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Mal nr 07-046

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 september 2010

PARTER

Klagande

E.I. du Pont de Nemours and Company

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, USA
Ombud: Claes Agnvall, Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

Tollco AB, 556499-9620
Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta
Ombud: Rune Petterson, Brann AB
Box 17192, 104 62 Stockholm

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringen TEFEX

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 december 2006
angaende vm. reg. nr 370.579, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet.
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Box 24160 Karlaviagen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

E.I. du Pont de Nemours and Company (du Pont) har vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varumarket TEFEX (nr 370579) skall
upphéavas.

Tollco AB har bestritt &ndring.

Du Pont har till grund for sin talan hallit fast vid att Tollco AB:s
varuméarke TEFEX ar forvaxlingsbart med du Ponts nationella
varumirken TEFLON (nr 133454) och TEFLON (nr 128832). Du Pont
har vidare hallit fast vid att bolagets varumédrken TEFLON ar
berattigade till ett utékat skyddsomfang till f6ljd av att dessa ar val
ansedda 1 Sverige for samtliga varor for vilka de ar registrerade, eller 1
vart fall for varor ingaende 1 klasserna 8 och 21, och att Tollco AB genom
anvandning av varuméirket TEFEX drar otillborlig fordel av du Ponts

varumarkens anseende.

Tollco AB har som grund for bestridandet hallit fast vid att forvaxlings-
barhet inte foreligger. Vidare har Tollco AB hallit fast vid att du Ponts
varumaérken inte ar vil ansedda for nagon av de varor de ar registrerade
for. Harutover har Tollco AB anfort att bolaget vid anvandning av sitt
varuméarke TEFEX i vart fall inte drar otillborlig fordel av det anseende

som du Ponts mérken kan ha.
Parterna har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.
Du Pont

TEFLON ar ett varumérke som representerar god kvalitet. Det ar
registrerat och 1 bruk 1 ett stort antal lander for olika produkter.
Internationellt har TEFLON varit registrerat som varumérke i mer &n 50
ar. TEFLON har en kdnnedomsgrad av ndrmast notorisk natur.
Varumérkets kdinnedomsgrad inom omséattningskretsen i Europa ar ca 80
procent. I Storbritannien, Sydafrika, Tyskland, Holland, Ungern,
Frankrike, Ryssland, Italien, Belgien, Spanien och Polen uppgick
kdnnedomsgraden av TEFLON till hela 80-90 procent ar 2001.
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I Sverige har TEFLON varit registrerat och anvants i 6ver 40 ar for
hushallsprodukter och beldggningar av dessa. Igenkdnningsgraden av
TEFLON 1 Sverige var 84 procent ar 2006. Den svenska marknaden for
koksredskap uppskattas till ca 3,8 miljoner olika redskap, av vilka 2,5
miljoner dr belagda med nagon form av yta. Av dessa 2,5 miljoner
redskap ar 50 procent belagda med TEFLON, vilket innebéar en 50-
procentig marknadsandel. Du Ponts omséittning avseende produkter
barande varumérket TEFLON uppgick ar 2000 till drygt 153 miljarder
USD pa den vasteuropeiska marknaden.

Visuellt och fonetiskt foreligger likheter mellan mérkena da prefixet
"TEF” ar detsamma och det enda som skiljer markena at ar suffixen
"LON” och "EX”. Ordlangden &r nastintill densamma. TEFLON ar bade
ett val kdnt varumarke och har i sig hog sarskiljningsférmaga da det ar
fraga om ett fantasiord varfor det atnjuter ett sarskilt omfattande skydd.
Tollco AB drar otillborlig fordel av TEFLONSs goodwill och snyltar pa den
goda renommé som varumérket uppbéar. Det maste anses foreligga en
beaktansvéard risk for att omsattningskretsen uppfattar att markena
TEFLON och TEFEX har ett gemensamt kommersiellt ursprung.

Tollco AB

Det bestrids att varuslagslikhet foreligger. TEFLON ar namnet pa en
uppfinning, en specifik kemisk produkt i form av fluoretenplast, som
anvands for att beldgga olika produkter, bl.a. grytor och stekpannor.
TEFLON ar en non-stick surface. TEFLON anvéands saledes inte som ett
mérke for produkten ifraga, utan for den kemiska beldggningen. Mellan
den kemiska produkten TEFLON och produkter i klass 8 och 21
foreligger ingen varuslagslikhet.

Det bestrids att TEFLON ar ett val ansett méarke, 1 vart fall for de varor
som omfattas av ifragavarande registreringar. Det finns inte heller nagot
som styrker att market pa grund av inarbetning skulle atnjuta ett
utvidgat skydd. Forsaljningssiffrorna vitsordas inte. Den av du Pont
pastadda storleken av marknaden och marknadsandelen bestrids. Det
finns inget stod for pastaendet om att TEFLON har en igenkadnningsgrad
om 80 procent inom omsattningskretsen i Europa. Det kan inte heller
vitsordas att igenkdnningsgraden for TEFLON i Sverige var 84 procent
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ar 2006. Market TEFLON har en lag eller pa sin h6jd ordinar
sarskiljningsformaga. De visuella, fonetiska och konceptuella
skillnaderna mellan markena medf6r att market TEFEX inte alls, eller 1
vart fall 1 ringa utstrackning, fér tankarna till market TEFLON. Mot den

bakgrunden kan det inte anses att anvidndningen av TEFEX drar
otillborlig fordel av market TEFLON.

