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INVANDARE

Rohm GmbH & co. KG
Kirschenallee
DE-64293

Tyskland

OMBUD EXD. PAtent ~ot ronistrerinngyeris

Brann AB
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket ARTPLEXI i visst utférande &tergivet nedan, med
registreringsnummer 389180, registrerat for bilder pd transparenta akrylskivor dmnade for
dekoration av viggar, 1 klass 20.

ARTPLEXI

Innehavarens varumérkesregistrering med registreringsnummer 389180.

Invéndaren yrkar att innehavarens varumirke skall upphévas och anfor som grund for detta
att mirket #dr forvixlingsbart med invindarens tidigare registrerade varumnérke PLEXIGLAS,
med registreringsnummer 264251, registrerat for kemikalier for industrielia, vetenskapliga
och fotografiska dndamaél; plaster 1 form av l9sningar, emulsioner, dispersioner, pastor och
granulat; konsthartser 1 form av pulver och 1 flytande form; konsthartser (ramaterial) for
formning, pressning, gjutning och sprutning; klisterdimnen for industriella dndamal, 1 klass 1,
plaster (halvfabrikat) 1 form av folier, plattor, block, stavar, rér och formdelar;
titningsmaterial; vérmeskyddsmaterial av plast; isoleringsmaterial; plastslangar, 1 klass 17,
byggnadsmaterial av plast i form av plattor, block, stavar, rér och profiler; byggnadsmaterial
(e] av metal}); konststenar; genomskinliga tak och véggar av plast; fénster av plast; fonster-
och dérrskivor av plast; doir-, trapp- och balkongbeklddnader av plast; bassangtackskydd,
tdckskydd for drivbinkar, trafiktavlor och -skyltar av plast; simhallar och véxthus
huvudsakligen av plast, i klass 19, mébler, mébeldelar, speglar; konst- och prydnadsartiklar
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av trd, kork, horn, elfenben, skéldpadd, pérlemor och/eller plast; varor av plast, ndmligen
mdbel-, fonster- och dérrbeslag, forpackningsbehallare, askar, skrin, lador, tavellister och -
ramar, skyltar, still och hélilare fér dekorationsindamal och skyltfénster samt provdockor fér
klidder och frisyrer, i klass 20 samt redskap och behdllare for hushall (dock ¢j av ddla
metaller eller dverdragna dirmed), birbara plastbehéllare for hushéll och kok; kammar,
borstar (ej penslar), borstmakerimaterial; redskap for rengéringsdndamal; porslin-, glas- och
keramikvaror f6r hushéllsindamal; konstféremél av porslin, glas och keramik, 1 klass 21.

Till stod for invandningen har invindaren 1 huvudsak anfort foljande. Trots att inviindarens
varuférteckning inte uttryckligen aterger de varor som ingar 1 innehavarens
varuméirkesregistrering méste dessa varor likvil anses omfattas ddrav. Det ndmnda i
synnerhet med hanvisning till att invéndarens registrering omfattar konst- och
prydnadsartiklar av bland annat plast i klass 20, men dven med héinvisning till de varor av
plast som tavellister och tavelramar samt skyltar for dekorationséindamal, Aven de
sistnimnda varorna méste anses, om #n ej identiska, mycket starkt relaterade till de
dekorativa akrylskivor (plastskivor) som omfattas av rubricerad registrering i klass 20. Aven
somliga av de varor som registreringen for PLEXIGLAS omfattar i klass 19 méste anses ha
koppling till de som omfattas av aktuell registrering. Detta géller i synnerhet varuslagen
byggnadsmaterial i form av plattor av plast samt genomskinliga tak och viggar av plast 1
nidmnda klass.

