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Kraft Foods AS har i Patentbesvarsriatten yrkat att registreringen
nr 365 427 av varuméarket KEXCHOKLAD for choklad med fras-
ran och mellanfyllning i klass 30 skall upphavas.

Kraft Foods har aven yrkat att Patentbesvarsratten, for det fall
registreringen skall besta, skall precisera omfattningen av det
skydd som varumarket har.

Cloetta Fazer AB har bestritt Andring.

Kraft Foods har som grund fér 6verklagandet dberopat att KEX-
CHOKLAD saknar inneboende sarskiljningsforméaga eftersom
ordet anger beskaffenheten hos den vara som registreringen om-
fattar, att kAnnetecknet inte genom anviandning férvarvat till-
racklig sarskiljningsformaga och att det foreligger ett absolut
frihallningsbehov for beteckningen kexchoklad.

Cloetta Fazer har som grund for bestridandet aberopat att
KEXCHOKLAD inte ar direkt beskrivande for den produkt som
registreringen omfattar, att market i vart fall genom anvindning
erhallit for registrering tillracklig sarskiljningsférmaga och att det
inte foreligger nagot frihallningsbehov.

Till utveckling av sin talan har Kraft Foods anfort bl.a. féljande.

Patentverket har i det 6verklagade beslutet funnit att ordet
KEXCHOKLAD saknar ursprunglig sarskiljningsformaga. Men i
nasta steg i sitt resonemang kommer Patentverket till en felaktig
slutsats da verket havdar att nagot absolut frihallningsbehov inte
foreligger. Patentverket grundar detta stallningstagande pa upp-
fattningen att det finns alternativa bendmningar namligen vaf-
felchoklad, frasranchoklad eller waferchoklad. Inget av dessa
exempel kan anses vara en vedertagen bendmning pa den produkt
det ar fraga om. I praktiken skulle inte nagon, vare sig i detalj-
handelsledet eller konsumentledet, forsta vilken produkt som




asyftas med dessa bendmningar.

I grannlandet Norge har vi kunnat konstatera att dven Cloetta
anvander den norska versionen av benamningen "kjekssjokolade"

for att beskriva en annan av sina produkter, namligen Cloetta
SPORT LUNCH.

Fortsattningsvis behandlar Patentverket frigan om inarbetning
och aterger vad innehavaren anfort betraffande anvandningen av
bendmningen KEXCHOKLAD. Det &r 1 detta sammanhang
forvanande att Patentverket tydligen inte beaktat att invandaren
under den angivna tidsperioden a sin sida varit innehavare av det
registrerade varumarket MARABOU KEXCHOKLAD under
nummer 50 167. Den produkten har ocksa funnits ute pa markna-
den under den aktuella tidsperioden som Patentverket relaterar
till 1 sina skal.

I sammanhanget ar det ocksa anmarkningsvirt att Patentverket
redan i sin granskning under ansokningsforfarandet tydligen inte
beaktat det 1 registret forekommande varuméarket TAFFEL Coralli
KEXCHOKLAD registrerat under nummer 60 194.

Utlatandet fran Stockholms Handelskammares varuméarkesnamnd
baseras pa en marknadsundersékning utférd av TEMO AB om-
fattande endast 500 respondenter, vilket 1 manga fall kan vara ett
acceptabelt antal. Men da det i detta fall ar fraga om att faststalla
om ett generiskt ord har inarbetats 1 sidan omfattning att det ska
forbehallas endast en niringsidkare kan underlaget inte anses
vara tillrackligt.

Vid utvarderingen av undersékningsresultatet maste beaktas att
respondenterna inte har nagot annat generiskt ord att relatera till
1 forhallande till den aktuella produkten. Respondenterna har
saledes inte haft mojlighet att valja mellan ett varumérke och en
generisk bendmning pa produkten. Det ar inte heller troligt att
flertalet av respondenterna insett eller forstatt skillnaden mellan
generisk bendmning respektive varumérke i detta fall.
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Det bor 1 detta sammanhang sarskilt podngteras att Cloetta
Fazers ansokan avser det sammanskrivna och for produkten "
beskrivande ordet Kexchoklad medan anvindningen pa férpack-
ningen ser helt annorlunda ut. P4 forpackningen ar ordet Cloetta
och KEX de helt dominerande begreppen med ordet choklad
skrivet mer undanskymt och med ett helt avvikande typsnitt.
Detta ska ocksa stallas mot pastaendet fran Cloetta Fazer att
KEXCHOKLAD har anvints kontinuerligt och konsekvent. Cloetta
Fazer har mojligen anvant "Cloetta KEX choklad”, men inte ordet

KEXCHOKLAD.