Tollco AB har anvant méarket TEFEX for produkter belagda med PTFE,
dvs. en beldggning liknande den som du Pont marknadsfér under market
TEFLON, sedan 1996. Omsténdigheten att Tollco inte skapat méarket
TEFEX, och hiarigenom inte heller kan anses ha haft en avsikt att snylta
pa market TEFLON, samt dess langa anvindning av méarket TEFEX
utan att du Pont patalat detta, talar med styrka for att Tollco har skalig

anledning att anvanda sitt méarke.

Parterna har i Patentbesvarsriatten aberopat viss ytterligare utredning
angaende anvindningen av respektive marke, bl.a. har du Pont dberopat
en sammanstallning av forsaljningssiffror och marknadsféringskostnader
for TEFLON-produkter under aren 2003-2008, en marknadsundersckning
utférd av MarketTools ar 2006 samt en undersokning bendmnd Summary
Report fran NOP Consumer ar 2001.

DOMSKAL

Tollco AB:s varumirke TEFEX avser bl.a. bestick 1 klass 8 och kdksgerad
samt varor av glas, porslin och keramik i1 klass 21. Du Ponts varumérke
TEFLON (nr 133454) avser bl.a. handverktyg i1 klass 8 och varumérket
TEFLON (nr 128832) avser mindre hushallsutensilier och -karl, ndmligen
kokkarl, glass-skedar och -skopor, samtliga forsedda med beldggningar av
icke-vidhéaftande konstplast 1 klass 21. Samtliga méirken avser varor som
efterfragas av konsumenter i allménhet, varfér omsattningskretsarna for

de motstaende markena 6verlappar varandra.

Omstéandigheterna ar inte sadana att kdnnetecknet TEFLON kan anses
vara notoriskt for de varor som de av du Pont 1 malet aberopade

varuméarkena avser. Av utredningen framgar, som PRV anfort, att
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varuméarket TEFLON anvénts 1 betydande man och under en langre tid
samt att mérket omnédmns i Nationalencyklopedien som du Pont-
koncernens handelsnamn for fluoretenplast (PTFE). Det kan med hiansyn
héartill hallas for visst att TEFLON 1 berorda fackkretsar 1 Sverige
uppfattas som ett kinnetecken for den hér typen av beldggningar pa bl.a.
grytor och stekpannor. Det dr emellertid inte mgjligt att pa grundval av
de ovanndmnda omsténdigheterna dra nagon séker slutsats om huruvida
konsumenterna uppfattar TEFLON som ett kédnnetecken fér varor av
dessa slag.

Av de marknadsundersékningar som du Pont aberopat avser endast den
som ar utférd av Market Tools, Inc. den svenska marknaden. Under-
sokningen ar dock inriktad pa konsumenternas képbeteende och inte pa
deras kdnnedom eller uppfattning om varuméarket TEFLON. Och det
finns ingen redovisning av vare sig vilka respondenter som
undersokningen riktat sig till eller hur den genomforts.

Ingen av de marknadsundersékningar som du Pont aberopat kan vid
dessa forhallanden laggas till grund fér en bedomning av hur konsu-
menterna 1 Sverige kommit att uppfatta TEFLON med avseende pa
sadana varor som de 1 malet aberopade méarkena avser. Inte heller kan
den utredning som i 6vrigt aberopats laggas till grund for slutsatsen att
market TEFLON 1 hela omséttningskretsen fatt ett anseende for varor i

klasserna 8 och 21 eller for 6vriga varor som registreringarna omfattar.

Vid dessa forhallanden har du Pont, mot Tollco AB:s bestridande, inte
styrkt att bolagets marken TEFLON var vél ansedda i Sverige for nagot
av de varuslag som de avser nar Tollco AB gav in sin ansékan om
registrering av varuméirket TEFEX. Forvaxlingsbedomningen skall
dédrmed utga fran att du Ponts varumérken har det skydd som varu-
markesregistreringarna ger med hénsyn till markenas ursprungliga
kénneteckenskraft.

Nar det géller fragan om forvaxling konstaterar Patentbesvarsratten
inledningsvis, i likhet med PRV, att det foreligger varuslagslikhet mellan
de varor som de motstaende varuméarkena omfattar 1 klasserna 8 och 21,
bl.a. handverktyg respektive koksredskap.
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Det finns en likhet mellan de motstaende mérkena genom det gemen-
samma forledet TEF-. Forledet TEF- 1 varuméarke kan dock inte anses ha
en 1 varumarkesrattslig mening sjalvstdndig kdnnetecknande stéllning.
Angaende praglingsteorin, jfr EG-domstolens dom 1 mal C-120/04
(Medion) punkt 30 och 37. Efterleden -EX respektive -LON skiljer sig at
bade visuellt och fonetiskt. Aven om férleden i mirkena dr identiska,
distanserar efterleden mérkena fran varandra i sadan grad att de
helhetsintryck som méarkena ger skiljer sig at.

Vid en helhetsbedomning finner Patentbesvéarsratten, lika med PRV, att
Tollco AB:s varumarke inte kan anses vara forvaxlingsbart med nagot av

du Ponts varumaéarken.

Pa grund av det anférda skall 6verklagandet lamnas utan bifall.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent.
Enhalligt.



