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YRKANDEN M.M.

Société des Produits Nestlé S.A. (Nestlé) har vidhallit sina yrkanden
att varuméarkesregistreringarna MORGONGODA (nr 512238) och
MORGONGODA LJUS RAG POLARBROD i figur (nr 512240) ska
hévas.

Polinova Aktiebolag (Polinova) har bestritt Andring.

Nestlé har till grund for sin talan hallit fast vid att det foreligger risk for
forvaxling mellan de yngre varumérkena och Nestlés EU-varumérke
GOD MORGON (nr 9675836) varfor hinder mot registreringarna finns
enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen (2010:1877). Bolaget
har ocksa hallit fast vid att varumarket GOD MORGON genom anvand-
ning forvarvat forstarkt kdnneteckenskraft.

Polinova har till grund for sitt bestridande hallit fast vid att varumérket
GOD MORGON inte har forvarvat forstarkt kinneteckenskraft samt att
bolagets varumérkesregistreringar inte ar forvaxlingsbara med Nestlés

EU-varumarke varfor grund for havning av registreringarna saknas.

Nestlé har 1 Patentbesvarsriatten utvecklat sin talan pa 1 huvudsak
samma sitt som 1 PRV dock med foljande fortydliganden och tillagg.

Brod ar en preparerad spannmalsprodukt, dvs. en produkt av spannmal
som pa ett eller annat satt har behandlats eller foradlats. Eftersom brod
ar en underkategori av preparerade spannmaélsprodukter foreligger det

varuslagsidentitet.

Vad avser den fonetiska likheten noteras att om bokstaven D 1 GOD
respektive G 1 MORGON kan falla bort vid vissa uttal av orden, sa galler
detsamma for respektive bokstaver G och D 1 ordelementen MORGON
och GODA i varumirket MORGONGODA.

Varken den fonetiska eller den visuella likheten mellan de motstaende
marken fortas av den omvanda ordningen i markenas orddelar. Nar
ordméarken bestar av mycket lika bestandsdelar kommer omséttnings-

kretsen att ha svarigheter att minnas ordningen pa elementen 1 ett



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 15-020 och 15-021 3 (8)

ordméarke. EU-domstolens har 1 mal C-343/14 P bekréaftat Tribunalens
praxis vad avser varumérken med omvéand ordf6ljd. I méalet ansags
forvaxlingsrisk foreligga mellan BLUMARINE och MARINE BLEU.
Utéver den omvéanda ordningsféljden noteras att det ena varumérket
skrivs som ett ord medan det andra skrivs som tva samt att det liksom 1
forevarande fall skiljer sig at genom en bokstav.

Betraffande figurmarket ska sarskilt anforas att méarket bestar, utover
orden MorgonGoda, av en bild av sjdlva varan, i1 vilken ingar ytterligare
ord och logotyp. Bilden av férpackningen liksom ordelementet LJUS RAG
far anses sa beskrivande att dessa element kan bortses ifran vid en hel-
hetsbedomning. MORGONGODA har en sjalvstandig roll i forhallande
till logotypen for Polarbréd. Ordelementen MORGON och GODA skrivs

vidare pa varsin rad och inte tillsammans som ett ord.

Det ar riktigt att GOD MORGON kan forstas som en halsningsfras. GOD
MORGON kan aven forstas bokstavligen, dvs. som en god morgon. Det ar
tillrackligt att en av de mdjliga betydelserna av ett marke ar begrepps-
méassigt likt for att begreppsmaéssig likhet ska foreligga mellan mérkena.
Med hansyn till att konsumenten uttolkar betydelsen av GOD MORGON
1 forhallande till de relevanta varorna, ar det vidare sannolikt att denne
gor just en sadan bokstavlig tolkning parallellt med, eller 1 stillet for, att
det forstis som en hélsningsfras. Aven MORGONGODA kan férstas pa

samma satt.

Det ar viktigt att notera att konsumenten inte har bada méarkena framfor
sig for en omedelbar jamforelse utan maste forlita sig pa en oklar minnes-
bild, nagot som &r sarskilt relevant i forevarande fall eftersom brod och
andra preparerade spannmalsprodukter utgér dagligvaror dar omsétt-

ningskretsen uppvisar en lagre grad av uppmérksamhet 4n normalt.

Vid bedémningen av om ett varumérke har fatt forstarkt sarskiljnings-
formaga ska, till skillnad fran vid bedomningen av om ett kédnnetecken
ska anses kdnt inom en betydande del av omsattningskretsen, inte finnas
nagon troskel som ska uppnéas utan att bedomningen ror sig om grader
(se Svea hovratts dom den 5 juni 2015 1 mal T 4952-14). Ett stort antal
marknadsféringsatgarder har vidtagits och marknadsandelen for GOD
MORGON har varit 1 vart fall 90 procent sedan 2009. Market har genom
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anviandningen forvarvat forstarkt sarskiljningsférmaga, vilket ékar

forvaxlingsrisken.