Betriffande mirkeslikheten anfér invéndaren att mirket ARTPLEXIT inbegriper suffixet
PLEXI, vilket i sin tur utgér prefixet i invindarens varumirke PLEXIGLAS. Mirkesdelen
PLEXI- #r otvivelaktigt den mest distinktiva och prominenta delen i invindarens mérke
PLEXIGLAS. I likhet med suffixet- GLAS i inviindares mérke har prefixet ART en for
svenskar i allménhet kind betydelse di ART dr det engelska ordet f6r “konst”. Med
hénvisning till de specifika varor som innehavarens varumérke ér dmnat att anvéndas for
enligt varuforteckningen #r ifrdgavarande prefix att anse som rent deskriptivt. Féljaktligen
maste mirkesdelen PLEXI, oavsett om den forekommer som prefix eller suffix, anses utgéra
den mest distinktiva och ddrmed dominanta delen i savil det tidigare mérket PLEXIGLAS
som det nu aktuella mirket ARTPLEXI. Betriiffande innehavarens argument att ART och
PLEXI skiljs 4t med bokstiver som skiljer sig at nagot i storlek anfér invéindaren att detta
endast understryker att PLEXI skall ses som en sjilvstindig del, varfor likheten framtréder
tydligare. Mérkena 4r ocksé fonetiskt lika eftersom betoningen i innehavarens mérke ligger
p slutledet PLEXI. Qaktat viss visuell skillnad mellan mérkena vid ett direkt paseende, gor
inviindaren gillande att det foreligger hog risk att konsumenterna felaktigt far uppfattningen
att de varor som saluférs under respektive miirke har samma kommersiella ursprung. Da
mirkesdelen PLEXI utgdr dominanten i bada de aktuetla mérkena, vilka dessutom anvinds i
marknadsféring av identiska och snarlika varor, féreligger dessutom hog risk for att
forvixling sker dd konsumenterna inte alltid har méjlighet att jamfora varorna sida vid sida.
Vidare har PLEXIGLAS anviints i Sverige under sadan tid och omfattning att ifrdgavarande
varumirke har kommit att bli inarbetat sdsom kinnetecken for foretriidesvis varor av just
akrylplast och déri inbegripet exempelvis skivor, plattor, viiggar och fénster av detta maternal
och for varierande dndamal. Varor under varumérket PLEXIGLAS har marknadsforts i
Sverige sedan 1980 och dven om de skivor/plattor som inledningsvis marknadsftrdes under
mirket i Sverige foretridesvis anviindes for byggnation av vixthus, har varuslagen savil som
dess anvindningsomraden utvecklats och utdkats rejalt med &ren och idag &r
anvindningsomradena for skivor, plattor ete. av akrylplast som marknadsfors under
varuméirket nidst intill ordkneliga.
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Till stod for att varumérket ér inarbetat for andra varor dn varumdrket registrerats for, har
invindaren inkommit med material som visar tidpunkt for forsta anvandningen samt
marknadsforingsmaterial som visar anvindningsomraden. Vidare hanvisar inviéndaren till
forsaljningsvolymer och omsittningssiffror pé den svenska marknaden samt anfor att mérket
PLEXIGLAS finns angivet i Nordstedts lexikon samt Nationalencyklopedin sasom
varumirke for “skivor av plast” vilket ger ytterligare stéd for kiinnedomen om invéndarens
varumirke, Varumirket 4r inte degenererat. Att ordet tas upp i Svenska Akademins ordlista
utgdr ingen grund for att varumirket skulle vara degenererat. Invandaren har varit i kontakt
med ansvarig for Svenska Akademins Ordlista. Denne uppfattar PLEXIGLAS som ett
varumirke. Ett sddant fortydligande finns i den senaste upplagan. Invandaren har bifogat ett
utdrag av ordet PLEXIGLAS fran den senaste upplagan.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invdndningen och anfor 1 huvudsak
foljande. PLEXIGLAS har en annan grafisk karaktir som ér helt olik ARTPLEXL. Bland
annat ir PLEXIGLAS utformad med versala bokstiver, medan ARTPLEXI bestar av
kapitiler. Vad giller den fonetiska betoningen s ér detta individuellt med olika dialekter och
uttal, Darfor kan betoningen hamna precis tvirtom, ndmligen pd AR Tplexi. Suffixet PLEXI,
som ingdr i bida varumirkena och ursprungligen var ett varumérke upptagen i Svenska
Akademins ordlista, 4r ett ord for glasliknande plastmaterial i allménhet. Suffixet PLEXIT &r
dirmed ett degenererat varumarke i likhet med t ex det ursprungliga varumérket TEJP, som
numera ar en allmén beskrivning for sjilvhaftande klisterremsor som inte gdr att ha
ensamrétt till.

SKAL

Enligt 2 § varumirkeslagen forviirvas ensamrétt till ett varumirke dé mérket har blivit
inarbetat. Ett kinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig 4r kint som beteckning for de varor som tillhandahélls under
kénnetecknet.

I 14 § forsta stycket, punkten 6 varumirkeslagen anges att ett varumérke inte fr registreras
om mérket 4r forvixlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan anvénder i en
niringsverksamhet, med nigon annans varumirke som r registrerat efter tidigare ansékan
eller med négon annans varukinnetecken som #r inarbetat dd ansékan om registrering gérs.

Fragan om forvaxlingsbarhet skall avgéras vid en helhetsbedomning dér alla omsténdigheter
av betydelse | sammanhanget skall beaktas, framfor allt markenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna fraga skall grundas pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till om orden i de aktuella mirkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehdll, varvid risken for att
konsumenterna genon association uppfattar att det rader ett samband mellan varumirkena
skall beaktas.

Det skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sédrskiljningsforméaga hos de
respektive mirkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgora en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven &terfinns hos det andra kénnetecknet.
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PRV gor f6ljande beddimning.

Inledningsvis finner PRV att av den utredning som férebringats 1 drendet inte gér att utldsa
att varumiirket PLEXTIGILAS skulle vara inarbetat for andra varor och tjdnster 4n de som
registreringen omfattar. Vid en jdmforelse mellan innehavarens och inviindarens
varuférteckningar finner emellertid PRV att d4 invéndarens registrering bland annat omfattar
konst- och prydnadsartiklar i plast samt drtill relaterade varor, i klass 20, och innehavarens
varumérkesregistrering omfattar skydd fér bilder pd transparenta akrylskivor dmnade for
dekoration av viggar, i klass 20, 4r fraga om samma eller liknande varor. Varuslagslikhet dr
saledes for handen.

Vad sedan giller mérkeslikheten gér PRV {6ljande bedémning. Vid sékning framkommer att
PLEXIGLAS #r ett handelsnamn fér akrylplastskivor (jfr www.ne.se, sékning 2009-04-01).
Sokningen visar dven att det inte finns nigon betydelse av det fristdende ordet PLEXI eller
ordet ARTPLEXI. Det senare #r ett suggestivt nybildat ord som genom det engelska ordet
ART - som pé svenska bland annat kan dversittas till konst (www.ne.se, sokning 2009-04-
01) - ger andra associationer dn den konkreta betydelsen som invindarens varumirke
PLEXIGLAS formedlar. Vidare finner PRV att dven om ordet PLEXI ingér i sin helhet 1
bada mirkena skiljer sig mérkena &t 1 sin helhet, savil visuellt som fonetiskt.

PRV finner vid en helhetsbeddmning, i vilken dven ingér risken for att konsumenterna
uppfattar ett samband mellan dessa tva varumiérken, att dessa inte dr forvéxlingsbara.
Foljaktligen utgsr invindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invandningen skall
darfor avsléas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS AN

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men séindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som §verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




