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104 62 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invéindningen med ovanstdende nummer med
st6d av 21 § 2 st varumérkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ARENDET

Invindningen avser varumirket TEFEX, med registreringsnummer 370579, vilket avser
handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och
-apparater i klass 8, redskap och behallare for hushallsindamal samt koksgerad (ej av 4dla
metaller eller 6verdragna dirmed); kammar och tvittsvampar; borstar (ej méilarpenslar);
borstmakerimaterial; artiklar for rengringsindamal; stalull; obearbetat eller delvis bearbetat
glas (ej byggnadsglas) och varor av glas, porslin och keramik, ej ingiende i andra klasser, i
klass 21.

Invéndaren har yrkat att invindarens mérke ska hévas och har som grund hérfor anfort
foljande. Innehavarens mirke #r forvixlingsbart med invindarens svenska varumérken
TEFLON med registreringsnummer 133454, vilket avser bland annat handverktyg, inklusive
sigar och andra snickeriverktyg, skyfflar samt 6vriga tridgardsredskap i klass 8, och
TEFLON, registreringsnummer 128832, vilket omfattar mindre hushéllsutensilier och -kérl,
ndmligen kokkirl, glass-skedar och -skopor, samtliga forsedda med beldggning av icke-
vidhiftande konstplast i klass 21. Dessutom har invindaren anfort att innehavarens mérke &r
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forvixlingsbart med invindarens gemenskapsvarumérke TEFLON, registreringsnummer
000432120, vilket registrerats for samtliga varor och tjénster i klasserna 1 till 42.

Invindaren anfor vidare bland annat foljande. Invéindarens mérke 4r ett av de mer kénda
varumirkena i virlden. Inviindaren dberopar beslut av den 5 juli 2001 i mal nr R 457/2000-3
fran OHIM:s besvirsavdelning, som giller ett drende i vilket invéindaren invént mot en
registrering av varumirket TEKLON. Av beslutet framgdr att allméinhetens kénnedom om
varumérket TEFLON é#r knutet till beldggningar for grytor och stekpannor, produkter som
omfattas av innehavarens registrering. I Nationalencyklopedin framgér att TEFLON &r
invindarkoncernens handelsnamn for fluoretenplast (PTFE). Det &r just produkter sdsom
kokkirl och stekpannor ingdende i klass 21 och kokstillbehor sisom knivar och andra
handverktyg i klass 8 som sokanden &nskar registrera sitt varumérke TEFEX for.
Uppenbarligen frsoker innehavaren genom att anvéinda varumérket TEFEX tillgodogora sig
den goodwill som sedan 4tskilliga ar upparbetats i varumarket TEFLON och med speciell
inriktning p4 just de produkter for vilka TEFLON ¢r sérskilt kint. Varumérken som inleds
med stavelsen TEF i klasserna 8 och 21 ir synnerligen ovanliga. For varumérken i klass 8
finns endast tre registreringar, nimligen invéindarens mirke TEFLON, registrering av
TEFAL med vars innehavare invindaren har ett samexistensavtal samt nu aktuellt mérke
TEFEX. Fér varor i klass 21 finns, forutom det mérke som ifrdgavarande invéndning vénder
sig mot och invindarens motanférda mérke, ven tv registreringar av TEFAL samt TEFEX
och TEFLEX. De tv4 sistnimnda registreringarna torde ligga under sskandens kontroll och
omfattar den synnerligen specificerade varufdrteckningen “glasfiberdukar, belagda med
PTFE, for ugnsplatar”. Den registrering som ifrigavarande invéndningen avser visar dock att
innehavaren avser att till fullo ge sig in p det specialomréde inom klasserna 8 och 21 som
tidigare varit forbehéllet innehavarna av mérkena TEFLON och TEFAL, némligen grytor,
kokkérl, stekpannor samt knivar, stekspadar och andra handverktyg. Det &r dven sarskilt
anméarkningsvart att innehavaren vid marknadsforing av sina produkter under namnet
TEFEX pa fSrpackningen anger “ingenting bréanner fast pd ytan av Teflon ®” trots att
TEFEX-produkterna inte behandlats med fluoretenplast frén du Pont som séljs under namnet
TEFLON. TEFLON #r ett mirke som utan diskussion tillhér den grupp som tillerkéinns dkat
skyddsomfang. Invindarens omséttning avseende produkter biarande mérket TEFLON
uppgick ar 2000 till drygt 153 miljarder USD pa den visteuropeiska marknaden.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invindningen och anfort foljande.
Innehavarens mirke &r inte forvixlingsbart med inviindarens mirke. Det kan ifrigaséttas om
invindarens mirke 6verhuvudtaget anvinds for flertalet varor och tj#nster for vilka det
registrerats for eftersom det av invindarens egna uppgifter framgér att innehavarens mérke
ir invindarkoncernens handelsnamn for fluoretenplaster. Inte heller har innehavaren haft
ndgon avsikt att tillgodogéra sig den goodwill som péstds upparbetad i invéndarens mirke.
Innehavaren #r sedan 1993 innehavare av mérket TEFEX for varor i klass 21, vilket
inviindaren inte haft nigot att invinda mot. Att mérken som inleds med TEF &r ovanligt
forekommande i klasserna 8 och 21 innebdr inte att inviindaren genom registrering av
TEFLON frvirvat ndgon ritt att hindra alla registreringar av mérken som bdrjar med
bokstiverna TEF- i berorda klasser. Det vitsordas att det i vart fall foreligger varuslagslikhet
mellan varor som innehavarens méirke avser och varor som invindarens mérken avser. Aven
om bokstavskombinationen TEF ingér i bida markena, s medfor betoning vid respektive
miirkes uttal och uttal av respektive suffix en sadan uttalsmassig skillnad som &r tillricklig
for att méirken inte ska vara forvaxlingsbara ur ett fonetiskt hiinseende. Det foreligger dven
en konceptuell skillnad mellan mirkesorden. TEFEX dr ett fantasiord utan betydelseinnehall.
TEFLON har ett konceptuellt innehall som syftar p4 de speciella egenskaper som finns hos
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flourplaster. Av invindarens egna uppgifter framgér att TEFLON ir handelsnamnet pa
PTFE, det vill séga fluoretenplast. I uppslagsverket Random House Unabridged Dictionary
1997 anges att TEFLON Zr ett adjektiv med betydelsen ok#inslig fér kritik eller
skuldbeldggning. TEFLON ftrekommer i denna adjektivistiska betydelse som ett populirt
forled i nybildade ord som till exempel teflonpolitiker, teflondlder, teflonhjérna eller
teflonpop. Det freligger siledes en stor konceptuell skillnad som &r vil 4gnad att minska
risken for forviaxling mellan mérkena. Det bestrids att TEFLON #r ett val kiint mérke for
varor i klass 8 och 21. I férevarande drende saknas det tillika intresse huruvida TEFLON &r
ett vill kint mérke eftersom detta faktum, om det f6rholl sig s3, inte kan undanréja den
skillnad som foreligger mellan mérkena i friga och gor att mérkena inte 4r fSrviixlingsbara.

