PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

FATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Inviindningsérende nr 2008/0116/0001

Registrering nr 396664

INVANDARE

1. ICI Paints Deco GmbH
[tterpark 2-4

40724 Hilden

Tyskland

2. Imperial Chemical Industries Limited

26th Floor, Portland House, Bressenden Place

SWIE 5 BG

London

Storbritannien

OMBUD St
Awapatent Aktiebolag Vi S
Box 45086 004 4
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Tend AB
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

OMBUD

Bengt Nihlmark AB
Kungsgatan 33
111 56 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 396664 med
stod av 21 § forsta stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket MOLTOMARE med reg.nr 396664, registrerat den 11 juli
2008 tor malarfdrger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp
pa tré; fdrgdmnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform
for mélare, dekoratdrer, tryckare och konstnirer, i klass 2, blekningspreparat och andra
amnen for anvindning vid tvitt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer,
eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krdm och -pastor, i klass 3, annons-
och reklamverksamhet; aterforsiljning av bat- och friluftsartiklar; foretagsledning;
foretagsadministration; kontorstjanster, i klass 35, samt undervisning/utbildning; anordnande
av handledning/instruktion; underhéllning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet;
forlagstjdnster och tidningsutgivning, i klass 41,
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Invindarna yrkar i forsta hand att registreringen ska upphévas i sin helhet eller, i andra hand,
att registreringen ska upphévas for samtliga varor i klass 2. Som grund f6r invindningen
anfor invindarna att den aktuella registreringen &r férvéxlingsbar med en av invindarna
ingiven gemenskapsvarumdirkesanstkan MOLTO, med ansékningsnummer 4800736, for
vilken man sokt skydd fér bindemedel; tapetklister; barder, Gverlappnings- och
reparationsklister for tapeter och viiggbekléddnader; lim; preparat for beldggningsflickar pa
ytor; titningspreparat; preparat for titning av ytor pd uteplatser och géngar; expanderande
skum; trihérdningsmedel; cement for kakel; epoxiharts baserade preparat for anvindning pa
trd, 1 klass 1, mélarfarger, fernissor och lacker; preparat for borttagning av tapeter;
ytbeldggningsmaterial (i form av firg) for viggar och innertak, i klass 2 och
byggnadsmaterial (ej av metall); cementblandning; preparat for fyllning av spricker,
héligheter och andra defekter 1 ytor eller trd; putspreparat; putsbeldggningspreparat;
beldggningar i form av viggputs; preparat for reparation eller utjimning av viiggputsytor;
PVC-infattade sekundéir-/dubbelrutor samt tillhérande delar och komponenter, i klass 19 och
med ett av inviindarnas gemenskapsvarumérken MOLTOFILL, med registreringsnummer
3717949, vilket dr registrerat for bindemedel; tapetklister; barder, verlappnings- och
reparationsklister for tapeter och viggbekliddnader; lim, preparat fGr belaggningsflackar pé
ytor; kemiska tétningspreparat; kemikalier for tétning av ytor pa uteplatser och géngar;
expanderande skum; trihirdningsmedel, 1 klass 1, malarfirger, fernissor och lacker; preparat
6r borttagning av tapeter; ytbeldggningsmaterial (i form av farg) for viggar och innertak;
epoxihartsbaserade preparat for anvindning av trd, i klass 2 och byggnadsmaterial (gj av
metall); cementblandning; preparat for fyllning av sprickor, hdligheter och andra defekter i
ytor eller tré; cement fr kakel; putspreparat; putsbeldggningspreparat; tatningsremsor for
dorrar och fonster; beldggningar i form av viggputs; preparat for reparation eller utjimning
av viggputsytor; uPVC-infattade sekundir-/dubbelrutor samt tillhérande delar och
komponenter, 1 klass 19,