I sammanhanget bor det ocksa papekas att Cloetta Fazer inte har
varit ensamma om att anvinda bendmningen Kexchoklad under ?l
65 ar som gjorts gillande i flera av inlagorna. Vid sidan av Cloetta

Fazer hade vi fram till 1958, genom davarande Marabou, en
varumarkesregistrering for Marabou Kexchoklad.

Vidare har Olw en registrering dar ordet Kexchoklad ingéar i
varumarket och av frageformuléaret 1 TEMO AB:s marknadsunder-
sokning framgar d4ven andra exempel.

Cloetta Fazer har tidigare i malet havdat att det finns en for
produkten vedertagen generisk bendmning och i sin inlaga av den
12 maj 2005 hinvisar Cloetta Fazer till bendmningen "choklad-
overdragna frasran med mellanfyllning". Vi har tidigare havdat
att denna bendmning som uppenbarligen dr nagot konstruerad 1
praktiken inte kan anvandas som ett alternativ till Kexchoklad

och att det darfor foreligger ett frihallningsbehov for sjalva
bendmningen Kexchoklad.

Av den aberopade marknadsundersékningen som genomforts av
Brandeye och bygger pa 300 konsumentintervjuer framgar att 59 %
av de tillfragade inte kunde ndmna nagot varumérke inom pro-
duktkategorin "Chokladoverdragna frasran med mellanfyllning".
Medan motsvarande svarsfrekvens inom 6vriga produktkategorier g %
varierade fran 86 % upp till 96 %. Det ska da noteras att produkt- | w
kategorierna har valts ut godtyckligt men pa ett satt som inte




avviker fran den for Kexchoklad anvidnda formuleringen.

Resultatet av marknadsundersokningen styrker att den av Cloetta
Fazer angivna bendmningen pa produkten inte uppfattas som en
for produkten generisk benamning av konsumenterna. Det fore-
ligger saledes ett frihallningsbehov for andra naringsidkare att
kunna anvanda det for produkten beskrivande ordet Kexchoklad.

I resultatet fran marknadsundersokningen kan i och for sig
noteras att 26 % av respondenterna ndmnde Kexchoklad, vilket da
ska stéllas i relation till svarsfrekvensen 1 den marknadsundersok-
ning som ligger till grund for utlatandet fran Handelskammaren.
Svarsfrekvensen 1 TEMO AB:s undersokning ar dock inte for-
vAnande mot bakgrund av hur den lagts upp. Den forsta fragan ar
namligen "Har du hort talas om Kexchoklad?". Genom att borja
undersokningen med denna fraga har man redan fran borjan fort
in respondenterna tankeméssigt pa den aktuella produkten. Dar-
med kan ocksa ifragasittas om resultatet av marknadsundersok-
ningen verkligen visar att Cloetta Fazers varumérke ar inarbetat.
Det lika girna vara den generiska bendmningen som responden-
terna relaterar till. I vart fall ar det inte ordet KEXCHOKLAD 1
sig som ar inarbetat som varumaérke.

Fragan ar da vad som ska anses vara den relevanta svarsfrekv-
ensen 26 % 1 var mer objektiva marknadsundersokning eller de
93,8% som redovisas 1 TEMO AB:s undersékning. Har responden-
terna mojligen relaterat till den generiska bendmningen och inte
till det varuméarke som Cloetta Fazer anvant. Det kan inte heller
forvantas att konsumenter i allmanhet har sa ingdende kunskaper
1 varumarkesrattsliga fragor att resultatet verkligen ar helt till-
forlitligt. Detta méaste ocksé vagas in i varderingen av Handels-
kammarens utlatande.

Sammanfattningsvis kan det inte vara rimligt att en aktor ska
kunna fa ensamratt till en generisk bendmning och dérigenom
skaffa sig en ur konkurrenssynpunkt otillborlig férdel p4 markna-
den.




For det fall Patentbesvarsratten dnda skulle finna att Cloetta
Fazer ska tillerkdnnas ensamritt till det generiska begreppet
Kexchoklad, sa maste Patentbesvarsritten i sin dom precisera
skyddsomfanget pa ett sddant satt att det for tredjeman klart och
tydligt framgar vad som omfattas av ensamréitten. Exempelvis kan
tredjeman anvinda begrepp som Kex med Choklad, Kex och
Choklad, Kex 1 Choklad etc.

Nar det géller alternativa bendmningar av produkten kexchoklad
vill vi papeka att Cloetta Fazer uppenbarligen anvander olika
bendmningar pa sin produkt. En tidigare bendmning ar "choklad-
overdragna frasran med mellanfyllning". Det 4r denna variant som
ocksa anvants av Kraft Foods i den marknadsundersokning som
genomforts for att visa att det inte finns nigon vedertagen benam-
ning pa produkten pa marknaden.

