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Mal nr 10-152

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 13 oktober 2011

PARTER

Klagande

Tend AB, 556604-0522
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm
Ombud: Bengt Nihlmark AB
Kungsgatan 33, 111 56 Stockholm

Motparter

1. ICI Paints Deco GmbH

Itterpark 2-4, 40724 Hilden, Tyskland

2. Imperial Chemical Industries Limited

26th Floor, Portland House, Bressenden Place, SW1E 5 BG,
London, Storbritannien

Ombud for 1-2: Awapatent AB

Box 45086, 104 30 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen MOLTOMARE

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 april 2010
angaende vm.reg. nr 396.664, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet savitt avser
varorna och tjansterna i klass 3, 35 och 41, till f6ljd varav registreringen
ska besta avseende dessa varor och tjanster.

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.

Tend AB har 1 Patentbesvarsriatten 1 forsta hand vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varumarket MOLTOMARE ska besta
med den varuférteckning som omfattas av det 6verklagade beslutet.
Bolaget har 1 andra hand yrkat att registreringen ska besta med en
begriansning av varuforteckningen i klass 2 genom att "malarfarger,
fernissor och lacker” utgar. I sista hand har bolaget yrkat att registre-
ringen ska besta for varorna och tjansterna i klass 3, 35 och 41.

ICI Paints Deco GmbH (ICI) och Imperial Chemical Industries
Limited (ICIL) har bestritt bifall till Tends yrkanden 1 férsta och
andra hand men har medgett det i1 sista hand framstéllda yrkandet.

Tend har till grund for sin talan hallit fast vid att varuméarket MOL-
TOMARE inte ar forvaxlingsbart med det motanférda gemenskaps-
varuméarket MOLTOFILL.

ICI och ICIL har till grund for sin talan hallit fast vid att det finns en

risk for forvaxling mellan mérkena.

Parterna har till utveckling av sin talan, utéver vad som tagits upp 1
PRV:s beslut, anfort 1 huvudsak féljande.

Tend

Visuellt och uttalsméssigt foreter MOLTOMARE 1 jamforelse med
MOLTOFILL tydliga skillnader, inbegripet antal bokstaver och
stavelser. MOLTOMARE ar vidare betydelse-/begreppsméssigt helt
skilt fran MOLTOFILL.

De bada varumarkena ar uppbyggda av tva ord som var for sig forstas
och uppfattas av omséattningskretsen. I och med att gemenskapsvaru-
méarket MOLTOFILL omfattar bl.a. Italien och Spanien méaste pre-
fixet MOLTO forstas och uppfattas av omséattningskretsen som en
forstarkande del av helheten. MOLTOFILL kan darutover uppfattas
och/eller forstas av omséattningskretsen som beskrivande av art och
beskaffenhet for en heltdckande/val tackande farg, fernissa och/eller
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lack. Till f6ljd darav torde den inneboende sarskiljningsformagan
vara lag och skyddsomfanget begransat. I ljuset av detta torde dar-
med betydelse- och begreppsskillnaden av varumérkena latt upp-
fattas och forstds av omséttningskretsen. Aven vad giller Sverige och
svenska forhallanden ar bolagets uppfattning att MOLTO forstas av
omsattningskretsen, om inte annat da det ligger nira forstarkande

prefix som multi, maxi och/eller mega.

I OHIM:s register foreligger ytterligare 15 registreringar med prefixet
MOLTO. Néaringslivsregistret uppvisar nio registreringar 6ver firmor
som innefattar MOLTO som prefix. Aven det svenska varumérkes-
registret omfattar ett antal varuméarken med prefixet MOLTO, vilket
gor att ordet torde forstas av omséattningskretsen.

En investering 1 ett ommalningsarbete foregas regelméssigt av en
undersokning och jimforelse av t.ex. olika fargers miljépaverkan,
formaga att undvika (mogel) pavaxt, flagning eller kul6rférandringar
samt pris och leverantorer. Detta géller 1 stor grad vid ommalning av
ytor som utsétts for sarskilda provningar (t.ex. bottenmalning av
batar eller fasadmalning av hus). Férekomsten av konsumenters
undersokningar och informationsbehov framgar av en méangd olika
specialiserade fora med tillgang till officiella studier, rad och tips pa
Internet. Med tanke pa kostnaden fér en ommalning av huset eller
bottenmalning av batar, konsumenternas uttryckta informations-
behov samt tillgang till och undersékning av oberoende studier, rad
och tips ar bolagets uppfattning att farger, lacker och fernissor
marknadsfors mot och képs av en omséattningskrets vars samman-
sattning, kvalifikationer, kunskap och behov ar stérre 4n normalkon-

sumentens. Denne kan saledes uppfatta och sarskilja varumérkena.

