet, uppl. 8, 2003 s. 40 f., Robert
Boman, Festskrift till Lars Welamson, 1987 s. 79 f. och Peter Fitger
Réattegangsbalken 11, s. 42 8a samt Bertil Wennergren, Forvaltnings-
processlagen m.m. En kommentar, 5 uppl., 2005 s. 107 f.

Av forarbetena till den nu aktuella bestimmelsen 1 VmL framgar inte
annat dn att omsténdighet avser just faktiska omstéandigheter av omedel-
bar betydelse for utgangen eller med andra ord rattsfakta, se SOU
2001:26 s. 299 och prop. 2009/10:225 s. 253 och 265. En sadan tolkning ar
ocksa den som bast svarar mot det huvudsakliga &ndamal som uppfylls
vid en tillampning av regleringen 1 Madridprotokollet i1 ordinéra fall, dvs.
att ramen for provningen faststélls inom viss tid. Harigenom &r det

mojligt for innehavaren av en internationell registrering att bedéma om
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det finns skal att ldgga ned tid och pengar pa att forsvara giltigheten av

registreringen.

Den omstandigheten att ett varukdnnetecken forvarvat en forstarkt
kanneteckenskraft utgér, som ICA AB sjalvt konstaterat, en omstandig-
het av betydelse for bedomningen av fragan om forvaxling. Narmare
bestdmt innefattar omsténdigheten ett pastaende om kédnnetecknets
stallning pa marknaden av betydelse for dess skyddsomfang. I process-
rattslig mening dr ddrmed en omstiandighet av detta slag av omedelbar
betydelse utgangen i ett mal angaende forvaxling. Att ett kdnnetecken
har forvarvat forstarkt kdnneteckenskraft har 1 praktiken ocksa ofta
avgorande betydelse vid bedomningen av fragan om forvaxling. Med
héansyn till att Internationella byran i féreliggande fall inte underrattats
om denna omstdndighet inom artonmanadersfristen kan omstéandigheten,

som PRV funnit, inte beaktas vid prévningen.

Nar det géller provningen i sak av fragan om kollision mellan de
motstaende kdnnetecknen IKARIMI och ICA respektive RIMI delar
Patentbesvarsratten PRV:s bedomning att de motstaende kédnnetecknen
inte ar forvaxlingsbart lika.

Overklagandet kan p& grund av det anforda inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
(skiljaktig).



Prot.bil. A

10-257, skiljaktig mening

Jag dr ense med majoriteten fram till tredje stycket i domskilen som inleds med "Med
omsténdigheter forstas [...].” Dérefter anser jag att domskélen ska ha foljande lydelse.

For att uppfylla regeln i 5 kap. 15 § tredje stycket VmL, bor det vara tillrdckligt att PRV 1
underrittelsen till Internationella byrén har angett de omstidndigheter som korresponderar mot
den regel som part stddjer sin invindning pa. Underrittelsen kan t.ex. ange att grunden for
invindningen dr att det finns en sddan mérkeslikhet och varu- och tjdnsteslagslagslikhet
mellan de aktuella kdnnetecknen att forvéxlingsrisk foreligger enligt 2 kap. 8 § forsta stycket
2 VmL.

Om invindaren har aberopat att det foreligger forvaxlingsrisk bor det dven efter fristen ga att
anfora det som invidndaren anser relevant vid den helhetsbedomning av samtliga faktorer som
ska goras vid forvaxlingsbedomningen. Bland dessa faktorer ingar den omstindigheten att ett
dldre mirke har en hog sérskiljningsforméga, antingen 1 sig eller pa grund av att det &r ként pa
marknaden (se t.ex. EU-domstolens dom i mal nr C-251/95, Sabel, p. 22 och 24, samt C-
342/97, Lloyd, p. 20-23).

Invéndningen kan efter fristens utgdng diaremot inte dndras till att avse nadgot annat hinder,
t.ex. att anvindningen av det yngre mérket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada
for invdndarens vélkénda varumérkes sirskiljningsformaga eller anseende, enligt regeln i 2
kap. 8 § forsta stycket 3 varumaérkeslagen, eftersom dessa omsténdigheter, vilka gor den
regeln tilldmplig, inte aberopats till grund for talan innan fristens utgang.

Mot bakgrund av dessa dvervdganden borde PRV ha provat om det forelag forviaxlingsrisk
mellan de motstdende mérkena mot bakgrund av samtliga av invéndarna anforda
omstandigheter, ddribland att kinnetecken forvérvat en hogre grad av sdrskiljningsforméga
genom anvindning. Enligt instansordningens princip bor darfor det 6verklagade beslutet
undanrdjas och malet visas ater till PRV for en ny provning av risken for forviaxling mellan de
motstdende mirkena.
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