Det foreligger sammanfattningsvis en hog grad av markeslikhet. Oavsett
om en lagre grad av méarkeslikhet skulle anses foreligga kan det konsta-
teras att, som det har slagits fast 1 praxis, en begriansad mérkeslikhet kan
végas upp av en hog grad av varuslagslikhet. Enligt ovan foreligger iden-
titet mellan varorna, eller 1 vart fall, som PRV anfor, en hog grad av varu-
slagslikhet. Vid en sammantagen bedomning foreligger darfor en forvax-
lingsrisk mellan GOD MORGON och de yngre varuméarkena. Forvaxlings-
risk foreligger d&ven om det skulle anses att begreppsméssig likhet saknas
och/eller att GOD MORGON har lag séarskiljningsférmaga. I Tribunalens
dom 1 mal Schwerdt mot OHMI — Iberamigo (cat&clean), T-587/13, ansag
domstolen att forvaxlingsrisk forelag trots avsaknad av begreppsmaéssig
likhet och trots en lag grad av sédrskiljningsférmaga.

Polinova har 1 Patentbesvarsratten utvecklat sin talan pa i1 huvudsak
samma sétt som 1 PRV dock med féljande fortydliganden och tillagg.

Hog grad av varu- och tjansteslagslikhet dr inte detsamma som identitet.
I klassrubriken till klass 30 i tionde utgavan av Niceklassificeringen
anges bl.a. varorna mjol och naringspreparat tillverkade av spannmal och
bréd. Denna klass omfattar spannmal beredda for méansklig konsumtion.
I klasslistan skiljer man saledes pa mjol tillverkade av spannmal och
brod. Det foreligger darfor inte identitet mellan varorna.

Da MORGONGODA inte ar ett ord som forekommer 1 det svenska spraket
finns det inget normalt uttal av detta. Det kommer sdledes att uttalas som
det stavas, dvs. bade med uttal av g och d. Eftersom MORGONGODA
slutar pa a sa finns det ingen anledning att inte uttala bokstaven d som
kommer innan. Markena inleds d&ven med olika stavelser vilket paverkar
uttalet av dessa.

Polinovas figurmarke bestar av bendmningen MORGONGODA som ar
placerad pa en fargad gordel pa den ena delen av figurvarumérket. Pa
den andra delen 4r en logotyp med en stiliserad ren, en regnbage samt
lydelsen Polarbrod placerad. De figurativa inslagen i Polinovas mérke
distanserar detta fran Nestlés méarke.
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I mal C-343/14 P fann EU-domstolen att det fanns risk for férvaxling bl.a.
eftersom det forelag en begreppsméssig likhet mellan varumérkena
BLUMARINE OCH MARINE BLEU.

Varken i ordmarket eller i figurméarket MORGONGODA finns nagot
element som leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan
Polinova och Nestlé. Anledningen hartill ar givetvis att varken det
sammansatta ordet MORGONGODA eller avbilden av en produkt med
lydelsen MORGONGODA Ljus rag och Polarbrod ger nagra som helst
associationer till halsningsfrasen GOD MORGON som ar den lydelse som
Nestlés ordmérke har. Det foreligger darfor inte nagon begreppsméssig
eller konceptuell likhet mellan markena.

Det ska tillaggas att varumarket GOD MORGON for de varor i klass 30
som det ar registrerat for har en ursprunglig sarskiljningsférmaga som ar

lagre 4n normalgraden.

For att varumarket GOD MORGON ska anses ha forvarvat sarskiljnings-
formaga genom anvandning och darigenom erhallit en forstarkt sarskilj-
ningsférmaga maste Nestlé kunna visa att omséattningskretsen, till foljd
av anvéndningen av bendmningen GOD MORGON VALLING faktiskt
uppfattar att de varor som bendmningen GOD MORGON VALLING
omfattar harror fran ett visst foretag. Nestlé har inte aberopat nagon
bevisning som visar att varuméirket GOD MORGON kommit att upp-
fattas som en uppgift om varornas kommersiella ursprung eller att varu-
market har forviarvat en sadan grad av sarskiljningsférmaga att skydds-

omfanget ska anses bredare dn vad som foljer av registreringen.
Risk for forvaxling mellan de motstande mérkena foreligger saledes inte.

