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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varuméirkesregistreringen nr 388248 med
stdd av 21 § forsta stycket varumiirkeslagen (1960:644),

ARENDET

Invindningen avser varumirket EPOXYRON, med registreringsnummer 388248, registrerat
den 5 april 2007 for mélarféarger; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pa tré;
rostskyddsmedel; skyddsmedel mot angrepp pa trd; farger; aluminiumférger;
korrosionsskyddspreparat; silverpasta; bakteriedddande firger; trabestrykningsmedel
(farger); tribetser; bronseringslacker; limfiirger; firgdmnen; 16sliga firgdmnen;
fortunningsmedel for farger; fértunningsmedel for lacker; fortjockningsmedel for firger;
naturhartser (rdmaterial); emaljer (lacker); emaljer for malning, emaljfirger; ytbeldggningar
(farger); fixativ (lacker); lasyrer (firger och lacker); bindemedel f6r fiirger; lim for farger;
preparat mot missfargning av metaller; metallskyddspreparat; grundfirger; vitfirger; lacker;
firger for skydd mot fororeningar; hirdare for fernissor; hirdare for malarfirger:; hdrdmede!
for fernissor; hardmedel f&r malar fiirger, 1 klass 2.

Invéndaren yrkar att registreringen ska hiivas och anfér som grund hérfor att innehavarens
varumirkesregistrering #r forvixlingsbar med invindarens tidigare registrerade
gemenskapsvarumirke EPXYLON, med registreringsnummer 2836286, registrerat for
kemikalier for industriellt underhall och reparationer; bindemedel for industriell anvindning;
epoxihartser, metallfylld epoxi, keramikfylld epoxi, flytande epoxi och
expoxikitt;vidhdftande uretanmassor, ytbeliggningar och kitt;flytande epoxi och
uretanbindemedel for tillverkning av gjutformar, formar, monster och
fasthallningsarmaturer; vidhéftande fyllnadsmedel for springor, sprickor och hél;
galvaniseringspreparat, i klass 1, titningar och titningsmedel; grundférger;
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epoxititningsmedel for golv; glidskyddsbeldggningar, spirrbeldggningar, 1 klass 2 samt
sjdlvhiftande remsor, dynor och lappar for industriella indamal; bindemedelsimpregnerade
lappar for industriellt underhall och reparation, i klass 17.

Till stéd for invindningen har invéndaren i huvudsak anfért foljande. Innehavarens mérke
EPOXYRON och invéndarens mirke EPXYLON #r vildigt lika. Visuellt foreligger en
mycket stor likhet mellan prefixleden EPOXY- och EPXY- da endast bokstaven O skiljer
leden. Aven mellan suffixleden -RON och —~LON foreligger stor visuell likhet d4 skillnaden
endast avser bokstdverna R och L. Sammantaget bestdr EPOXYRON av 4tta bokstiver,
medan EPXYLON bestar av sju bokstiver. Begreppsmissigt foreligger en stor likhet
eftersom prefixleden EPOXY- och EPXY- asyftar det engelska ordet epoxy. Epoxy och dess
motsvarande svenska ord epoxi dr en generisk bendmning for en héirdplast med stark
vidhiftningsférmaga, stor tithet och motstindskraft mot kemikalier och anvinds sérskilt i
lim, rostskyddsfirg och for inkapsling av t.ex. elektriska detaljer, jimfor uttryck som
EPOXIFARG, EPOXILIM, EPOXIPLAST, se Svensk ordbok, Esselte Studium, 1988.
Saledes kan konstateras att prefixledet EPOXY - i innehavarens mérke &r en rent beskrivande
term for s6kta varor i klass 2 sdsom “rostskyddsmedel”, “limfirger”, "lim for firger”,
“hirdare for fernissor”, "hirdare fér malarfirger”, "hirdmedel f5r fernissor” och "hardmedel
for malarfiarger”. I invéindarens mirke saknas bokstaven O i prefixledet EPXY-, vilket ger
prefixledet en suggestiv karaktar, till skillnad frén prefixledet EPOXY- i innehavarens mérke
som dr direkt beskrivande. D4 suffixleden —-LON och - ROM endast skiljer sig 4t vad giller
bokstiverna L och N, foreligger en stor begreppsmiissig likhet mellan mérkena EPOXYRON
och EPXYLON. Det &r dven troligt att bade innehavarens och invindarens mérken uttalas
med betoning pa prefixledet EPOXY. Saledes foreligger klar mérkeslikhet.

