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YRKANDEN M.M.

Hyundai Motor Company (Hyundai) har vidhallit att den internationella
varumarkesregistreringen ska medges giltighet 1 Sverige.

Till grund f6r sin talan har Hyundai, som Patentbesvarsratten har
uppfattat bolagets talan, 1 forsta hand aberopat att Hyundai har ratt att
anvanda kdnnetecknet HYUNDAI 1 varuméirken respektive firmanamn
eftersom bolaget dels har ingatt i samma bolagsgrupp som innehavarna
av de motanforda registreringarna, dels &r innehavare av varuméarket
HYUNDALI I andra hand har Hyundai aberopat att det yngre méarket
skiljer sig fran de motanférda kdnnetecknena pa sadant satt att

forvaxlingsrisk inte foreligger.

Hyundai har till utveckling av talan i Patentbesvéarsratten anfort 1
huvudsak féljande.

Hyundai Motor Group &r en stor koncern 1 vilken Hyundai ar
huvudbolaget. Den affiarsméssiga kopplingen mellan Hyundai och
innehavarna av de motanforda registreringarna utvecklas ndrmare

nedan.

Hyundai ar innehavare till varuméarket HYUNDAI som ar skyddat under
ett antal varumarkesregistreringar i en méangd klasser. For aktuella
klass 12 finns bland annat svensk registrering nr 164275 och EU
registrering nr 012312518. Den tidigaste registreringen i klass 12 med
giltighet 1 Sverige ar daterad 1978, vilket ar betydligt tidigare 4n de
registreringar som anférts som hinder. Hyundai har dven ett betydande
antal registreringar for HYUNDAI med tillagg, vilka dger giltighet 1
Sverige. Det som PRV ansett vara det distinkta elementet 1 de mot-
anforda registreringarna, HYUNDAI, och sirskiljningsférméagan som
ligger hos detta ordmérke, tillkommer saledes Hyundai.

Nedan utvecklas bolagets talan i1 forhallande till de av PRV motanférda

kannetecknen.
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Varumdrket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur, 003886959

Varumérkesregistreringen for HYUNDAI UNI-FIT PARTS med
forfallodatum 21 juni 2004 inte ar férnyat av innehavaren och darfor
upphévdes de 3 januari 2015. Market ska darfor inte langre utgéra

hinder mot giltigheten av ovanstaende varumaérke.

Varumdarket H HYUNDAI STEEL i figur 004946372, och HYUNDAI
STEEL COMPANY i figur, 004946604

Varumérkena H HYUNDAI STEEL respektive HYUNDAI STEEL
COMPANY liknar Hyundais varumérke genom att de innehéller ordet
HYUNDALI De omfattar vidare underredsenheter i klass 12. I 6vrigt
skiljer sig varumérkena fran Hyundais varumarke 1 alla ytterligare
element som ger varumérkena deras séarskiljningsférmaga, ndmligen
tillaggen H STEEL respektive STEEL COMPANY samt deras figurativa
inslag.

Forekomsten av figuren H och STEEL 1 det forsta motanférda
varumérket samt orden STEEL COMPANY i sarskilt typsnitt i det andra
motanforda varumérket ger varumérkena ett annorlunda synintryck
jamfort med Hyundais varumérken. Skillnaden ar vidare uppenbar vid
uttalet av bada varumérken diar ndmnda tillagg ger varumérkena ett
annat fonetiskt uttryck an Hyundais varuméarken. Varumérkena vacker
inte heller ur konceptuellt hdnseende liknande associationer. H
HYUNDAI STEEL och HYUNDAI STEEL COMPANY associerar till
staltillverkning. Innehavaren till varumérkena ar det aldsta stal-
tillverkningsforetaget 1 Korea.

Innehavaren, Hyundai Steel Company, har liksom Hyundai tidigare
ingatt 1 Hyundai Motor Group. Av detta foljer att bada bolagen far
anvidnda Hyundai i sina firmanamn. Detta medfor vidare att det inte
finns risk for att Hyundais anvindning av Hyundais varumaérke leder till
uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen
bland de genomsnittliga anvindarna. Att bolaget idag ar fristaende fran
Hyundai ar ként inom omsattningskretsen.
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Markes- och varuslagslikheterna medfor inte att det foreligger risk for
forvaxling, inbegripet risk for att anviandningen av Hyundais varumérke
leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Hyundai och
Hyundai Steel Company som innehar de tva motanférda varuméarkena.

Hyundai Bilar Aktibolag, organisationsnummer 556565-8779

Innehavaren av den motanférda firman Hyundai Bilar AB har medgett
att det yngre market ska medges giltighet 1 Sverige. Firman utgor darfor
inte langre hinder mot giltigheten.