Till utveckling av talan har Cloetta Fazer anfort bl.a. féljande.

Varumarket KEXCHOKLAD skapades av Cloetta Fazer redan
1938 som varumarke for en bestamd produkt bestaende av frasran

med mellanfyllning 6verdragen med choklad. Varuméirket
KEXCHOKLAD lanserades saledes for drygt 65 ar sedan.

Cloetta Fazer kan instdmma i att varumiarket KEXCHOKLAD, vid
en uppdelning av market, bestar av de atminstone var for sig
generiska orden KEX och CHOKLAD. Vi anser dock att 4ven om
KEXCHOKLAD visserligen har bildats av tva generiska ord sa ar
det 4nda inte direkt beskrivning av produkten "chokladoverdragna
frasran med mellanfyllning". Patentverket framhaller ocksa helt
korrekt i sitt beslut att det i Sverige finns alternativa
bendmningar for produkten.

Patentverket har mot bakgrund av det material som under an-
sokningsforfarandet har lamnats in till Patentverket, bl.a.
Stockholms Handelskammares utlatande om inarbetning av
varumarket KEXCHOKLAD ur konsumentsynpunkt, funnit det




styrkt att mirket genom anvindning forvarvat for registrering
erforderlig sarskiljningsforméaga.

Genom faktiskt bruk 1 6ver 65 ar har KEXCHOKLAD visat sig
besitta sarskiljningsforméaga som varumarke. KEXCHOKLAD ar
som en foljd harav latt att sarskilja fran andra liknande kon-
fektyrvaror.

Patentverket har saledes helt korrekt tagit hansyn till "sar-
skiljningsférmaga som uppkommit genom inarbetning". Av SOU
1958:10 framgar att "genom ett visst foretags anvandning sdsom
varukannetecken av dylikt varumérke kan detta sa smaningom av
omséattningskretsen komma att uppfattas sasom foretagets
sarskilda kdnnetecken."

Trots forsok fran konkurrenter att introducera snarlika produkter
och 1 vissa fall forsok att dra nytta av den enorma popularitet som
varumirket KEXCHOKLAD har sa okar forsaljningen ar efter ar.
KEXCHOKLAD ar for det svenska folket val kant som ett varu-
miérke for Cloetta Fazer for en viss chokladprodukt.

I Patentbesvarsrattens dom den 14 mars 2000 1 mal nr 99-028
anforde Patentbesvirsratten bl. a. foljande.

"De av Cloetta aberopade intygen fran ett antal storre grossister
ger stod for att beteckningen KEXCHOKLAD inom distributions- -
leden genom anvindning kan ha kommit att uppfattas som ett for
bolaget inarbetat kénnetecken for den ifragavarande choklad-
produkten. Den aktuella varan dr emellertid en utpriglad konsu-
mentprodukt. Det &r darfor for bedomningen 1 malet framst av
betydelse vilka slutsatser som kan dras av utredningen vad géaller
allménhetens uppfattning om beteckningens innebérd och
karaktar".

"Patentbesvarsratten finner vid en samlad bedomning att utred-
ningen 1 malet inte ger stod for att markesordet KEXCHOKLAD
for den kopande allmidnheten framstar enbart som ett




varukinnetecken under vilket Cloetta AB:s vara tillhandahalls".

Av denna anledning anlitades Stockholms Handelskammare for
ett utlatande om inarbetning av varumirket KEXCHOKLAD ur
konsumentsynpunkt.

Det ar mycket riktigt att 500 personer utgor basen i vid den ak-
tuella utfragningen. Mellan 500 -1000 personer siags i dessa
sammanhang utgora en statistiskt sdkerstilld population. De
tillfragade personerna ar utvalda for att tillsammans utgéra ett
"Sverige 1 miniatyr". Det kan dessutom vara vért att notera att
antalet personer som omfattas egentligen spelar mindre roll nar
resultatet ar sa entydigt som i denna undersékning.

Handelskammarens Varuméarkesndmnd har kommit till den klara
slutsatsen att "KEXCHOKLAD ar inarbetat 1 varuméarkeslagens
mening for sékanden". Det innebér 1 sin tur att konsumenterna
forvantar sig en bestamd produkt fran ett bestdmt bolag, namligen
Cloetta Fazer.