Det foreligger klar varuslagslikhet mellan varuslaget "grundférger” i varuforteckningen for
invéindarens mirke och samtliga varuslag i innehavarens varufdrteckning. Det foreligger
varuslagslikhet mellan varuslagen "titningar och tétningsmedel; epoxititningsmede! for
golv; glidskyddsbeldggningar, sparrbeldggningar” i de motstdende varufdrteckningarna. Av
produktregeln foljer att vid varuslagsidentitet kan mérkeslikheten séttas ldgre dn annars och
tvartom. I foreliggande invindningsirende foreligger varuslagsidentitet och klar
varuslagslikhet, vilket betyder att mérkeslikheten kan séttas lagre. Mirkena EPOXYRON
och EPXYLON ger samma helhetsintryck, sirskilt dd prefixleden EPOXY och EPXY
asyftar termen epoxy samt att suffixleden slutar med identisk dndelse — ON. Med hinsyn
hartill foreligger en klar forvéxlingsrisk.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna {or invéndningen och i huvudsak anfort
foljande. Invéndaren har redan accepterat den lilla indringen till EPOXYLON eftersom det
finns i "Olympic Epoxylon”. Aven EPIXYLON finns i form av ”Agaricus Epixylon”. Det
finns dver ett tusen EPIXILON. Invandarens omfattande forklaring av vad EPOXY betyder
och/eller syftar pa har absolut ingenting med saken att géra. Ej heller de sprikliga
forklaringarna om hur prefixen uppkommit/anvints. Har giller det bara att konstatera att mer
dn en bokstav skiljer namnen At samt att ljudet d& namnen lises 4r olika. Man hér direkt
skillnad pA EPOXYRON och EPXYLON med sin "kéirva” start med en artikulering mellan P
och X som totalt skiljer sig fran ljudet som hors da en vokal finns emellan P och X. Vidare
sd dr registreringen EPOXYRON avsedd att gélla produkter for epoxygolvfiarg, men under
klass 1 finns i PRV:s lista en hel rad produkter som innehavaren inte behéver eller kommer
att tillverka. Betréffande varuslagslikhet har inviindaren vare sig en candyfargsprodukt for
golv eller en parlemorfiirg med de oerhért starka ljusvaxlingar som EPOXYRON:s
varumiérke klarar av och omfattar. Om PRV skulle anse att de tva varumérkena ligger for
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ndra varandra efter att ha tagit in synpunkter frdn bide invindaren och innehavaren och
darfor har for avsikt att bifalla invindarens yrkande, sa foreslar innehavaren PRV att
begriinsa varufdrteckningen till att gilla golvfirg.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om
mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ir
registrerat efter en tidigare anstkan.

Avgérande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall varu-
och/eller tjansteslagslikhet kan konstateras, i vilken méan kénnetecknen kan anses likna
varandra. Beddmningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena
formedlar och da i forsta hand pé mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hénsyn skall &ven
tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt
eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom
association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har
dven att ta hdnsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt
jdmfora tva motstdende mirken, varfor det vid forvixlingsbeddmningen skall bortses fran
ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara létta att notera vid en direkt
jamfbrelse. Beaktas skall hiirvid att omséattningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt
sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid forvixlingsbeddmningen dven féstas avseende vid graden av ursprunglig
sirskiljningsforméga hos de respektive mérkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande
egenskaper hos ett mérke skall utgdra en faktor som dkar risken for forvixling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra
kénnetecknet.

PRV gor foljande bedémning.

Bada registreringarna innefattar skydd for grundfirger samt olika kemikalier eller medel for
reparation eller underhdll. En begrinsning av innehavarens varuférteckning till att endast
omfatta golvfirg fordndrar inte denna bedémning. Varuslagslikhet &r sdledes for handen.

Innehavarens mérke bestar av EPOXYRON och invédndarens av EPXYLON. Da bada
mirkena inleds av bokstidverna EP och avslutas med ON samt har XY i mérket foreligger en
visuell likhet mellan innehavarens och invindarens varumérken. Dirtill anspelar badda
varumiirkena pa substansen epoxi, varfor det dven finns en associationsmissig likhet mellan
mirkena. PRV finner att mérkeslikhet foreligger.

Vid en helhetsbedémning, dér dven har beaktats att konsumenten ofta saknar en reell
mdjlighet att samtidigt jimfora tvd motstdende méarken, finner PRV att de motstiende
varumirkena dr forvixlingsbara.

Féljaktligen utgdr grunderna for invandningen hinder for att 14ta registreringen besta.
Registreringen skall darfér upphévas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsriitten, men sindas till Patent- och registreringsverket. Box 5340,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som éverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvA minader fran
beslutets dag.