Med anledning av att innehavaren ifrigasatt om market TEFLON anviinds i samband med
marknadsforing av andra produkter #n fluoretenplast, har invindaren inkommit med bland
annat dokumentation §ver registreringar av mérket TEFLON i virlden, ett
licencieringsprogram avseende mirket TEFLON och en marknadsunderskning utford i
Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Vidare har invéindaren genmdlt att mirket TEFLON
inte har degenererat s att det forlorat sin varumérkeskaraktar eller forlanats en viss
konceptuell betydelse.

SKAL

[14 § 1 st 6 p VmL anges att ett varumérke inte fir registreras bland annat om mérket &r
forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som A4r registrerat efter tidigare ansokan eller
med ndgon annans varukénnetecken som #r inarbetat d& ansékan om registrering gors.

Enligt 14 § 1 st 9 p VmL far ett varumérke inte registreras om market ir forvixlingsbart med
ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och r registrerat efter en tidigare
ansdkan.

Frigan huruvida det foreligger risk for forviixling mellan tvA mérken skall avgdras efter en
helhetsbeddmning vid vilken alla omsténdigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt mérkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjdnster som
mirkena avser. Kravet pd mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjéinster som mérkena avser
dr i stort sett desamma och — omvéint - att det inte stills sa stora krav pa varuslagslikheten
om mérkena &r identiska, for att forvixlingsbarhet skall anses foreligga. Vid bedémningen
av mérkeslikheten skall avseende bland annat fiistas vid mérkenas sérskiljningsformaga,
varvid forvéxlingsrisken mellan mirkena blir storre om de besitter samma sirskiljande
bestandsdelar. Aven risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rider
ett samband mellan varumérkena ska beaktas vid helhetshedsmningen. Man har dven att ta
hénsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jaimfora
tvd motstdende mirken, varfor det ocksd miste beaktas att omséttningskretsens minnesbild
av ett varumdrke typiskt sett kommer att blekna med tiden. Vid forviixlingsbedémningen
mellan mérken skall dérfor bortses frin ovésentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan
vara litta att notera vid en direkt jaimforelse.