Slutligen finner invindaren det anmérkningsvart att det regi-
strerade varumarket TAFFEL CORALLI Kexchoklad inte om-
namns eller beaktas. Anledningen till detta ar att sagda varu-
marke ej registrerats med ordskydd annat 4n for orden CORALLI
TAFFEL. Patentverket har i det 6verklagade beslutet funnit att
KEXCHOKLAD saknar for registrering ursprunglig sarskilj-
ningsforméga. Innehavaren av detta mirke synes ocksa vara val
medveten om detta forhallande eftersom de inte under alla dessa
artionden som varumarket KEXCHOKLAD varit i bruk av Cloetta
Fazer pa nagot satt har invant.

Det foreligger ingen som helst osdkerhet fran Cloetta Fazers sida
angaende ensamréatten till varumarket KEXCHOKLAD. I avvaktan
pa lagakraftvunnen registrering av varumarket KEXCHOKLAD
har Cloetta Fazer tillfalligtvis avvaktat fortsatt rattsligt agerande
mot Fragancia Handels AB. Som papekats tidigare arbetar Cloetta
Fazer aktivt och kontinuerligt med att forhindra otillborlig anviand-
ning av varumarket KEXCHOKLAD. Vilken strategi som valjs i det




enskilda fallet torde enligt var uppfattning till fullo vara upp till
mirkesinnehavaren, Cloetta Fazer, att avgora. Att innehavaren
annu inte vidtagit rattsliga atgiarder kan inte pa nagot satt inverka
pa bedomningen av varuméarkets inarbetning.

Cloetta Fazer har konsekvent och kontinuerligt anvant
KEXCHOKLAD pa ett sadant satt att det av konsumenterna
uppfattas som ett varumérke fran Cloetta Fazer. Cloetta Fazer
har likasa kunnat visa att varumarket KEXCHOKLAD uppfyller
en av varumirkets viktigaste funktioner, ndmligen den att ur
markesinnehavarens och konsumentens perspektiv skall varu-
market garantera varans ursprung satillvida att alla varor markta
med ett visst miarke skall komma fran en viss naringsidkare med
ansvar for varans kvalitet.

Cloetta Fazers ensamritt till varumarket KEXCHOKLAD begran-
sar inte pa nagot satt konkurrenters mojligheter att anvianda de
generiska orden kex och choklad var for sig for att beskriva
efterliknande produkter sa liange som anviandningen av orden

tillsammans inte kan utlasas som eller associeras till varumarket
KEXCHOKLAD.

Med stod av vad som tidigare har anforts kan konstateras att
Cloetta Fazer anvant KEXCHOKLAD kontinuerligt under mer 4n
65 ar och att varumarket under denna tid utméarkt fungerat som
kannetecken.

Cloetta Fazer anvander inte ordet KEXCHOKLAD som en
generisk beteckning for produkten ifraga utan endast som ett
varumarke. Detta pastaende fran Krafts sida ar inte korrekt.
Enligt Kraft styrks Cloetta Fazers generiska anvandning av att
det pa Cloetta Fazers hemsida "utover en beskrivning pa pro-
duktens innehall inte finns nidgon generisk bendmning utover
ordet Kexchoklad". Cloetta Fazer fragar sig varfor det maste
finnas en specifik generisk bendmning pa just denna chokladpro-
dukt? Vad ar da den korrekta generiska bendmningen for t.ex.
"Snickers"? Varje chokladprodukt maste beskrivas och det finns
inte vedertagna generiska bendmningar som enkelt kan anvandas.

~
ARG i
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Pa Cloetta Fazers hemsida anges produktens varumérke med
inledande versal. Darefter beskrivs produktens innehall och typ.
Detta ar uppenbarligen fullt tillrdckligt och d4ven mdojligt f6r andra
naringsidkare att géra med sina liknande chokladprodukter.
Saledes anges pa Cloetta Fazers hemsida vid produktnamnet
KEXCHOKLAD beskrivningen "Frasiga wafers fyllda med choklad
under ett tdcke av ljus mjélkchoklad".

Cloetta menar att pastaendet om ett frihallningsbehov for
bendmningen "Kexchoklad" ar en konstruktion fran Krafts sida.
Olika produkter som innehéller just kex och choklad far beskrivas
pa ett adekvat satt for varje enskild produkt. Det finns en uppsjo
satt att beskriva dessa produkter; t.ex. som "Chokladran",
"Choklad med kex", "Chokladfyllda wafers", "Chokladéverdragna
ran" eller vad man nu 6nskar. En anviandning av Cloetta Fazers
inarbetade varumirke "Kexchoklad" syftar endast till att anknyta
till Cloetta Fazers kdnda produkt.