Med hansyn till att skillnaderna i markeslikheten ar vasentliga och
att det ror sig om en kvalificerad omsattningskrets har varuslags-
likheten mindre betydelse. Det noteras sarskilt att varorna endast 1
mycket begriansade delar dr identiska.
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ICI/ICIL

Likheterna mellan markena ar tydliga. Eftersom betoningen ligger pa
det forsta ordledet &ar risken fé6r sammanblandning 6verhéngande, 1
synnerhet da inte nagot av méirkena har en lexikalisk betydelse utan
snarare utgor fantasiord. Att varken MOLTO eller MOLTOFILL 1 sin
helhet har nagon lexikalisk betydelse som ar relevant i samband med

varorna gor att mérket har en hog sarskiljningsférmaga.

Att en stor del av omséttningskretsen 1 Italien och Spanien sékerligen
forstar vad molto betyder ar inte relevant fér den svenska markna-
den. Det ar inte heller relevant att en del av den svenska omsatt-
ningskretsen mdéjligen kdnner till den romanska betydelsen av molto

(och da gérna i musikaliska sammanhang).

Att konsumenten av de aktuella varuslagen féretar undersékningar,
soker information och ldser studier angaende fargers eventuella
mogelpavéxt och dylikt d4r ingen garant for att denne kan sérskilja de
bada méarkena at. Om mérkena anvands for liknande eller identiska
produkter torde de forekomma sida vid sida 1 oberoende marknads-
foring, studier och undersékningar och risken ar darmed stor att
konsumenten tror att det finns ett samband mellan produkterna.
Bolagen anser inte att omséttningskretsen bor delas in 1 normal-
konsumenter respektive konsumenter som dr mer upplysta och
nograknade.

Det rader varuslagsidentitet vad géller de varor i form av "malar-
farger, fernissor, lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot
angrepp pa tra [...]” som MOLTOMARE ar registrerade for 1 klass 2
och malarfarger, fernissor, lacker och liknande preparat som MOL-
TOFILL ar registrerat for i samma klass. Det rader dven varuslags-
likhet mellan 6vriga varor i klass 2.
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DOMSKAL

Bade varumarket MOLTOMARE och gemenskapsvarumarket
MOLTOFILL avser de identiska varorna malarfarger, fernissor och
lacker 1 klass 2 och det yngre méarket avser ocksa varor av liknande
slag som det dldre gemenskapsvarumérket 1 samma klass. Harutéver
avser det yngre méarket produkter 1 klasserna 3, 35 och 41 vilka enligt
vad som maste anses vara ostridigt mellan parterna skiljer sig fran

de varor som gemenskapsvarumarket ar registrerat for.

Att omsattningskretsen for de varor som de motstaende markena av-
ser 1 klass 2, som Tend gjort gidllande, skulle vara sarskilt uppmérk-
sam kan inte harledas ur varuférteckningen for respektive méarke.
Istallet far omséattningskretsen for respektive mérke innefatta konsu-
menter 1 allmanhet vilka férutsatts vara normalt informerade samt

skaligen uppmarksamma och medvetna.

De bada varuméarkena inleds med det identiska férledet MOLTO-, till
vilken del omséattningskretsen normalt faster sarskild uppméarksam-
het. Betydelsen av MOLTO pa italienska kan, som PRV anfort, inte
anses vara en vedertagen eller kidnd term med avseende pa de ifraga-
varande varorna 1 klass 2. MOLTO utgor saledes en sarskiljande del
hos de bada varumérkena.

Det foreligger darmed viss likhet mellan det yngre och det dldre
market. Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att de skilda
efterleden -FILL och -MARE inte fortar den likhet som foreligger 1
markenas sarskiljande forled.

Vid en helhetsbedomning finns, som PRV konstaterat, en risk for for-

vaxling mellan varuméarkena med avseende pa varorna i klass 2.

Tends yrkande i forsta respektive andra hand kan darfor inte bifallas.

Tend har 1 Patentbesvarsritten i sista hand begriansat varu- och
tjansteférteckningen genom att stryka varorna i klass 2. Da ICI och
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ICIL har medgett att registreringen kan besta efter denna begréns-
ning ska 6verklagandet bifallas i enlighet darmed.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