Svensk filial Hyundai Mobis Parts Europe N.V., organisationsnummer
516404-7937

Firman Hyundai Mobis Parts Europe N.V. (Belgien) liknar Hyundais
varumirke genom att det innehéaller ordet HYUNDALI. Det omfattar
vidare ett narliggande verksamhetsféremal. Texten Mobis Parts Europe
N.V. ger firmanamnet ett annorlunda synintryck fran Hyundais
varumaérken. Skillnaden vid uttal av firmanamnet respektive Hyundais
varuméarke medfor att dessa ger olika fonetiska uttryck. Varumarkena
vacker inte heller ur konceptuellt hdnseende liknande associationer.
Bolaget Mobis Parts Europe verksamhet framférallt inom bildelar och
biltillbehor. Att bolaget idag ar fristaende fran Hyundai ar kant inom

omséattningskretsen.

Likheterna mellan kédnnetecknen och verksamheterna medfor inte att det
foreligger risk for forvaxling, inbegripet risk for att anvandningen av
Hyundais varumarke leder till uppfattningen att det finns ett samband
mellan Hyundai och Mobis Parts Europe som innehar ndmnda

firmaregistrering.
Forvdaxlingsbedémning

Hyundai bestrider att likheten mellan Hyundais varumérke och
motanforda registreringarna genom det sammanfallande ordet
HYUNDALI innebér en risk for forvaxling for konsumenter som inte har
mojlighet att studera mérkena sida vid sida. En korrekt bedomning av

varumirkena ifrdga maste ske med storre vikt vid de tillagg som anforts
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ovan jamfort med Hyundais varumérken. Den skillnad som framgar vid
en helhetsbedomning av Hyundais varumarke och de registreringar som
anforts sasom hinder, ar alltsa tillrdacklig for att kdnnetecknen inte ska

anses forvaxlingsbara.

De motanférda registreringarna avser produkter och tjadnster (firman)
som marknadsfors och forséljs genom auktoriserade aterférsaljare.
Omsiéttningskretsen utgors huvudsakligen av foretag och yrkesutovare
inom fordons- och stalindustrin. Det &r 1 omséattningskretsen kant att
Hyundai 4r huvudbolag 1 Hyundai Motor Group och dger varumérket
Hyundai. Omséattningskretsen ar sa insatt att den férstar att samband
saknas mellan Hyundai och innehavarna av motanférda varumarken.
Hyundais varumérke kommer att sammankopplas med Hyundai och inte

med innehavare av de som anforts som hinder.

Mot bakgrund av de omstiandigheter som redogjorts fér ovan saknas det
risk for forvaxling mellan det yngre varumérket och anférda aldre
kannetecken. Det saknas dven 6vriga beldagg for att de motanférda
varuméarkenas garantifunktion i den faktiska omséattningskretsen skulle

aventyras om Hyundais varumaérke godkanns for registrering i Sverige.

DOMSKAL

Av utredningen framgar att innehavaren av den motanférda firman
HYUNDALI BILAR AKTIEBOLAG har lamnat medgivande till att
Hyundais internationella registreringen HYUNDAI BEFORE SERVICE i
figur ska galla 1 Sverige samt att det motanforda varuméarket HYUNDAI
UNI FITS PARTS 3886959) har blivit avfort fran registret i januari 2015.
Dessa kéannetecken utgor darfor inte langre hinder mot registreringens
giltighet.

Betraffande de 6vriga av PRV motanférda kdnnetecknena gor Patent-
besvarsratten foljande bedéming.

Det yngre méarket avser motorfordon samt delar och tillbehor dartill 1
klass 12. Dessa varor ar i varumarkesrattslig mening av liknande slag
som de underredsenheter som de motanférda markena H HYUNDAI
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STEEL i1 figur och HYUNDAI STEEL COMPANY 1 figur omfattar 1
samma klass. Vidare rader det likhet mellan de varor som det yngre
market avser och den verksamhet 1 form av import och férsaljning av
reservdelar till motorfordon samt ddrmed férenlig verksamhet som den
motanforda firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V.
(BELGIEN) SVENSK FILIAL enligt sin verksamhetsbeskrivning ska
bedriva.

Som PRV har anfort inleds savéal det yngre méarket som de ovan
motanférda kédnnetecknena med den for aktuella varor och verksamhet
sarskiljande och dominerande beteckningen HYUNDAI. Kédnnetecknen
skiljer sig visserligen at genom méarkesorden BEFORE SERVICE,
STEEL, STEEL COMPANY samt det figurativa inslaget respektive
MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN). Dessa element ar emellertid
narmast beskrivande for de aktuella varorna och fér den verksamhet som
ska bedrivas 1 den motanférda firman eller framstar som mindre
betydelsefulla. Vid dessa forhallanden far det anses rada likhet mellan de

motstaende kdnnetecknen.

Aven med beaktande av den hogre grad av uppmérksamhet som
omséattningskretsen far antas ha i forhallande till nu aktuella varor och
tjanster finner Patentbesvarsratten, vid en helhetsbedéomning, att det
finns risk for forvaxling mellan det yngre mérket och de ovan motanférda

kannetecknen.

Vad Hyundai har anfért om bolagets ratt att anvanda beteckningen
HYUNDALI i saval varumérken som firma undanrgjer inte det hinder mot
registrering som de motanférda réattigheterna utgér. Overklagandet ska

darfor avslas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



