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Mal nr 12-001

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 21 januari 2013

PARTER

Klagande

Ecolab USA Inc.

370 Wabasha Street North, St. Paul, MN 55102 USA
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

Motpart

NiPeg Invest AB, 556206-8154
Box 8963, 402 74 Goteborg
Ombud: Cegumark AB

Box 53047, 400 14 Go6teborg

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen ECOTEMP

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 oktober 2011
angaende vm.reg. nr 408.977, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten &ndrar PRV:s beslut pa sa sitt att det regi-
strerade varumirket ECOTEMP (vm.reg. nr 408.977) hiavs med
avseende pa kylapparater och kylmaskiner samt nedkylningsapparater
och - installationer, 1 klass 11.

LC
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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YRKANDEN M.M.

Ecolab USA Inc. (Ecolab), som numera innehar det internationella varu-
market nr 747355 ECOTEMP, har i Patentbesvarsratt vidhallit yrkandet
att registreringen av varumaéarket nr 408977 ECOTEMP ska upphéavas.

NiPeg Invest AB (NiPeg) har 1 forsta hand bestritt 4ndring. I andra hand
har bolaget begransat sin registrering genom att efter varorna ”bland-
ningskranar, rérledningsventiler, kranpackningar och ventiler samt flak-
tar till ventilation och luftkonditionering” lagga till foljande ("ej sarskilt
for diskmaskiner anpassade”).

Ecolab har till grund for sin talan hallit fast vid att det yngre varuméarket
ECOTEMP ar forvaxlingsbart med bolagets dldre internationella varu-
mirke ECOTEMP (nr 747355).

NiPeg har till grund for sin talan hallit fast vid att férvaxlingsbarhet

mellan markena inte foreligger.

Ecolab har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande. De varor och
tjanster som omfattas av bolagets registrering riktar sig i praktiken
framst till anvandning inom storkoks- och restaurangindustri. PRV har i
sitt avslagsbeslut anfort att det yngre mérket avser apparater i1 klass 11
alla relaterade till reglering av varme. Detta ar felaktigt da varorna
tvattstall (delar av sanitira installationer), duschar, blandningskranar,
rorledningsventiler, kranpackningar och ror till toaletter, tvattstall, kloa-
ker och reningsanlaggningar for kloaker ar varor som anvéands for tillfor-
sel av vatten samt avlopp av forbrukat vatten. Varorna flaktar for venti-
lation och luftkonditionering kan anvandas fér bortforsling av vatten-
angor och lukt el. dyl. Alla dessa varor anvéands vid bruk och installa-
tioner av diskmaskiner for professionellt bruk och méste anses kom-
pletterande och/eller 6verlappande med tjanster skyddade 1 klass 36 och
37 1 den aldre registreringen.

Varorna ar aven dessa varor som typiskt sett anvands i1 restaurang- och
storkdksmiljoer. Vidare finns det en néara koppling mellan dessa varor och
varor skyddade 1 klass 7 i1 den &dldre registreringen. De varor och tjanster
som de motstaende markena omfattar riktar sig ocksa till samma konsu-
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menter, foretradesvis ansvariga for uppforande och drift av restaurang
och storkék. Sammantaget 6verlappar och kompletterar de varor som det
yngre méarket avser tjdnsterna och vissa varor som det dldre méarket om-

fattar. Det foreligger darmed risk for forvaxling.

DOMSKAL

NiPegs yngre varumédrke ECOTEMP (nr 408977) ar, som PRV
konstaterat, identiskt med det av Ecolab motanforda, 4ldre varuméarket
ECOTEMP (nr 747355).

NiPegs varumérke avser varor och tjdnster med anknytning till VVS-
omradet (varme, ventilation och sanitet) 1 klass 11. Ecolabs méarke avser
bl.a. apparater relaterade till diskmaskiner ("handing out apparatus for
dishes used in dishwasing machines”) 1 klass 7 samt tjdnsterna hyrkop
("leasing”) och uthyrning ("rental”) av diskmaskiner 1 klass 36 respektive

klass 37 samt installation av diskmaskiner 1 var och en av dessa klasser.

De produkter som de motstaende méarkena salunda avser efterfragas pa
marknaden av savil dem som yrkesmaéssigt uppfor och driver restaurang
och storkok som av konsumenter i allmédnhet. Ecolab har dock inte
aberopat nagon utredning om i vilken man sadana varor som Nipegs
varumairke avser tillhandahalls av de foretag som salufér varor och
tjanster relaterade till diskmaskiner. Fragan om vad som utgor produkter
av samma eller liknande slag far darfor bedomas med restriktivitet.

Varorna med anknytning till sanitet som NiPegs méarke avser, sdsom
tvattstall m.m., har beréringspunkter med savél hyrkop och uthyrning av
diskmaskiner som med installationer av diskmaskiner som Ecolabs
marke omfattar, bl.a. pa det sittet att varorna fordrar anslutning till
vatten och avlopp t.ex. 1 koksmiljéer. Denna omstandighet kan emellertid
inte anses tillracklig for att det ska foreligga likhet i varumarkesrattslig

mening mellan de motstaende produkterna.

Aven de varor som NiPegs méarke avser och som anknyter till virme och
ventilation, sasom ackumulatorer for virme och anga respektive flaktar

for ventilation och luftkonditionering, kan ségas ha beréringspunkter
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med varor och tjanster relaterade till diskmaskiner som Ecolabs méarke ar
registrerat for, bl.a. pa sa satt att de forekommer 1 koksmiljéer. Vid en
restriktiv bedomning kan dock inte heller sadana produkter anses vara

av liknande slag 1 varumérkesrattslig mening.

Annorlunda maéaste det, &ven med den forsiktighet som ar pakallad, anses
forhalla sig med de kylapparater och kylmaskiner samt nedkylnings-
apparater och -installationer som NiPegs méirke avser, vilka pa ett
naturligt satt, 1 likhet med bl.a. andra s.k. vitvaror, kan tillhandahallas
av foretag som salufér varor och tjanster relaterade till diskmaskiner.
Mellan dessa varor respektive varor och tjanster far det diarmed anses
foreligga en likhet 1 varumarkesrattslig mening.

Da de motstaende méarkena ar identiska finns en risk fér att omséattnings-
kretsen forvaxlar markena med avseende pa de nyssndmnda produkterna
for kylapparater och kylmaskiner samt nedkylningsapparater och
-installationer, 1 vart fall genom att fa uppfattningen att det foreligger ett
kommersiellt samband mellan varornas och tjansternas ursprung. Med
avseende pa dessa varor forligger ddrmed hinder mot NiPegs varu-

markesregistrering.

Pa grund av det anférda ska NiPegs varumarkesregistrering upphévas

for de varor som framgar av domslutet.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



