PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKLT

Invéndningsérende nr 2007/0138/0001

Registrering nr 389180

INVANDARE
Rohm GmbH & Co. KG
Kirchenallee
DE-64293 Darmstadt
Tyskland

Exp, Patept. 0ch reg{sfrermgeverkef
OMBUD w
o 2010 -pg- 20
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsléar invéindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invidndningen avser varumérket ARTPLEXI i visst utférande, atergivet nedan, med
registreringsnummer 389180, registrerat for bilder pa transparenta akrylskivor dmnade for
dekoration av viggar, i klass 20.

ARTPLEXI

Innehavarens varumirkesregistrering med registreringsnummer 389180,

Invéndaren yrkar att innehavarens varumaérke ska upphévas och anfér som grund for detta att
mirket dr forvixlingsbart med invéindarens tidigare registrerade varumérke PLEXIGLAS,
med registreringsnummer 264251, registrerat for kemikalier for industriella, vetenskapliga
och fotografiska &ndamal; plaster i form av 16sningar, emulsioner, dispersioner, pastor och
granulat; konsthartser i form av pulver och i flytande form; konsthartser (rdmaterial) for
formning, pressning, gjutning och sprutning; klisterdmnen f6r industriella &ndamal, i klass 1,
plaster (halvfabrikat) i form av folier, plattor, block, stavar, rér och formdelar;
titningsmaterial; virmeskyddsmaterial av plast; isoleringsmaterial; plastslangar, i klass 17,
byggnadsmaterial av plast i form av plattor, block, stavar, rér och profiler; byggnadsmaterial
(ej av metall); konststenar; genomskinliga tak och viggar av plast: fonster av plast; fonster-
och dorrskivor av plast; dérr-, trapp- och balkongbeklddnader av plast; basséngtéckskydd,
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tdckskydd for drivbénkar, trafiktavlor och —skyltar av plast; simhallar och véxthus
huvudsakligen av plast, i klass 19, mdbler, mébeldelar, speglar; konst- och prydnadsartiklar
av tré, kork, horn, elfenben, skéldpadd, parlemor och/eller plast; varor av plast, namligen
mobel-, fonster- och dérrbeslag, forpackningsbehallare, askar, skrin, 14dor, tavellister och —
ramar, skyltar, stdll och héllare f6r dekorationsdndamaél och skyltfonster samt provdockor f6r
klader och frisyrer, 1 klass 20 samt redskap och behéllare for hushall (dock ej av ddla
metaller eller 6verdragna ddrmed), bérbara plastbehéllare for hushéll och kék; kammar,
borstar (ej penslar), borstmakerimaterial; redskap for rengéringsdndamal; porslin, glas- och
keramikvaror for hushéllsindamal; konstféremal av porslin, glas och keramik, i klass 21.

Invindaren har dven anfort att mérket &r forvixlingsbart med dennes tidigare registrerade
varumérke PLEXI med registreringsnummer 87164, registrerat for bland annat stativ och
héllare for dekorationsdndamal av glas, konstglas och sidkerhetsglas i klass 20 samt glas,
konstglas, sdkerhetsglas och organiskt glas samt dérav framstéllda varor, i klass 21.

Till stod for invéndningen har invéndaren i huvudsak anfort f6ljande. Trots att invindarens
varuforteckning inte uttryckligen aterger de varor som ingdr i innehavarens
varumirkesregistrering méste dessa varor likvil anses omfattas dérav. Det nimnda i
synnerhet med hénvisning till att invindarens registrering omfattar konst- och
prydnadsartiklar av bland annat plast i klass 20, men &ven med hénvisning till de varor av
plast som tavellister och tavelramar samt skyltar fr dekorationsindamal. Aven de
sistndmnda 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 giller i synnerhet varuslagen
byggnadsmaterial i form av plattor av plast samt genomskinliga tak och véggar av plast i
ndmnda klass.