Inviindarna anfor vidare i allt visentligt foljande. Det rdder delvis ren identitet och delvis
stor likhet mellan de varor som omfattas av innehavarens mérke och invindarnas mérken, 1
synnerhet i klass 2. Aven tjansteslaget "aterforsiljning av bat- och frilufisartiklar” i klass 35
kan sdgas vara liknande eftersom dessa “batartiklar” kan tinkas utgtras av exempelvis
malarfirger och skyddsmedel for vilka invindarnas mérken dr avsedda att anvindas. Det
faktum att ett av invindarnas varuméirken MOLTO till fullo ingér i innchavarens mérke
MOLTOMARE ger mérkena en uppenbar visuell likhet. Det faktum att en av invindarna
dven har varumérket MOLTOFILL forstérker risken for att konsumenter uppfattar det som
att det &r tal om en serie produkter med varumérken bestaende av forledet MOLTO plus
tilligg. MOLTO ér ett italienskt ord som betyder "mycket”. For genomsnittskonsumenten ar
dock betydelsen av MOLTO ej allméint kind 1 Sverige. Det faktum att den genomsnittlige
svenske konsumenten uppfattar MOLTO sdsom ett ord utan konceptuell och spraklig
betydelse leder till ett bredare skyddsomfang som omfattar &ven MOLTOMARE., I
kombination med MOLTO far ej heller MARE néagon spréklig betydelse utan uppfattas
endast som ett tilldgg. Saledes uppvisar bada varumérkena en avsaknad av spréklig betydelse
och de kvaliteter som varumiérkena uppvisar ér likartade. Forvixlingsrisken mellan de tva
varumarkena dr ddrmed uppenbar.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invéndningen och anfor i allt vasentligt
foljande. Vad giller mérkeslikheten har innehavarens mérke MOLTOMARE sévil
betydelse- som uttalsméssigt och suggestivt visentligt andra kvaliteter &n MOLTOFILL
respektive MOLTO och kan inte anses leda till att marknaden forvéxlar det kommersiella
ursprunget av respektive foretags varor. MOLTOMARE ger betraktaren en association till
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hav och bétliv. Detta att }dmfora med invéndarnas mérken, som ger en tydlig uttals- och
begreppsmaéssigt atskild association, vilken allménheten 1att uppfattar och héller isdr.
MOLTO betyder "véldigt mycket” och ska anses generiskt och beskrivande. Detta torde leda
till att sdrskiljningsformdagan dr begrénsad. Det foreligger ingen risk for forvixling mellan de
motstdende mérkena.

SKAL
Ett varumarke far enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varumérkeslagen, inte registreras om

det dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nagon annan och som
dr registrerat efter en tidipare anstkan.

Av 6 § forsta stycket samma lag framgar att kdnnetecken anses forvéxlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag.

Vid en bedémning av varukéinneteckens {orvaxlingsbarhet ska en helhetsbeddmning géras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tilldmpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att
kravet pd miérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kannetecknen anvénds for &r i
stort sett desamma och — omvént — att det inte stélls sa stora krav pd varuslagslikheten om
mirkena dr identiska, for att en forvixlingsbarhet ska vara for handen.

Avgodrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger eller inte blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddémningen av denna friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand mérkenas visuella och fonetiska likhet. T friga om mérken bestdende av ord ska
héinsyn tas till huruvida orden har samma eller liknande begreppsméssiga innehall. Man har
dven att beakta den potentielle konsumentens ofta avsaknad av reell mojlighet att samtidigt
jAmfodra tvd motstéende mirken, varfor det ocksa maste tas hiansyn till att
omsattningskretsens minnesbild av ett varumarke i normalfallet kommer att blekna med
tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan méirken ska dérfor bortses frin ovésentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara ldtta att notera vid en direkt jamfdrelse.

Det ska dven fastas avseende vid graden av sédrskiljningsférmaga hos de respektive mérkena,
varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett méirke ska utgéra en faktor som
Okar forvixlingsrisken mellan mérkena, 1 det fall samma eller liknande sérskiljande
egenskaper dven dterfinns hos det andra kiinnetecknet.

PRV gor foljande beddmning,

Den av invdndarna motanfrda gemenskapsvarumérkesansékningen med nummer 4800736,
MOLTO, har, den 9 mars 2009, aterkallats. Foérvéixlingsbeddmningen gors dirfoér enbart med
utgangspunkt i den av invindarna motanférda gemenskapsvarumiérkesregistreringen
MOLTOFILL, med reg.nr 3717949,

Inledningsvis kan konstateras att mdrkena MOLTOFILL och MOLTOMARE ér registrerade
for produkter som i varumérkesréttslig mening ir av samma eller liknande slag 1 klass 2,
ndmligen malarfirger, fernissor, lacker och liknande preparat. Varuslagslikhet kan saledes
tastslas.
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Vad giller mérkeslikheten bestar bada de motstaende mérkena av det dominerande prefixet
MOLTO-, vilket fran det italienska spréiket kan &verséttas till mycket eller mdnga (jfr.
Norstedts italiensk-svenska lexikon via WordFinder Online, dtkomst 100416). Detta ord kan
inte anses vara en vedertagen eller kéind term {or de ifrdgavarande varoma 1 klass 2 utan
besitter en relativt god sérskiljningsformaga for de varor som avses. Den omstindigheten att
mirkena dven utgors av de fran varandra skilda suffixen -FILL respektive -MARE, fortar
inte den likhet som foreligger mellan méarkena i deras dominerande forled. D4 méarkenas
sdrskiljande dominanter &r identiska och varuslagsidentitet foreligger, finner PRV vid en
hethetsbedémning, i vilken ingér risken for att konsumenter uppfattar ett samband mellan
dessa tvé maérken, att de motstdende mérkena ar forvixlingsbara.

D4 innehavaren inte vitsordat en delvis hiivning av varumérket i klass 2, har PRV ingen
laglig mojlighet att bifalla invindarens yrkande i andra hand om delvis hivning av
innehavarens mérke,

Foljaktligen utgdr grunderna for inviindningen hinder for att lita registreringen besté.
Registreringen ska ddrfor upphévas i sin helhet.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska giira det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvi manader fran
beslutets dag.