Aven péastaendet att Cloetta Fazer si sent som den 26 mars 2006
pa sin hemsida anvint namnet "Kexchoklad" som en "Produkt-
grupp" ar felaktigt. Daremot anvéinds bendmningen just sasom ett
varumirke. Cloetta Fazers anvandning av varuméarket KEX-
CHOKLAD framgar av utdrag fran hemsidan, varvid hanvisas
sarskilt till sokmdojligheterna efter "Produktgrupp" och "Produkt-
namn" ddr KEXCHOKLAD aterfinns under produktnamn. Pro-
dukten KEXCHOKLAD forpackas dock uppenbarligen i olika
forpackningsvarianter, t.ex. sma och stora. Ibland séljs Kex-
choklad som en chokladkaka i1 miniformat i en mini automat.
Ibland séiljs den som just en chokladkaka. Oavsett vad sa framgar
hela tiden att varumérket pa produkten ar just KEXCHOKLAD
och att detta inte 4r en "beskrivande bendmning" for en "pro-
duktgrupp". Fraga dr om en och samma produkt som har varu-
market KEXCHOKLAD och som kommer i olika format. Cloetta
Fazer 4r man om att korrekt och konsekvent anvanda alla sina
produktnamn for att markera deras status som varumaérken. Detta
galler inte minst for KEXCHOKLAD. Av utdrag fran Cloetta
Fazers hemsida framgéar att varumirket KEXCHOKLAD séiledes
anvands konsekvent med inledande versal. Det foreligger ingen
som helst osékerhet fran Cloetta Fazers sida angaende ensamrat-
ten till varumirket KEXCHOKLAD.
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Det skall darefter anforas att det naturligtvis star Cloetta Fazer
fritt att utforma sina forpackningar som man 6nskar rent grafiskt.
Pi en chokladférpackning anpassas text efter det utrymme som
star till buds samtidigt som namnet maste vara i6gonenfallande
och sticka ut. Att Cloetta Fazer genom att skriva delen "KEX" 1
storre bokstaver och delen "choklad" i ett mindre typsnitt inte
skulle ha anviant ordet KEXCHOKLAD utan istallet "KEX
choklad" ar inte korrekt. Uppenbarligen &r det helt sjalvklara sat-
tet att ldsa namnet 1 Sverige KEXCHOKILAD, oavsett den grafiska
utformningen dar ena ordet star under det andra.

Cloetta Fazer vill aven sarskilt kommentera Krafts hemstallan om
att Patentbesviarsritten i sin dom skall precisera skyddsomfanget
for KEXCHOKLAD pa ett sadant satt att det for tredjeman klart
och tydligt framgar vad som omfattas av ensamratten. Cloetta
Fazer menar dock i sin tur att sddana fragestdllningar maste
avgoras vid en sedvanlig forvaxlingsbedomning fran fall till fall
baserad pa samtliga omstindigheter och att det inte &r lampligt
att en sadan provning foregrips av uttalanden domskéalsvis av
Patenbesviarsratten.

Kraft Foods har dberopat en omfattande bevisning, daribland en
marknadsundersokning utféord av Brandeye AB ar 2006.

Aven Cloetta Fazer har aberopat en omfattande bevisning, dari-
bland ett utlatande fran Stockholms handelskammare med en
marknadsundersokning utférd av Temo AB.

DOMSKAL

Lika med Patentverket finner Patentbesvarsratten att KEX-
CHOKLAD anger beskaffenheten hos "choklad med frasran och
mellanfyllning”. Market saknar darfor i sig sarskiljningsformaga
for den vara som registreringen av market avser.
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Fraga ar da om mérket genom anvandning forvarvat sddan
formaga.

Stockholms Handelskammare har i sitt utlatande den 29 januari
2001 funnit att ordet "KEXCHOKLAD?” ar inarbetat som kanne-
tecken for chokladprodukter fran Cloetta Fazer. Utlatandet
bygger, som redovisas i Patentverkets beslut, pa en marknads-
undersokning utford av TEMO AB under tiden den 27 november —
den 7 december 2000.

I utlatandet anges att Handelskammaren uppdragit at TEMO AB
att undersoka 1 vilken utstrackning ordet KEXCHOKLAD ér ként
som kéannetecken, att undersékningspopulationen pa begiaran av
Cloetta Fazer bestamts till allmédnheten 1 alderna 16-75 ar samt
att basen 1 undersokningen har faststallts till 500 personer.

Vidare anges i utlatandet att undersokningen utforts i 6verens-
stammelse med den metod som utveklats inom Handelskammaren
av dess varumarkesnamnd och som under en f6ljd av ar tillampats
vid kdnneteckensundersékningar. Det anges ocksa att det frage-

formuléar som anvints 1 undersokningen har utarbetats av
Handelskammaren i samrad med TEMO AB.

I utlatandet anges bl.a. foljande.

