1 (5)

Mal nr 12-026

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

Bohler Welding Group Nordic AB, 556017-7866
Box 501, 774 27 Avesta

Ombud: Groth & Co KB

Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumarket AVESTA WELDING 1 visst utférande

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 november 2011
angaende varumérkesansokan nr 09-02017, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for fortsatt handlaggning.

EE
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.

Bohler Welding Group Nordic AB (Béhler) har 1 Patentbesvarsratten
vidhallit sin ans6kan om registrering av varuméarket AVESTA WELDING

1 visst utforande.

Bohler har som grund for sin talan hallit fast vid att méarket i sig har for
registrering tillracklig sarskiljningsformaga for de varor som market av-
ser eller 1 vart fall har forvarvat tillracklig sarskiljningsformaga for de

sokta varorna genom anviandning.

Bohler har till utveckling av sin talan anfort foljande. I sitt beslut anfor
PRV att AVESTA WELDING enbart anger varornas geografiska ur-
sprung och avsedda anvidndningsomrade. Endast den omstédndigheten att
ett varuméarke anger den geografiska plats dar produkter och/eller tjans-
ter har sitt ursprung eller tillhandahalls 4r inget hinder mot registrering.
Eftersom namnet AVESTA 1 varumédrket AVESTA WELDING inte kan
anses ha nagot sadant samband med de aktuella varornas kvalitet eller
andra egenskaper foreligger det inget hinder mot registrering. Kéanne-
tecknet AVESTA i1 samband med de s6kta varorna ska i férsta hand inte
ses som ett geografiskt ursprung utan som ett kidnnetecken for den
svenska stalkoncernen som har sitt ursprung i Avesta Jernverks AB som
grundades 1883. For de sokta varorna ar AVESTA synonymt med stal-
koncernen. AVESTA har under mer &n ett sekel gjorts ként som ett
varumarke for de s6kta varorna inte enbart i kundkretsen utan dven hos
den breda allmadnheten. Omséattningskretsen liksom allménheten 1 stort
uppfattar markena AVESTA och AVESTA WELDING som kénnetecken
for det kommersiella ursprunget och inte det geografiska.

Vidare har Avesta tidigare ansetts registrerbart. Inom koncernen, som
under arens lopp har haft olika namn, exempelvis Avesta Sheffield och
Avesta AB samt Outokumpu Stainless AB, har Avesta AB innehaft varu-
markesregistreringarna AVESTA 152579 och AVESTA 205137, som nu-
mera har 16pt ut. Vidare registrerade Outokumpu Stainless AB varu-
market AVESTA SHEFFIELD med en disclaimer enbart for Sheffield.

AVESTA WELDING har under lang tid anvants vid marknadsféring och
forsaljning av de produkter som omfattas av det sokta market och har
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forvarvat sarskiljningsformaga for de sokta varorna. Avesta Jernverk har
som ndmnts funnits sedan slutet av 1800-talet och den del som idag ar
Avesta Welding har ocksa ett langt forflutet. 1925 borjade Avesta Jern-
verk att svetsa rostfritt stal. Koncernen och dess bolag har d&ndrat namn
under aren 1 samband med sammanslagningar och uppkép etc. och
Avesta Welding &ar idag en del av Bohler-Uddeholm Group. Det som har
varit konstant under arens lopp ar kdnnetecknet Avesta, vilket maste
anses vara ett av industrisveriges mest kidnda varumérken. Avesta ar ett
sa kant och betydelsefullt varumarke att det har tagits in i Nationalen-
cyklopedin.

Till stod for kinnedomen om AVESTA WELDING hos den relevanta
malgruppen har getts in ett intyg fran Svetskommissionen som ar den
samlade organisationen for medlemmar 1 branschen, fran féretag, institu-
tioner och myndigheter med verksamhet inom svetsning och annan sam-
manfogning. Enligt Svetskommissionen dr AVESTA WELDING ett bland
deras medlemmar vilkiant varumérke inom svetsning och sammanfog-

ning.

Det oberoende undersékningsforetaget Brand Eye AB har under perioden
14 februari — 11 mars 2011 genomf6rt en inarbetningsundersékning av-
seende kéannetecknet AVESTA WELDING i den relevanta omsattnings-
kretsen for Bohler. Resultatet av undersékningen visar att det finns en
synnerligen god kdinnedom om market samt att market har mycket god

sarskiljningsférmaga.

Foretaget ar typiskt sett ett B2B (business to business) eller B2D
(business to dealer) foretag och omséattningskretsen ar ddrmed olika
kommersiella aktorer inom svetsande industri, som t.ex. Metso Papper
Sweden, LKAB, ABB, Forsmark Kraftgrupp och OMV. Marknaden som
AVESTA WELDING vander sig till och dess produkter har relativt lag
standardiseringsgrad och kunskap féormedlas vanligen i ett ndra samar-
bete mellan leverantor och kund. Kunderna ses som samarbetspartners
och relationen till kunderna préaglas av kontinuitet. Tillsatsmaterial for
svetsning av rostfritt stal ar relativt komplexa produkter déar teknik och
produktutveckling spelar en viktig roll och det ar vanligt att man utbyter

kunskaper med varandra och tillsammans utvecklar exempelvis nya
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produkter. Foretradarna for branschen ar évervigande representerade
som medlemmar 1 Svetskommissionen men 1 syfte att na 4ven 6vriga res-
pondenter i omsattningskretsen gjordes vid inarbetningsundersékningen
aven ett slumpmassigt urval bland representanter for foretag inom me-
taller och metallmalmer. PRV anfor i sitt beslut att undersékningen ger
stod for att "...testpersonerna uppfattar AVESTA WELDING som en be-
teckning for... svetsprodukter i allménhet". Eftersom det dr detta som
varumirket AVESTA WELDING avser att omfatta, har undersékningen
visat kdinnedom om mérket 1 den relevanta omséattningskretsen for de

varor som omfattas av det sokta market.

Bohler har aberopat omfattande skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Markesordet WELDING som pa svenska kan oversittas till svetsning ar,
som PRV anfort, beskrivande for de sokta varornas avsedda anvandnings-

omrade.

Inte enbart den omstidndigheten att ett varumérke anger den geografiska
plats som de s6kta varorna har sitt ursprung i eller tillhandahalls pa ut-
gor hinder mot registrering. Darutéver kravs att den geografiska platsen
enligt omsattningskretsens uppfattning satts samman med de sokta
varorna pa grund av speciella egenskaper hos dessa sdsom exempelvis
kvalitet eller att det pa grund av nagon sirskild omstandighet dr antag-
ligt att ett sadant samband kan komma till stand. Angaende sarskilj-
ningsférmagan hos geografiska namn se EU-domstolens dom i de férena-
de malen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patent-
besvarsriattens avgorande 1 mal 10-292 (NACKA FORUM).

AVESTA kan i och for sig forknippas med jarn- och stalhantering. Enligt
vad som framkommit 1 malet kan orten dock inte anses vara kand for
metallhantering hos omsattningskretsen pa ett sddant séatt att man pa
grund egenskaper hos de s6kta varorna med anknytning till svetsning,
bl.a. metaller, omedelbart ser ett samband mellan dessa och ett ursprung
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fran Avesta. Det ar inte heller antagligt att ett sadant samband kan kom-
ma till stdnd. Overklagandet ska darfor bifallas.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeantte Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhalligt.