Betriffande mérkeslikheten anfor invéndaren att méarket ARTPLEXI inbegriper suffixet
PLEX]I, vilket 1 sin tur utgdr prefixet i invindarens varumérke PLEXIGLAS. Mirkesdelen
PLEXI- r otvivelaktigt den mest distinktiva och prominenta delen i invindarens mérke
PLEXIGLAS. I likhet med suffixet -GLAS i invidndarens mérke har prefixet ART en for
svenskar i allménhet kénd betydelse. Med hédnvisning till de specifika varor som
innehavarens varumérke dr amnat att anvéndas for enligt varuforteckningen, ér ifrigavarande
prefix att anse som rent deskriptivt. Féljaktligen maste mirkesdelen PLEXI, oavsett om den
forekommer som prefix eller suffix, anses utgdra den mest distinktiva och dirmed dominanta
delen i savil det tidigare mérket PLEXIGLAS som det nu aktuella mérket ARTPLEXI.
Betriffande innehavarens argument att ART och PLEXI skiljs 4t med bokstdver som skiljer
sig it ndgot 1 storlek understryker detta endast att PLEXI ska ses som en sjélvstindig del,
varfor likheten framtrader tydligare. Mérkena &r ocksé fonetiskt lika eftersom betoningen i
innehavarens maérke ligger pa slutledet PLEXI. Oaktat viss visuell skillnad mellan m#rkena
vid ett direkt paseende foreligger hég risk att konsumenterna felaktigt far uppfattningen att
de varor som saluférs under respektive méarke har samma kommersiella ursprung. D&
mérkesdelen PLEXI utgér dominanten i bada de aktuella mérkena, vilka dessutom anvinds i
marknadsforing av identiska och snarlika varor, foreligger dessutom hog risk for att
forvaxling sker da konsumenterna inte alltid har majlighet att jimfora varorna sida vid sida.
Vidare har PLEXIGLAS anvints i Sverige under sddan tid och omfattning att ifrigavarande
varumérke har kommit att bli inarbetat sdsom kénnetecken for foretridesvis varor av just
akrylplast och déri inbegripet exempelvis skivor, plattor, viggar och fonster av detta material
och for varierande dndamal. Varumérket torde dérigenom atnjuta ett utékat skyddsomféng.
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Varor under varumérket PLEXIGLAS har marknadsforts i Sverige sedan 1980 och dven om
de skivor/plattor som inledningsvis marknadsfordes under mérket i Sverige frimst anvindes
for byggnation av vixthus, har varuslagen sévil som dess anvandningsomriden utvecklats
och utdkats rejalt med &ren och idag dr anvindningsomréadena for skivor, plattor etc. av
akrylplast som marknadsfors under varumaérket nést intill ordkneliga.

Till stod for att varumérket atnjuter ett utdkat skydd och &r inarbetat for andra varor dn
varumdrket registrerats for, har invéndaren inkommit med material som visar tidpunkt for
forsta anvéndningen samt marknadsféringsmaterial som visar anvandningsomraden. Vidare
hénvisar invindaren till férséljningsvolymer och omséttningssiffror pa den svenska
marknaden samt anfor att mirket PLEXIGLAS finns angivet i Norstedts lexikon samt
Nationalencyklopedin sdsom varumérke for “’skivor av plast” vilket ger ytterligare stod for
kénnedomen om invéndarens varumérke. Varumaérket &r inte degenererat. Att ordet tas upp i
Svenska Akademins ordlista utgér ingen grund for att varumérket skulle vara degenererat,
Invindaren har varit i kontakt med ansvarig for Svenska Akademins Ordlista. Denne
uppfattar PLEXIGLAS som ett varumérke. Ett sddant fortydligande finns i den senaste
upplagan. Invéindaren har bifogat ett utdrag av ordet PLEXIGLAS fran den senaste
upplagan.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor i huvudsak
f6ljande. PLEXIGLAS har en annan grafisk karaktir som &r helt olik ARTPLEXI. Bland
annat dr PLEXIGLAS utformat med versala bokstdver, medan ARTPLEXI bestér av
kapitiler. Vad giller den fonetiska betoningen sé dr detta individuellt med olika dialektala
uttal. Darfor kan betoningen hamna precis tvirtom, namligen pa ARTplexi. Suffixet PLEXI,
som ingér i badda varumérkena och ursprungligen var ett varumérke upptaget i Svenska
Akademins Ordlista, dr ett ord for glasliknande plastmaterial i allménhet. Suffixet PLEXI &r
darmed ett degenererat varumérke i likhet med t ex det ursprungliga varuméirket TEJP, som
numera &r en allmén beskrivning for sjélvhéftande klisterremsor som inte gar att ha
ensamritt till.