Samtliga 500 intervjupersoner fick fragan "Har Du hort talas om
KEXCHOKLAD". Av dessa svarade 497 personer (99 %) ja, 2
personer (0 %) nej och 1 person (0 %) tveksam eller vet ej. Fraga 2.
"Har Du kopt KEXCHOKLAD under det senaste dret?" Hiar svarade
417 (83 %) ja, 72 personer (14 %) nej medan 7 personer (1 %) svarade
att de var tveksamma eller inte visste.

"Om Du ber nagon att kopa KEXCHOKLAD at Dig, vintar Du dig att
alltid fa en produkt fran en viss tillverkare eller kan den komma fran
flera olika tillverkare?” (Fraga 3). 355 personer (71 %) svarade en och
samma tillverkare, 130 personer (26 %) svarade flera olika tillverka-
re och 11 personer (2 %) svarade tveksam eller vet ej. For de perso-
ner som svarade en och samma tillverkare visades bilder pa olika
produkter. Till dessa stalldes ocksa fragan (fraga 4) "Ndr Du sade att
Du vidntar Dig att alltid fa en produkt fran en och samma tillverkare
om Du koper KEXCHOKLAD, var det ndgon av dessa som Du tdnkte
pa da?' Har svarade da 341 personer (68 %) att de tédnkte pa Cloetta.
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Direfter foljde till dessa 341 personer foljdfragan (Fraga 5) "Ar det
bara denna som Du kallar KEXCHOKLAD eller dr det ndgon annan
av de hdr som Du kallar KEXCHOKLAD?" Da svarade 307 personer
(61 %) att det endast var Cloetta. 31 personer (6 %) angav att de
ocksa kallar nagon annan KEXCHOKLAD.

Den undersékning som ligger till grund fér utlatandet uppfyller
vad galler urval inbegripet antalet respondenter, aldersfordelning
och geografisk spridning samt genomférande med anvandning av
besoksintervjuer de krav som maste stillas pa en kiannedoms-
undersokning. Harutover fordras for att en undersékning skall
kunna laggas till grund for bedomningen av kdnnedomen om ett
varumairke eller annat kinnetecken bl.a. att de fragor som riktats
till respondenterna ar utformade sa att de ar agnade ge ett till-
forlitligt resultat.

Fragorna i den av TEMO AB gjorda undersékningen ar slutna i
den meningen att de inte lamnar utrymme for mer 4n tre svars-
alternativ, ja ,nej eller vet ej. Vidare 4r de bada inledande fragorna
utformade sa att de forutsiatter existensen av nagot som benamns
KEXCHOKLAD. De ar emellertid inte ledande i den meningen att
de inbjuder till visst svar. Fragorna ar dock, som Kraft Foods
anfort, inte utformade sa att svaret pa dem kan laggas till grund
for nagon slutsats om huruvida respondenterna uppfattar
KEXCHOKLAD som ett kdnnetecken eller som en artangivande
eller 1 6vrigt beskrivande beteckning.

Daremot ar den tredje fragan, liksom for 6vrigt de avslutande
fjarde och femte fragorna, inriktad pa just distinktionen mellan
kannetecken och deskriptiv beteckning. Ett sanningsenligt svar pa
den tredje fragan ar darmed 4dgnat att belysa om KEXCHOKLAD
uppfattas som ett kinnetecken eller ej. Kraft Foods har inte anfort
nagon sarskild omstandighet som medfor att de svar som lamnats
pa denna fraga skulle vara missvisande.

Till detta kommer att de tva avslutande fragorna fungerar som
nagot av kontrollfragor i forhallande till den tredje fragan. I
foreliggande fall gav salunda svaren pa den sista fragan vid
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handen, att nagra av respondenterna, 6 procent, som pa den tredje
fragan svarat att produkten KEXCHOKLAD hade ett visst
kommersiellt ursprung, forknippade KEXCHOKLAD med annan
tillverkare dn Cloetta Fazer. Vid en samlad bedémning far under-
sokningen anses kunna laggas till grund for slutsatsen att i1 vart
fall 61 procent av respondenterna uppfattade KEXCHOKLAD som
ett kannetecken for chokladprodukter fran Cloetta Fazer.

Mot bakgrund av den tid som varumérket forekommit pa mark-
naden och de marknadsféringsatgarder som vidtagits ar den stora
kannedom om market som redovisas i marknadsundersékningen
inte anméarkningsvard. Av resultatet av undersokningen kan
saledes, sa som aven Patentverket funnit, dras den slutsatsen att
kannetecknet KEXCHOKLAD genom anvandning erhallit for
registrering tillracklig sarskiljningsformaga for den avsedda
chokladprodukten. Den av Kraft Foods aberopade marknadsunder-
sokningen som utférts av Brandeye AB — i syfte att underséka hur
produktkategorier uppfattas bland allmidnheten — medfor inte
nagon annan bedémning.

