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Mal nr 11-198, 11-199
12-052, 13-007-13-011

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 20 december 2013

Klagande
Hyundai Motor Company
231,Yangjai-Dong, Seocho-Gu, KR-SEOUL, Republiken Korea

Ombud avseende HYUNDAI iContact (ansékan nr 10-07078, mal nr 12-052):
Helena Ribbefors
Awapatent AB, Box 11394, 404 28 Géteborg

Ombud avseende 6vriga méarken:
Maria Nyrell
Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmo

SAKEN

Registrering av varumarkena

HYUNDALI 120 (ans6kan nr 08-03601),
HYUNDALI 140 (ans6kan nr 08-03602) och
HYUNDALI iContact (ansékan nr 10-07078) samt
giltighet av de internationella varumérkesregistreringarna
HYUNDALI i figur (nr 1046531),

HYUNDALI ione (nr 1049154),

HYUNDALI 145 (nr 1049156),

HYUNDALI 135 (nr 1049157) och

HYUNDALI 125 (nr 1049159)

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut

den 25 oktober 2011 angaende varumérkesansékningarna nr 08-03601
och nr 08-03602, se bilagorna 1 och 2,

den 31 januari 2012 angaende varumérkesansékan nr 10-07078, se
bilaga 3 och den 7 november 2012 angaende giltighet av de internatio-
nella varumarkesregistreringarna nr 1046531, 1049154, 1049156,
1049157 och 1049159, se bilagorna 4-8.

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.
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YRKANDEN M.M.

Yrkanden
Hyundai Motor Company har vidhallit sina nationella ans6kningar om
varumérkesregistrering och sin begédran om att de internationella

registreringarna ska medges giltighet 1 Sverige med f6ljande justeringar.

Mal nr 11-198 HYUNDAI 120 och 11-199 HYUNDAI 140
Varuforteckningarna for HYUNDAI 120 och HYUNDALI 140 har begran-
sats till bilar, inkluderande passagerarbilar, truckar, lastbilar, bussar,

skapbilar, slapvagnar och traktorer 1 klass 12.

MaAl nr 13-008 HYUNDAI ione, 13-009 HYUNDALI 145, 13-010 HYUNDAI
135 och 13-0011 HYUNDAI 125

Varuforteckningarna for HYUNDAI ione, HYUNDAI 145, HYUNDAI 135
och HYUNDALI 125 har begréansats till automobiles, passenger cars, vans,

trucks, motor buses, racing cars, refrigerated vehicles och sports cars 1
klass 12.

Mal nr 12-052 HYUNDAI 1Contact och 13-007 HYUNDAI 1 figur
Ansokningen avseende HYUNDAI iContact respektive begéiran om giltig-

het 1 Sverige av den internationella registreringen HYUNDALI i figur
kvarstar oféréandrade.

Grunder

Hyundai Motor Company har i samtliga mal vidhallit att varumérkena
inte ar forvaxlingsbara med de av PRV motanforda varumérkena och
firmorna. Betraffande varuméarket HYUNDALI 1Contact, mal nr 12-052,
har Hyundai Motor Company i Patentbesvarsratten anfort att inne-
havaren av den motanférda firman Hyundai Bilar AB har medgett att

varumairket registreras.

Utveckling av talan
Hyundai Motor Company har anfort bl.a. féljande 1 Patentbesvarsratten.
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Mal nr 11-198 HYUNDAI 120, 11-199 HYUNDAI 140, 13-007 HYUNDAI 1
figur,13-008 HYUNDALI ione, 13-009 HYUNDAI i45, 13-010 HYUNDAI
135 och 13-0011 HYUNDALI 125

Det motanforda varuméarket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD.
omfattar endast varor 1 klass 7 vilka saknar samband med de fordon som

de yngre varumérkena omfattar.

