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YRKANDEN M.M.

Geoffrey, LL.C har vidhallit att de registrerade varumérkena
TEETH R US 1 figur och TEETH ARE US i figur ska upphévas.

Teethrus Sweden AB (Teethrus) har bestritt &ndring.

Geoffrey har till grund for sin talan hallit fast vid att varumérkena
TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur ar forvaxlingsbara med
bolagets svenska varuméarke TOYS R US 1 visst utférande (nr 196976)
samt gemenskapsvarumérkena R US 1 visst utforande (nr 001786946),
TOYS R US i figur (nr 001398361), TOYS R US i visst utférande

(nr 1786862), GADGETS R US (nr 005780747) och PARTIES R US

(nr 003930261). Bolaget har ocksa hallit fast vid att kinnetecknet TOYS
R US &r kdnt inom en betydande del av omséattningskretsen 1 Sverige och
déarmed atnjuter en forstarkt kdnneteckenskraft och ett utokat skydds-
omfang, samt att de yngre mérkena drar otillborlig fordel av och ar till
skada for anseendet knutet till kédnnetecknet TOYS R US.

Teethrus har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets varu-
méarken TEETH R US och TEETH ARE US, bada i figur, inte ar
forvaxlingsbara med nagot av de motanférda méarkena. Bolaget har
vidare hallit fast vid att de motanforda varumérkena inte ar kdnda och
att en anvandning av de yngre varumérkena inte skulle dra otillborlig
fordel av eller vara till skada for de dldre varumérkenas séarskiljnings-

formaga eller anseende.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

Geoffrey

PRV har endast ansett att det féreligger lag grad av likhet mellan vissa
av varorna tandkram, tandborstar och plackbehandlingspreparat och de
aktuella tandteknikertjansterna. Tvartom vad PRV anfort har dessa

varor exakt samma dndamal som de aktuella tjdnsterna, namligen god
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tandhygien och framférallt franvaro av tandproblematik. Omséattnings-
kretsen for varorna och tjadnsterna som omfattas av de motstaende
markena ar densamma. De personer som koper tandteknikertjdnster
koper aven olika former av dentala produkter for bade kommersiella och
personliga &ndamal. Likheten gar saledes langt utéver den komplet-
terande funktion som underhallspreparat till vilken PRV hénvisar.
Darmed kan konstateras att varu- och tjansteslagslikheten 1 vart fall ar

av normalgraden.

Nar det galler fragan om markeslikhet kan det konstateras att PRV
felaktigt lagger stor vikt vid skillnader avseende de aktuella mérkenas
forled. PRV forbigar det faktum att forleden ar helt beskrivande for
varorna och tjansterna. Effekten blir att forleden kommer att ta en
mycket begransad for att inte sdga obefintlig roll 1 det intryck som
respektive marke ger pa omséattningskretsen. I stallet dr det elementet
R/ARE US som ar unikt. Det ar detta element som dominerar méarkena
och som ger det bestaende intrycket hos omséattningskretsen. I denna del
ar markena identiska saval visuellt och fonetiskt som konceptuellt. Nar
det galler det dldre varumérket R US sa saknas motsvarande forled. Det
ska emellertid understrykas att hela méarket R US ingar i de yngre

markena.

PRV ldgger dven stor vikt vid figurativa skillnader. De figurativa
elementen ar emellertid av mycket enkel karaktar med begréansad effekt
pa helhetsintrycket. Det bestaende intrycket ar sjdlva orden inte de
figurativa inslagen. Den enda del av den figurativa utformningen av de
yngre varumérkena dr den ensamma bokstaven R samt beteckningen
ARE och bokstaven R i de dldre varuméarkena.

Aven om den exakta utformningen skiljer sig at delar de motstaende
markena den omstandigheten att bokstaven R/beteckningen ARE ér lite
udda och finurlig och sticker ut i forhallande till andra figurmoment. Den
omstidndigheten medfor att likheten mellan de motstaende méarkena okar.