EG-domstolen har sin rattstillampning slagit fast att artikel 3.3. 1
EG:s varuméarkesdirektiv — som ligger till grund for varumérkes-
lagens bestammelser om sarskiljningsférmaga — inte tillater en
differentierad sarskiljningsformaga beroende pa vilket intresse
som finns av att dven i fortsattningen lata ett geografiskt namn
vara tillgangligt for att brukas av andra, se EG-domstolens dom 1
mal C-108 och 109/ 97, punkt 48 (CHIEMSEE-fallet). Vad EG-
domstolen salunda uttalat angaende geografiska namn maéste
enligt Patentbesvarsrattens mening anses galla Aven med
avseende pa andra deskriptiva beteckningar. Nagot absolut
frihallningsbehov for vissa beteckningar kan darmed inte anses
foreligga.

I malet 4r endast fraga om forutsattningar foreligger for att
registreringen av aktuellt varumarke skall besta. Yrkandet
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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstaende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen.

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket KEXCHOKLAD med registreringsnummer
365427, som registrerades den 13 februari 2004, f6r choklad med frasrdn och mellanfyllning
1 klass 30.

Invéndaren har yrkat att varuméarkesregistreringen skall havas med &beropande av 13 §
varumirkeslagen. Till stod for sitt yrkande har invéndaren i allt vésentligt anfort att ordet
KEXCHOKIAD utgér en sammanséttning av de tva generiska orden KEX och CHOKLAD.
Dessa ord bildar tillsammans det generiska ordet KEXCHOKLAD som &r den allménna
bendmningen pa den typ av produkter som registreringen omfattar. Den omstidndigheten att
ett ord dr nybildat utesluter inte att det kan vara deskriptivt t ex om det dr sammansatt av
kidnda sprakelement. Invidndaren har vidare angett att innehavaren sedan ar 1938 anvént
beteckningen pé den produkt denne tagit fram, men att produktens varumérke inte &r
KEXCHOKILAD utan Cloetta. Invindaren har 4ven omnidmnt att om gemene man 6nskar
kopa en produkt av det slag som hér dr 1 fraga s& fragar denne naturligtvis efter
KEXCHOKILAD &ven om det &r en produkt fran ett annat foretag som avses. Vidare baseras
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det av innehavaren ingivna utldtandet fran Stockholms Handelskammare péa en
marknadsundersokning som enbart omfattar 500 personer; vilket dr i minsta laget for att
resultatet ska vara tillforlitligt.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna f6r invdndningen och i allt vésentligt
anfort att vid bedémningen av ett varumarkes registrerbarhet skall varumarket provas i sin
helhet. Nagon uppdelning av varumaérket i olika delar som prévas var for sig skall inte
forekomma. Vidare har innehavaren anfort att det sokta mirket KEXCHOKLAD i sin helhet
utgor ett sdrskiljande och registrerbart varumirke samt att den generiska bendmningen for
sokta varor dr chokladkex. Varumérket KEXCHOKLAD skapades av innehavaren redan &r
1938. Innehavaren har om mérket bedéms sakna ursprunglig sédrskiljningsférméaga aberopat
att market d&tminstone genom visad anvindning férvarvat for registrering erforderlig
sdrskiljningsférméaga. Till sitt stod for detta har innehavaren hénvisat till det material som
inldmnats vid anstkan om registrering av varumérket. Innehavaren har bl a uppgivit att
dennes reklamkostnad for KEXCHOKLAD ar 2003 uppgick till 10,7 miljoner kronor och att
det i ett utldtande av Stockholms Handelskammares varuméarkesndmnd, som baserats pa en
marknadsunderstkning framkommit att av de 500 tillfrigade konsumenterna forvantade sig
L 68 % att fa innehavarens produkt under varumirket KEXCHOKLAD om de bad nagon
annan att kopa KEXCHOKLAD &t dem. Drygt 61 % av de intervjuade ansag att endast
innehavarens produkt kallas KEXCHOKLAD. Innehavaren har ocksa anfért att de 500
tillfrdgade personerna 1 undersdkningen i dessa sammanhang utgdr en statistiskt sakerstélld
population.

SKAL

Ett varumdérke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sdrskiljningsférmaga. Ett méarke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tillagg anger varans art, beskaffenhet, médngd, pris eller geografiska ursprung eller tiden for
dess framstéllande, skall inte 1 och for sig anses ha sérskiljningsforméga. Vid bedémande av
om ett varumérke har sdrskiljningsférméga skall hdnsyn tas till alla omstdndigheter och
sdrskilt till den omfattning och den tid som mérket varit i bruk.