HYUNDAI STEEL respektive HYUNDAI STEEL COMPANY omfattar
inte heller varuslag som liknar de som de yngre méirkena omfattar. Inne-
havarna av dessa varumarken ingar i samma koncern med séite 1 Syd-
korea som Hyundai Motor Company. Bolaget Hyundai Group delades den
1 april 2003 upp 1 olika enheter, dir Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.,
Hyundai Steel Company och Hyundai Motor Company ingar som var sin
enhet. De bada forstndmnda sysslar framst med skeppsbyggnad, tunga
byggnadsmaskiner, gravmaskiner, oljeplattformar och liknande och har
ingen del 1 biltillverkningen. Samtliga ndmnda foretag ingar saledes 1
samma koncern och anvander varuméarket HYUNDAI for helt olika typer
av produkter.

Varuméarket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur innehas av bolaget Mobis
Parts Europé vilket ar ett bolag med stark anknytning till Hyundai Motor
Company med verksamhet framforallt inom bildelar och biltillbehor.

De motanforda registreringarna 120 respektive 140 bestar endast av en
bokstav, I, foljt av numret 20 respektive 40. Dessa varumérken har lag
sarskiljningsférmaga och ett mycket snavt skyddsomfang. HYUNDAI 120
respektive 140 bestar av det sarskiljande ordet HYUNDAI f6ljt av bok-
staven 1 och numret 20 respektive 40. Detta gor att varumarkena far helt
olika helhetsintryck, bade visuellt och ljudmaéssigt. Det finns inte heller
nagon risk for att konsumenterna forleds att tro att produkterna ifraga
kommer fran samma foéretag eller har samma ekonomiska ursprung. Det
dominerande ordet HYUNDALI i de yngre varumérkena ar ett valkant
varumaérke for framforallt bilar och efterleden 120 respektive 140 upp-
fattas av konsumenterna enbart som en modellbeteckning och inte som
ett regelriatt varumérke. Risken for forviaxling mellan de motstaende

varumarkena ar darfor obefintlig.
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Mal nr 12-052 HYUNDATI iContact
Det 1 malet inlamnade medgivandet fran innehavaren av firman
HYUNDAI BILAR AKTIEBOLAG torde medfora att den rattigheten inte

langre pa nagon grund kan anféras mot ansékan.

Bade EU-varumarket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur och den
svenska firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN)
SVENSK FILIAL bestar av ett flertal element varav HYUNDALI éar ett. Pa
samma satt forhaller det sig med det sékta méarket. Dessutom innehéaller
EU-varumarket figurativa inslag som paverkar bedémningen. Med
beaktande av den helhetsbedémning som ska goras avseende det intryck
som dessa méarken gor pa den genomsnittlige konsumenten, kan det
konstateras att det foreligger skillnader dem emellan som medfor att de
inte kan anses lika 1 sdrskilt markbar grad.

Det bor aven noteras att valet av ett figurativt varumérke innebér en
begriansning jamfort med ett varuméarke som omfattar sjalva ordet 1 sig.
Innehavaren av det aktuella figurméarket har medvetet valt detta och
dédrmed &dven valt och accepterat ett sndvare skydd som bara omfattar det
figurativa utférandet.

Vidare ska dven noteras att firmor 1 sig har ett mycket snévt skyddsom-
fang. Det &r uppenbart att likhetstoleransen avseende firmor ar betydligt

storre an vad som géaller mellan varumérken.

Réattspraxis styrker aven det faktum att verksamhetsbeskrivningen for
en firma ska bedomas snédvt. Saledes kan inte reservdelar till fordon som
verksamhetsomrade for en firma likstallas med fordon 1 sig sjalva. Det
foreligger klara skillnader mellan dessa och de dr i mangt och mycket
helt separata marknadsenheter.

En sammantagen bedomning av alla relevanta element och faktorer av-
seende det sokta varumarket och de av PRV motanforda rattigheterna
leder inte till annan slutsats an att det inte foreligger sadan likhet att det

sokta varumaérket ska vagras registrering.