PRV har vidare ansett att det endast foreligger "viss konceptuell likhet”
mellan markena. Detta ar en felaktig bedomning med hénsyn till att de
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motstdende méarkena delar det sarskiljande momentet R/ARE US vilket
medfor en mycket hog konceptuell likhet. Det foreligger ocksa en mycket
hog fonetisk likhet eftersom R/ARE US ar det fonetiskt dominerande
elementet. Det finns &ven mycket hog visuell likhet. Med hansyn till den
hoga graden av markeslikhet och till att varu- och tjansteslagslikheten ar
av normalgraden samt med beaktande av den forstarkta kédnneteckens-
kraften hos TOYS R US é&r det uppenbart att omsattningskretsen
kommer att fa intrycket att det finns nagon form av kommersiellt
samband mellan de motstaende mérkena. Sarskilt med tanke pa att de
aldre varumérkena innehaller olika forled sasom TOYS, GADGETS och
PARTIES som anspelar pa de aktuella varorna finns det en uppenbar
risk att omséattningskretsen néar de ser de yngre varumérkena, som de
kommer att tolka som TEETH R US/TEETH ARE US med motsvarande
anspelning pa tjanster, uppfattar att de yngre varumarkena hér samman

med de aldre.

PRV har dragit slutsatsen att TOYS R US ar kant inom en betydande del
av omsattningskretsen och att ett utokat kédnneteckensskydd darmed
foreligger. Enligt bolagets mening foreligger dven ett sddant skydd for
ovriga varumarken och i vart fall for market R US. Det ar just elementet
R US som ar det sarskiljande 1 market R US och mycket av den kéandhet
som ar kopplat till TOYS R US ligger just i elementet R US.

Nar det galler fragan om otillborlig fordel eller skada pa anseende och
sarskiljningsférmaga ar det bolagets uppfattning att PRV gjort en
felaktig bedomning. Det ar tydligt att PRV anser att omséattningskretsen
inte uppfattar att det finns ett samband mellan de motstaende kénne-
tecknen. Det utvidgade skyddet avser att skydda ett varumaéarke 1 fall dar
detta sammankopplas med ett yngre varumérke eller dar det uppstar
nagon form av "forvirring” kring markena som inte avser dess kom-
mersiella ursprung. Denna sirreglering avser att skydda det arbete och
de ekonomiska investeringar som har gjorts for att skapa och utveckla ett
varumarke till den nivan att det dr ként inom en betydande del av
omséattningskretsen, alltsa fraga om narmast renommeésnyltning. Det ar
viktigt att understryka att forutsattningarna for skydd enligt 2 kap. 8 §

forsta stycket 3 varumérkeslagen inte kraver forvaxlingsrisk. Den formen
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av association ar av en annan typ. Det ar ytterst fraga om att
omséattningskretsen skapar en mental ldnk mellan det kéinda mérket och
det yngre market genom att omsattningskretsen néar den ser de yngre
méarkena kommer att tdnka pa det dldre market. TEETH R US/TEETH
ARE US ar mycket likt TOYS R US. Vidare ar TOYS R US kant inom en
betydande del av omséttningskretsen. Det kan ocksa konstateras att
TOYS R US ar ként just bland befolkningen i gemen och inte endast av
en specialiserad och begriansad grupp av personer som gor ingaende och
djuplodande 6verviaganden. Det bor understrykas att den som ser TEETH
R US respektive TEETH ARE US kommer att uppleva en helt annan
mental koppling och ett igenkdnnande med positiva associationer 4n om
innehavaren i stallet valt att anvénda t.ex. VI KAN TANDER.

Det torde vara uppenbart att den omstindigheten att kinnetecknet
TOYS R US har en stark kdnneteckenskraft hos omséattningskretsen
medfor att det 4r mer troligt att anvandningen av de yngre varumérkena
drar otillborlig fordel av och ar till skada for det anseende och den
sarskiljningsférmaga som ar knutet till kdnnetecknet. Med tanke pa att
TOYS R US ar unikt, sarskilt da den lite "udda” delen R US, framstar det
som sjalvklart att den som ser de yngre varumérkena kommer att koppla
dessa med de motanférda varumérkena. Pa grund héarav ar det sannolikt
att anvandningen av de yngre mérkena drar otillborlig férdel av och ar
till skada for det anseende och den sirskiljningsférmaga som ar knutet
till det aldre kdnnetecknet. Kombinationen beskrivande férled och det
unika efterledet R US har skapats och utvecklats av Geoffrey. Det ar
sjalvklart att sarskiljningsformagan hos TOYS R US kommer att
paverkas negativt om registreringarna av TEETH R US respektive
TEETH ARE US kommer att besta. Det blir under sadana férhallanden
fraga om en urvattning av sarskiljningsférmagan som sker genom
obehorig anviandning av den unika och siarpriaglade kombination som
Geoffrey skapat.