] Av det anforda foljer att ett varumérke kan registreras antingen om det har tillridcklig
inneboende sérpragel eller om det genom anvéndning forvarvat erforderlig
sdrskiljningsférmaga, savida det inte foreligger ett absolut behov av att halla mérket fritt.

@ Patentbesvérsritten har i tidigare dom, i mal nummer 99-028 (KEXCHOKLAD), gjort
bedémningen att den aktuella varan - som &r §verensstimmande med nu sékt produkt - &r en
utprdglad konsumentprodukt. Det &r dérfor for beddmningen framst av betydelse vilka
slutsatser som kan dras av utredningen vad géller allménhetens uppfattning om
beteckningens innebdrd och karaktéir. Patentbesvirsritten anforde i mélet bl a att ordet
KEXCHOKLAD var bildat enligt sedvanliga normer for bildning av ord pa det svenska
spréket. Sammanséttningen av de bada var for sig generiska orden KEX och CHOKLAD
framstod som en traffande definition av choklad med frasran och mellanfyllning som
registreringen avsag. Didrmed fick mérkesordet i sig anses vara beskaffenhetsangivande for
en sadan produkt och saknade ddrmed priméirt for varumérkesregistrering erforderlig
séarskiljningsférmaga.

PRV finner att ovanndmnda resonemang &r tilldmpbart dven i férevarande drende, varfor
PRV beddmer att det sokta mérket saknar for registrering ursprunglig sérskiljningsforméga.
Vidare finner PRV att, eftersom det finns alternativa bendmningar, sdsom t ex vaffelchoklad,
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frasranchoklad eller waferchoklad (wafer ar “ran i flera skikt med s6t krdm emellan”, enligt
Norstedts stora svenska ordlista, version 3.1, 1996) for produkter av samma eller liknande
slag, det inte heller kan anses foreligga ndgot absolut frihdllningsbehov for det ifragavarande
sokta market.

Fragan dr da om innehavaren genom det ingivna och aberopade materialet lyckats visa att
mérket genom anvéndning forvérvat for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga. Av det
aberopade materialet framgér att innehavaren alltsedan ar 1938 producerat choklad med
frasran och mellanfyllning under varumérket KEXCHOKLAD (killa: Nationalencyklopedin
s6kmotor www.ne.se atkomst den 22 september 2003 och den 14 december 2004). Det finns
ingen anledning att ifrdgasétta att bolagets produkt ldange varit marknadsledande framf{or
liknande varor som konkurrenter tillverkar (jfr Patentbesvérsrittens dom i mal nummer 99-
028). ’

Innehavaren har vidare bl a ingivit ett utlatande fran Stockholms Handelskammares
varumérkesndmnd som baseras pa en marknadsundersékning utférd av TEMO AB under
vintern ar 2000. Antalet tillfrdgade i undersékningen &r statistiskt sdkerstédlld och urvalet 4r
riksomfattande samt avser den svenska befolkningen i aldrarna 16-75 &r. Undersékningen &r
darmed representativ for den kdpande allménheten. Av marknadsunderstkningen framgér
det att av de tillfrigade personerna férvéntade sig spontant 71 % att alltid f4 en produkt fran
en viss tillverkare om de ber ndgon annan att kopa KEXCHOKLAD. Efter att ha forevisats
en bild med sex varumaérken fran olika producenter har 68 % av deltagarna i undersékningen
pé egen hand pekat ut att det &r en produkt frén innehavaren de forvéntar sig att fa nér de ber
nagon annan att handla KEXCHOKLAD &t dem. Drygt 61 % ansag att endast innehavarens
produkt kallas KEXCHOKLAD. Undersékningen visar séledes att en majoritet av
konsumenterna uppfattar KEXCHOKLAD som ett varumérke tillhorande innehavaren.
Dirmed framstar KEXCHOKLAD for den kdpande allménheten primirt som ett
varukédnnetecken under vilket innehavarens vara tillhandahalls. Begreppet har séledes
forlorat sin, for den aktuella varutypen, primért beskaffenhetsangivande innebdrd. PRV
finner vid en samlad bedémning att det &r klarlagt att KEXCHOKLAD forvdrvat for
registrering erforderlig sdrskiljningsférméga.

Med hénvisning till vad som anforts ovan finner PRV att hinder f6r att varumérkes-
registreringen bestar inte foreligger. Foljaktligen utgér invdndningen inte ndgot hinder mot
registreringen. Invandningen skall darfér avslas.

Beslutat den 1 7 DEC 2004

Ulrika Axelsson

Karolina Hedberg—"



www.ne.se

PRV 4(4)

NT~ 0DCH REGISTRERINGSVERKET

PATE
2

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den &dndring 1
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutsdagen.