Enligt 6 § 2 st VmL kan forvéxlingsbarhet dven &beropas till forméan for ett kiinnetecken som
ir vd] ansett hér i landet, om anvéndningen av ett annat liknande k#nnetecken skulle dra
otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfing for det vil ansedda kéinnetecknets
sérskiljningsférméga eller anseende. Trots VmL:s nuvarande ordalydelse skall deti 6 § 2 st
férekommande begreppet "forviixlingsbarhet” inte tolkas som forvixlingsbarhet enligt
huvudregeln i forsta stycket. Férvixlingsbarhet enligt andra stycket fSrutsétts nimligen vara
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for handen i varje fall da risk finns att anvindningen av ett yngre liknande mérke kan linda
det dldre mirket till forfing eller pd annat sitt dra otillbsrlig fordel av detsamma. En
otillbdrlig fordel far anses foreligga s snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av
det vél ansedda mirkets goodwill.

Detta innebér i praktiken att samma héga krav pa egentlig mirkeslikhet inte skall
upprétthalias vid tillimpningen av denna s.k. anseendeskyddsregel. For tillamplighet av
denna regel torde det dock krévas ett visst matt av markeslikhet, som i vart fall maste vara av
den digniteten att den berérda allminheten kan komma att férknippa mirkena med varandra,
utan att darfor direkt forvixla dem. Vid faststillande av vad som utgdr ett vl ansett”-mérke
1 varumirkeslagens mening 4r graden av kiinnedom om mérket hos s&val allménhet som
omséttningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i
beaktande, trots att det aktuella kriteriet 4r menat att vara kvalitativt, i den meningen att dven
andra goodwillskapande aspekter skall végas in i begreppet. Huruvida ett mérke &r att
betrakta som "vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivan av
kidnnedom om miirket ifriga.

PRV gér foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att det freligger varuslagslikhet mellan de varor som
innehavarens registrering TEFEX avser och de varor som invindarens svenska varumirke
med registreringsnummer 133454 avser i klass 8, de varor som invindarens svenska
varumdrke med registreringsnummer 128832 avser samt de varor som inviindarens
gemenskapsvarumérke avser i klasserna 8 och 21. Invindarens tre motanforda marken utgdrs
alla av ordet TEFLON. De tre frsta bokstdverna, TEF-, i inviindarens mérken 4r desamma
som de tre forsta bokstdverna i innehavarens mirke TEFEX. Efterledet -LON i invéndarens
miérken skiljer sig emellertid visentligt savil fonetiskt som visuellt frén efterledet -EX i
mnehavarens mirke. Skillnaderna mellan mérkena ger helt olika helhetsintryck. Det
foreligger ddrmed inte mérkeslikhet mellan invindarens marken och innehavarens mirke.
Vid en helhetsbeddmning 4r de motstiende mérkena dirfor inte forvixlingsbara.

Fraga kvarstar da om invandarens mirke skall &tnjuta s.k. utskat skydd pa grund av att det #r
att anse som vil ansett héir i landet. Av den utredning som foreligger i drendet framgar att
mirket TEFLON anvints i betydande mén under en lingre tid. I Nationalencyklopedin anges
vidare att Teflon® #r invéindarkoncernens handelsnamn for fluoretenplast (PTFE). Av
utredningen framgér emellertid inte att mérket TEFLON gjorts kéint for de varor som &r i
fraga vid nu aktuell invdndning, Underlaget ar dérfor inte tillrdckligt for att i detta fail
tillerkénna mérket det utokade skydd som vél ansedda mérken besitter. Forutsittningamna for
att tillampa den s.k. anseendeskyddsregeln foreligger dérmed inte.

Féljaktligen utgdr invéindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invindningen skall
darfor avslas.

Beslutat den g 5 DEC 2011@\
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Lena Frankenberg Glantz ™ | Mﬁif /ﬁl/—\_’/

Anna Axelsson
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS
Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt, Skrivelsen skall vara stilld till

Patentbesvérsriitten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den &4ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tv& manader frin
beslutets dag.