Samtliga mal

Hyundai Motor Company har aberopat viss skriftlig bevisning.
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DOMSKAL

Det motanforda gemenskapsvaruméarket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i
figur (nr 3886959) far anses vara det kinnetecken som ligger narmast
Hyundai Motor Companys varumarken. Provningen av fragan om det

finns risk for forvaxling ska darfor ske med utgangspunkt i detta varu-

marke.

Som PRV har anfort i de 6verklagade besluten far ett varumarke, enligt
2 kap. 8 § forsta stycket 2 varuméarkeslagen, inte registreras om det ar
1dentiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjans-
ter av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling, in-
begripet risken for att anvindningen av varumérket leder till uppfatt-
ningen att det finns ett samband mellan den som anvénder varuméarket
och innehavaren av varukdnnetecknet. For att avgéra om sadan risk
finns gors en helhetsbedomning mot bakgrund av samtliga relevanta
faktorer i det enskilda fallet (jfr EU-domstolens dom 1 mal C-597/12 P,
Isdin mot Byran for harmonisering inom den inre marknaden och Bial-
Portela, p. 18 och déar angivna hénvisningar till tidigare domar).

Fragan om varuslagslikhet foreligger bedoms med hansyn samtliga
relevanta omstandigheter som avser forhallandet mellan varorna, bl.a.
deras art, anvindningsomrade, om de konkurrerar med eller komplette-
rar varandra samt de tilltdnkta koparna av dessa (se EG-domstolens dom
1 mal C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, p. 23
och EU-domstolens dom 1 mal C-196/06 P Alecasan mot CompUSA
Management och Byran for harmonisering inom den inre marknaden,

p. 28).

Helhetsbedomningen vad géaller varumérkenas likhet — vilken innefattar
deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmaéssiga likhet — grundar sig
pa det helhetsintryck som varumérkena ger med hansyn sarskilt till
deras sarskiljande och dominerande bestandsdelar. Betydelsen av varu-
mérkenas likhet 1 olika avseenden kan variera beroende pa vilken typ av
varor eller tjanster det ror sig om och under vilka former de bjuds ut pa
marknaden (jfr ovanndmnd dom Isdin mot Byran for harmonisering inom
den inre marknaden och Bial-Portela, p. 19-20 och dir angivna hanvis-
ningar till tidigare domar).
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HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur &r bl.a. registrerat for fordon och
delar darav i klass 12 samt for delar till fordon 1 klass 7. De varor som
samtliga yngre varuméarken omfattar ar, &ven med beaktande av den
begriansning som har gjorts i Patentbesvéarsratten, av samma eller
liknande slag som dessa. Varuslagslikhet foreligger darmed.

Vart och ett av de yngre varumérkena innehaller det dominerande ordet
HYUNDALI Det dldre market HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur bestar
visserligen, utéver méirkesdelen HYUNDAI, av ett figurativt inslag
liksom texten UNI-FIT PARTS. Den framtriadande delen ar emellertid
HYUNDALI, vilket ocksa ar den bendmning under vilken omséttnings-
kretsen kan antas efterfraga varorna. Med beaktande harav och den
visuella och fonetiska likhet som ddrmed kan konstateras foreligger det
méarkeslikhet mellan vart och ett av de yngre varumérkena och det
motanférda méarket.

Mot bakgrund av det ovan anférda finner Patentbesvarsréatten att vart
och ett av de yngre varuméarkena vid en helhetsbedémning ar forvaxlings-
bart med det motanférda dldre varuméarket HYUNDAI UNI-FIT PARTS 1
figur. Vid denna bedémning saknas det anledning att préva om varu-

markena aven ar forvaxlingsbara med 6vriga motanférda kédnnetecken.

Vad Hyundai Motor Company anfért om bolagets ndra anknytning till det
nu bedémda aldre varumarkets rattighetsinnehavare medfor, i avsaknad
av ett medgivande fran dessa, inte ndgon annan bedémning. Overklagan-

dena ska darfor avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 9 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski,
referent. Enhélligt.