Teethrus
Varumérkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur avser

tandteknikertjanster i klass 40. De tre varumérkena TOYS R US 1 visst
utférande (nr 196976) och TOYS R US 1 figur (nr 001398361) samt
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PARTIES R US (nr 003930261) avser varor och tjanster 1 klasserna 9, 16,
28, 35 och 42. Det finns ingen likhet mellan de varor och tjanster som de

motstaende markena omfattar.

De tre kvarvarande mérkena R US 1 visst utforande (nr 001786946),
TOYS R US 1 visst utférande (nr 1786862) och GADGETS R US (nr
005780747) avser inte heller varor och tjanster av samma eller liknande
slag som de yngre varuméirkena. Dessa méarken ar registrerade for
tandkram/tandpasta/tandpulver, dentala preparat for visning av plack,
tandborstar samt aterférsaljning av tandkram, tandpulver och tandpasta
1 klasserna 3, 5, 21 och 35. De dldre méarkena ar varken av samma art,
andamal eller har samma omséattningskrets som de tjanster som de yngre

markena avser.

En tandtekniker tillverkar specialtillverkade unika tandproteser, kronor
och tandregleringsapparater som sedan levereras till tandlédkare vid
behandling av sina patienter. De varor som de dldre varumérkena
omfattar har som syfte att skéta om en persons tdnder och munhygien.
Arten och d&ndamalen skiljer sig ddrmed at. Omsattningskretsen for
tandteknikertjanster ar tandlakare. De dldre varumarkena riktar sig
déaremot till konsumenter 1 allménhet. De forsaljningstjanster for
hygienartiklar som GADGETS R US avser ar inte heller av samma art
eller Andamal som de tjanster bolaget tillhandahaller under de yngre

markena.

De yngre markena skiljer sig i figurativt hédnseende fran de aldre
mérkena. Aven méarkesorden skiljer sig i visuellt och fonetiskt hanseende.
De dldre mérkena har forleden TOYS, GADGETS och PARTIES eller
saknar forled medan bolagets méarken har férledet TEETH. Det ar det
faktum att forleden skiljer sig vasentligt at som leder till att det inte
finns nagon fonetisk likhet mellan de motstaende méarkena. Inte heller
finns det nagon konceptuell likhet.

Sammanfattningsvis saknas méarkeslikhet mellan de yngre och de dldre
méarkena. Eftersom det foreligger klara skillnader saval vad géller varu-
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och tjansteslagslikhet som nér det géller méarkeslikhet foreligger ingen

risk for fovaxling.

Teethrus har 1 PRV riktat kritik mot att den marknadsundersékning som
givits in av Geoffrey ar alltfor sndv genom att den endast riktar sig till
storkonsumenter bosatta i den sydliga delen av Sverige samt att den inte
ar tillrackligt farsk for att vara tillforlitlig.

Det material Geoffrey har givit in visar inte att de d4ldre varumérkena ar
kénda inom en betydande del av omséattningskretsen. Varumérkena ska

ddrmed jamforas med vanlig forvaxlingsbarhet som grund.

For den hindelse Patentbesvarsratten skulle finna att Geoffreys
varuméirken skulle vara kénda leder en anvindning av bolagets varu-
marken inte till att méarkena drar otillbérlig fordel av de dldre méarkena
eller att en anviandning skadar dessas sidrskiljningsférmaga eller
anseende. Risken for att de yngre méarkena forknippas med de aldre bor
ske med hjalp av en helhetsbedomning av samtliga relevanta
omsténdigheter.

Det finns ingen mérkeslikhet mellan de motstaende varuméarkena.
Varumérkena avser varor och tjanster av olika art och mérkena riktar sig
till olika omséattningskretsar. Pa grund harav och da de aldre varu-
markena inte kan anses ha en hog grad av sarskiljningsférméaga finns det
ingen risk att omséattningskretsen kan uppfatta ett samband mellan de
motstdende méarkena. Det dr darfor inte sannolikt att anvandningen av
de yngre varumarkena skulle dra otillborlig férdel av eller vara till skada

for de dldre varuméarkenas séarskiljningsformaga eller anseende.

DOMSKAL

Geoffrey har 1 malet gjort giallande att beteckningen TOYS R US ar kéand
1 en betydande del av omsattningskretsen 1 Sverige med avseende pa

leksaker.
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Bolaget har 1 PRV givit in en marknadsundersokning utférd av Mediacom
Danmark A/S under 2006. Andamalet med undersékningen var att
undersoka kdnnedomen om varumérkena BR och TOYS R US.

