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Mal nr 10-243

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 4 oktober 2012

PARTER

Klagande

Evonik Rohm GmbH (tidigare Réhm GmbH)
Kirschenallee, DE-64293 Darmstadt, Tyskland
Ombud: BRANN AB

Box 12246, 102 26 Stockholm

Motpart
NA

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen ARTPLEXI i visst utférande

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 20 augusti 2010
angaende vm.reg. nr 389.180, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varumérket ARTPLEXI i visst utférande (vim.reg. nr

389.180).
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.

Evonik Rohm GmbH (R6hm) har 1 Patentbesvarsriatten vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varuméarket ARTPLEXI 1 visst utforande
ska upphévas.

NA har forelagts att svara pa Rohms 6verklagande men har inte yttrat
sig.

R6hm har till grund for sin talan i Patentbesvarsratten hallit fast vid att
varuméarket ARTPLEXI ar forvaxlingsbart med varumérket PLEXIGLAS
(reg.nr 264251).

R6hm har, som det far forstas, har gjort giallande att PLEXIGLAS ar
notoriskt som varumarke for varor av akrylplast och darmed har for-
varvat en forstarkt kédnneteckenskraft for varor av detta slag.

R6hm har till utveckling av sin talan, utéver vad som framhallits 1 PRV,
anfort 1 huvudsak foljande.

Att ordet PLEXI inte aterfinns i Nationalencyklopedin beror pa att
bolaget skapade detta ord 1933 for att anviandas 1 kombination med
ordet glas. Det finns inget som stédjer att sarskiljningsférmagan hos
PLEXIGLAS skulle ha forsdmrats eller att varumarket skulle vara
degenererat. Det anviands ofta felaktigt som en bendmning pa akryl-
plast.

Market anvands extensivt 1 Sverige och kdinnedomsgraden ar hog. Det
ar den hoga kdnnedomsgraden som har gjort att PLEXIGLAS anvénds 1
sa stor omfattning for olika sorters akrylplast. Den genomsnittliga om-
sattningen for produkter under varuméarket PLEXIGLAS 1 Sverige de
senaste aren ar drygt 50 miljoner kr. Med en genomsnittlig marknads-
andel om 28,9 procent for halvforiadlade produkter och 68,86 procent for
ramaterial har bolaget sammantaget en marknadsandel 6verstigande 50
procent.
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Det ar uppenbart att ARTPLEXI rider pa kédnnetecknet PLEXIGLAS.
Den gemensamma ndmnaren mellan varumérkena, forutom identiska
varor, ar det icke deskriptiva och fantasibetonade ordet PLEXI. Ordet
PLEXI omfattades av varumérkesskydd och 6vergavs sa sent som 2010

av bolaget. Detta styrker den inneboende sérskiljningsférmagan hos
PLEXI.

Bolaget kan inte vitsorda att varumérkena ger olika associationer. For en
utomstaende betraktare ar det naturligt att koppla samman ARTPLEXI,

for produkter utformade av akrylplast, med PLEXIGLAS och méarket kan
ge uppfattningen att det &r Rohm som skapat en ny produkt.

DOMSKAL

Det foreligger, som PRV anfort, i varuméarkesrattslig mening likhet
mellan bilder pa transparenta akrylskivor &mnade for dekoration av
vaggar som ARTPLEXI ar registrerat for 1 klass 20 och konst- och
prydnadsartiklar av plast som PLEXIGLAS omfattar i samma klass.

Ingen av parterna har anfért ndgra ndrmare omstéandigheter angaende
omséattningskretsens sammansattning. Vid dessa forhallanden far om-
sattningskretsen, med avseende pa de nyssndmnda varorna 1 klass 20,
anses omfatta normalt informerade och skéiligen uppmarksamma

genomsnittskonsumenter.

Bada de motstdende méirkena innehaller méarkeselementet PLEXI, som
pa latin bl.a. har betydelsen flator (plural); en betydelse som dock inte
kan forutsattas vara kdnd av genomsnittskonsumenten. Det yngre
mérket innehéaller harutéver markesdelen ART, som 1 samband med de
skivor for dekoration som market avser far anses vara dgnad att upp-
fattas 1 sin engelska betydelse konst. Och det dldre méarket innehéaller
markeselementet GLAS, som i forbindelse med konst- och prydnads-
artiklar far anses vara dgnat att uppfattas i sin grundbetydelse glas-

massa eller annat genomsynligt material.
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Med utgangspunkt i de motstdende méarkenas ursprungliga sarskilj-
ningsformaga ar saledes markesdelen PLEXI den distinktiva och fram-
tradande delen 1 respektive marke savitt avser de varor av liknande slag
som méarkena avser i klass 20. Forledet ART i det yngre market och
efterledet GLAS har genom sin med avseende pa de aktuella varorna
beskrivande karaktiar en underordnad betydelse, lat vara att inget av

dem kan ldmnas utan avseende vid en helhetsbedéomning av méarkena.

Omstandigheterna ar inte sddana att varuméarket PLEXIGLAS kan
anses vara notoriskt for varor av akrylplast. Det finns inte heller nagon
utredning 1 malet som styrker att varuméarket PLEXIGLAS skulle vara
kéant inom en betydande del av omséattningskretsen. Rohm har saledes
inte visat att dess varumédrke PLEXIGLAS forvarvat nagon forstarkt
kanneteckenskraft for varor av akrylplast.

Vad NA 1 PRV anfort om att PLEXIGLAS — 1 verkets beslut antecknat
som "PLEXI” — forekommer 1 Svenska Akademiens ordlista i betydelsen
glasliknande plastmaterial, medfér ensamt for sig inte att det motan-
forda varumarkets sarskiljningsférmaga for bl.a. konst- och prydnads-
artiklar av plast skulle ha férsvagats.

Av det anforda foljer att forvaxlingsbedomningen ska utga fran att varu-
méarket PLEXIGLAS har det skydd som varumérkesregistreringen ger
med hansyn till méarkets ursprungliga kinneteckenskraft.

I betraktande av den beskrivande karaktdren hos markeselementen
ART respektive GLAS kan de inte utgéra hallpunkter for slutsatsen att
varumirkena ger upphov till sa skilda associationer att de darigenom
bidrar till att distansera mérkena ifran varandra i nagon beaktansvard

omfattning.

Vid dessa forhallanden finns det vid en helhetsbedéomning en risk for
forvaxling mellan ARTPLEXI och PLEXIGLAS, 1 vart fall pa sa satt att
allménheten kan tro att de varor som méarkena avser kommer fran fore-

tag med kommersiella band. Overklagandet ska darfor bifallas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Stefan Svahn, ordférande,
f. patentrattsradet Ulf Hallin, referent, och adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