Nestlé har 1 Patentbesvarsratten hanvisat till den utredning som bolaget
gav in 1 PRV. Dessutom har ny bevisning i form av ett intyg avseende
forsaljningssiffror och andelar for GOD MORGON vuxenvalling fér aren
2009 — 2013 getts in.
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DOMSKAL

Av de forsaljningsuppgifter som Nestlé har gett in 1 Patentbesvarsratten
framgar att vuxenvalling marknadsférd under varuméarket GOD
MORGON har haft en mycket hég andel av marknaden f6r denna pro-
dukt under aren 2009 — 2013. Utredningen avseende anvindningen av
varumaérket och andra marknadsforingsatgéarder visar emellertid att
varumirket genom aren har forekommit pa produktférpackningarna pa
olika satt samt att det i samtliga fall varit atfoljt av ordet valling utfort i
samma typsnitt och farg som varumérket. Av de handlingar som avser
aren 1973, 2001, 2003 och 2008 — 2010 framgar att orden 1 varuméarket
har skrivits samman (godmorgon, Godmorgon, GodMorgon och GOD-
MORGON). Sedan 2010 har orden i méarket 1 stallet skrivits var for sig,
enbart 1 versaler och markesdelen GOD har utformats i en storre storlek
an méarkesdelen MORGON och det efterféljande ordet valling, vilka ar
placerade under det forstndmnda. I ett sadant uférande dominerar GOD
klart det helthetsintryck som orden férmedlar till skillnad frain MORGON
och valling som uppfattas som deskriptiva méarkeselement. Det dr darfor
osannolikt att konsumenten uppfattar att GOD MORGON ar kédnne-
tecknet. Patentbesvarsratten anser att den visade varuméarkesanvand-
ningen genom aren har varierat pa ett sadant séatt att den inte kan anses
ha gett varuméarket GOD MORGON forstarkt kdnneteckenskraft.

Vidare delar Patentbesvarsratten PRV:s bedomning att utredningen inte
visar omséattningskretsens kdinnedom om mérket som identifikations-

medel for de varor 1 klass 30 som registreringen omfattar.

Forvaxlingsbedomningen ska mot denna bakgrund géras med utgangs-
punkt i det skydd som registreringen ger genom mérkets ursprungliga
sarskiljningsférmaga.

Hog grad av varuslagslikhet foreligger, som PRV har funnit, mellan
varan brod 1 klass 30, som Polinovas varumérkesregistreringar avser, och
de varor som omfattas av Nestlés varumarkesregistrering, sdsom groét och
spannmalsprodukter.

Vid bedémningen av markeslikheten konstaterar Patentbesvarsratten
att de yngre varuméarkena innehaller MORGONGODA/MorgonGoda
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respektive MORGON GODA. Ordmérket bestar enbart av MORGON-
GODA medan figurméarket dven innehaller texten LJUS RAG POLAR-
BROD.

Inledningsvis jamfors Polinovas ordmédrke MORGONGODA med det
aldre varumiarket GOD MORGON. De motstdende mérkena innehaller
det identiska elementet MORGON och de likartade elementen GOD
respektive GODA. MORGON respektive GOD/GODA férekommer 1

omvéand ordning 1 mérkena.

Det ar sannolikt att MORGON uttalas pa liknande sitt 1 de bada méarkena
och att bokstaven g faller bort i bAda mérkena vid ett normalt uttal. Det
framstar vidare som sannolikt att bokstaven d faller bort vid uttalet av
GOD 1 GOD MORGON. Det ar troligen inte fallet vid uttalet av GODA i
MORGONGODA.

Det foreligger en viss visuell och fonetisk likhet eftersom de motstaende
markena bestar av mycket likartade orddelar. Detta till trots distanserar

markena sig fran varandra genom att ordningen pa ordelementen ar om-
vand och att MORGONGODA har ett a 1 slutet av méarket.

Den enda likheten som de motstaende markena uppvisar i1 begrepps-
massigt hdnseende ar att de associerar till morgonen. GOD MORGON
uppfattas emellertid som en vanligt forekommande halsningsfras medan
MORGONGODA for tankarna till nagot gott pa morgonen.

Vid bedémning av markeslikheten 1 forhallande till figurmérket
MORGON GODA LJUS RAG POLARBROD konstateras dérefter att de
figurativa inslagen samt orddelarna LJUS RAG POLARBROD ytterligare
distanserar figurmérket fran Nestlés varumérkesregistrering GOD
MORGON.

Pa grund av att den typ av spannmalsprodukter som den aldre registre-
ringen avser ir vanligt forekommande vid frukostmaltider kommer
omsattningskretsen sannolikt att uppfatta GOD MORGON 1 viss man
som en angivelse av egenskaper hos varorna. Det dldre varumérkets
ursprungliga sarskiljningsformaga ar darfor begransad for de varor som

omfattas av registreringen.
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Aven med beaktande av att konsumenten maste forlita sig pa en oklar
minnesbild och att konsumenten vid kép av denna typ av dagligvaror har
en lagre grad av uppmérksamhet ar de skillnader som de motstaende
mérkena uppvisar 1 forening med det dldre méarkets begriansade sarskilj-
ningsformaga tillrackliga for att utesluta en risk for forvaxling mellan
markena.

Vid en helhetsbedomning finner Patentbesvérsratten det inte foreligger
risk for forvaxling mellan Polinovas och Nestlés varumérken avseende de
varor som registreringarna avser i klass 30. Overklagandena ska darfor
avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

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