Av undersokningen framgéar att den primira malgruppen var hushall
med barn 1 aldern 0-12 ar. Dessa hushall var enligt undersékningen
representativt fordelade 1 sydsverige (sodra Sverige).

Omséttningskretsen vid undersékning av kinnedomen om ett kdnne-
tecken som ror leksaker kan inte begréansas till att omfatta endast
hushall med barn upp till tolv ar utan far anses omfatta konsumenter 1
allménhet eftersom det ar vanligt att ocksa vanner och slaktingar till
foraldrar och barn képer leksaker 1 present till barn.

For att en marknadsundersokning avseende leksaker ska anses vara
geografiskt representativ kan den inte begréinsas till konsumenter 1
”sodra Sverige”, ett begrepp som for 6vrigt inte ndrmare definierats i nu
aktuell undersékning.

Sammantaget finner Patentbesvérsratten att den aberopade marknads-
undersokningen ar behéaftad med sadana brister att den inte kan laggas
till grund fér en uppfattning om kdnnedomen om TOYS R US 1 Sverige.

Fragan ar darefter om 6vrig utredning ger stod for att konstatera att
TOYS R US ar ként inom en betydande del av omsattningskretsen 1
Sverige.

Av utredningen framgar att TOYS R US anvénts 1 Sverige under lang tid
och 1 stor omfattning samt att stora resurser lagts ner pa att marknads-
fora varor under varumarket TOYS R US. Enbart dessa omstandigheter
racker emellertid inte for att bedoma kédnnedomen om TOYS R US.
Eftersom det 1 ingivna handlingar inte heller finns tillférlitliga uppgifter
om marknadsandel for varor salda under TOYS R US eller annan
utredning som kan laggas till grund fér kinnedomen om TOYS R US ska
forvaxlingsbedomningen ske med utgangspunkt i det skydd som

registreringarna ger.
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De yngre varumarkena TEETH R US i figur och TEETH ARE US i figur
avser bada tandteknikertjanster 1 klass 40.

Det aldre svenska varuméirket TOYS R US 1 visst utforande (nr 196976)
samt gemenskapsvarumérkena TOYS R US 1 figur (nr 001398361) och
PARTIES R US (nr 003930261) omfattar inga varor eller tjdnster med
vilka det foreligger varu- eller tjansteslagslikhet i forhallande till de
yngre méarkena. Lika med PRV finner Patentbesvarsratten darfor att de

yngre varumérkena inte ar féorvaxlingsbara med dessa varumarken.

Det aldre gemenskapsvarumérket R US 1 visst utférande (nr 001786946)
omfattar tandkram 1 klass 3 och tandborstar 1 klass 21, TOYS R US 1
visst utférande (nr 1786862) avser tandkram 1 klass 3, dentala preparat
for visning av plack 1 klass 5 och tandborstar i1 klass 21. Vidare omfattar
GADGETS R US (nr 005780747) tandpulver, tandkram och tandpastor 1
klass 3 samt detaljhandelsbutiker och direktanslutna detaljhandels-
tjanster avseende tandpulver, tandkram och tandpastor 1 klass 35.

Omséttningskretsen for de tandteknikertjdnster som omfattas av de
yngre méarkena utgors av tandldkare medan omséttningskretsen fér de
varor som de dldre varuméarkena avser, 1 de delar som hir ar av intresse,
framst utgors av konsumenter 1 allménhet. En viss 6verlappning fore-
ligger genom att tandlékare forutom att képa in tandteknikertjanster
aven kan kopa in tandvardsprodukter 1 form av tandborstar, tandkram

m.m. for forsaljning 1 sin verksamhet och for eget bruk.

Med hansyn till att de tandproteser, kronor m.m. som tillhandahalls
genom tandteknikertjanster och ovannamnda tandvardsprodukter inte
framstalls 1 samma verksamhet och inte har samma distributionskanaler
framstar det som osannolikt att den specialiserade omsattningskretsen 1
form av tandlakare skulle tro att det foreligger ett kommersiellt samband
mellan tjansterna tillhandahallna under de yngre varuméarkena och
varorna och tjadnsterna tillhandahallna under de dldre varuméarkena.
Varuslagslikhet foreligger saledes inte och dirmed inte heller risk for

forvaxling.
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 14-075—14-076 10
(10)

Overklagandena ska med hansyn till det anférda inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.
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