SKAL

Enligt 2 § varumérkeslagen forvirvas ensamritt till ett varumaérke da mérket har blivit
inarbetat. Ett kéinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet inom en betydande del av den
krets till vilken det riktar sig ar ként som beteckning for de varor som tillhandahélls under
kénnetecknet.

I 14 § forsta stycket, punkten 6 varumirkeslagen anges att ett varumérke inte far registreras
om miérket dr forviixlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan anvénder i en
néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter tidigare anskan
eller med ndgon annans varukénnetecken som é&r inarbetat d4 ansékan om registrering gors.

Fragan om forvéxlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedomning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor mérkena avser. Avgorande vid besvarandet av fragan om
forvéixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i1 vilken man kadnnetecknen
kan beddmas likna varandra. Beddmningen av denna frdga ska grundas pa mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hinsyn ska &ven tas till om orden i de aktuella mérkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan varumérkena ska beaktas.
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Det ska dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsformaga hos de
respektive médrkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett marke ska
utgora en faktor som Okar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kidnnetecknet.

Forvaxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan aberopas till formén for ett
kénnetecken som &r vél ansett hér i landet, om anvindningen av ett liknande kinnetecken
skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda kinnetecknets
sarskiljningsférméga eller anseende,

Ett varumérke &r att anse som vil ansett om det i en visentlig del av landet 4r kéint inom en
betydande andel av den krets som mirket vinder sig till. Vid beddmningen av detta ska
samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sérskilt varumirkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrade och hur linge varumérket har anvints samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsféra varumirket.

PRV gér foljande bedomning

Invéndaren har anfort att mérket ér forvéxlingsbart med dennes tidigare registrerade
varumérke PLEXI med registreringsnummer 87164. Detta varumérke har emellertid av{orts
frén varumarkesregistret den 24 maj 2010 och kan inte ldngre utgéra hinder for innehavarens
registrering.

Vidare kan konstateras att den utredning som forebringats i drendet inte styrker att
varumiérket PLEXIGLAS ér inarbetat, vl ansett eller pa annat sétt kan tillerkiinnas ett utokat
skyddsomfang. PRV har dérfor endast att pr6va om de motstdende registreringarna ir
forvixlingsbara sdsom de registrerats,

Invéndarens registrering omfattar bland annat konst- och prydnadsartiklar i plast samt dértill
relaterade varor, i klass 20, vilka innefattar bilder pa sidana transparenta akrylskivor imnade
for dekoration av viggar som innehavarens registrering omfattar, Friga dr siledes om
samma eller liknande varor. Varuslagslikhet ar ddrmed for handen.

Vad sedan géller mérkeslikheten gér PRV foljande bedémning, PLEXIGLAS ér ett
handelsnamn for akrylplastskivor, ordet anvinds ofta synonymt med akrylplast
(Nationalencyklopedin, www.ne.se, sokning 2010-08-18). S6kningen visar dven att det inte
finns négon forklarad betydelse av det fristdende ordet PLEXI eller ordet ARTPLEXI. Det
senare synes vara ett suggestivt nybildat ord som inkluderar det engelska ordet ART, vilket
pé svenska nirmast kan Oversittas till konst (Norstedts stora engelska ordbok via
WordFinder, s6kning 2010-08-18). Market ARTPLEXI ger dirfor andra associationer i
jimforelse med invindarens mirke PLEXIGLAS. Aven om orddelen PLEXI ingdr i bada
mérkena skiljer sig mérkena 4t i sin helhet, sivil visuellt som fonetiskt.

PRYV finner vid en helhetsbedémning, i vilken &ven ingér risken for att konsumenterna
uppfattar ett samband mellan dessa tva varumérken, att dessa inte &r forvixlingsbara.
Féljaktligen utgér invandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.
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Beslutat den

,{_,(,LLL;M ! p ¥
Lena Frankenberg Glantz w \J

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som overklagas och den adndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader frén
beslutsdagen.




