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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1 877).
ARENDET

Invéndningen avser varumirket ICELL (i figur, se nedan) med registreringsnummer 519288.

HCell.

Miirket &r utfort i rit, vitt, blatt samt gront.

Klass 17: Akustikskivor for innertak [isolering]; akustisk isolering, akustisk
isolering for byggnader; artiklar och material Jor isolering och
avspdrrning; behandlade papper fir isolering; isolering for

PRV, Box 530, 826 27 Séderhamn (Besokare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Klass 37:

2(7)

byggnadsdndamal; isolering for elektriska ledare; isol ering for
flexibla plastror; isolering for flygplan; isolering for industriella
smdltugnar for smdlt metall av keramisk emaljfiber; isolering for
lufikonditioneringsanliggningar; isolering for magnetisk tréd:
isolering for markledningar och tankar; isolering i form av
golvbeldggningar, isolering med titningsfunktioner for ljudskydd;
isolering med tdtningsfunktioner for virmeskydd: isoleringsfiltar
Jor varmvattenberedare; isoleringsmaterial; isoleringsmaterial (ej
elekiriskt ledande) for byggnader; isoleringsmaterial for
anvdndning inom skeppsbyggnadsindustrin, isoleringsmaterial for
anvandning inom flygplansindustrin; isoleringsmaterial for
elektriska dndamal; isoleringsmaterial for isolering mot véirme;
isoleringsmaterial for kabel; isoleringsmaterial for ljudisolering;
isoleringsmaterial for yttertak; isoleringsmattor; isoleringsmedel
mot fukt i byggnader; isoleringsplattor; konstruktioner, ej av
metall, for bullerdampning [isolering]; konstruktioner, ej av
melall, for bullerabsorbering [isolering]; papper for
isoleringsdndamal, papper (isolerings -); plattor av
isoleringsmaterial for anvindning i tillverkning; plattor for
isoleringsdndamal; titnings- och isoleringsmaterial; vadderade
artiklar for isolering; vadderade beklddnader (ej av metall ) for
isolering av varmvattenstankar; vadderade filtar for isolering; vdiv
av organiska fibrer for isolering; vav for isolering; viv gjord av
blandade syntetiska och naturfibrer for anvdndning som isolering;
véiv gjord av naturliga fibrer fér anvindning som isolering.

Byggnader (isolering av -); isolering av byggnader; isolering av
byggnader under uppforande, isolering av existerande byggnader,
isolering av ror; isolering av rorarbeten; isolering av
rorledningar; isolering av tak; isoleringsarbeten for byggnader,
soleringsbyggnation.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfr som grund
att mérket @r forviixlingsbart med invéindarens gemenskapsvarumérke ISOCELL
med registreringsnummer 005664503, registrerad for fljande varor:

Klass 7:

Klass 16:

Klass 17:

Maskiner for inbringande av cellulosafiber och jamforl, iga
isoleringsmaterial.

Emballeringspapp; papper i form av cellulosafiber (upprepat
papper, papp, kartong for filter).

Isoleringsmaterial av cellulosafibrer.

Invéndarens utveckling av talan

Mirket ISOCELL har anvints i betydande omfattning sedan 2007. 2010 omsatte
innehavaren 630 000 EURO och under 2013 var omsittningen av produkter inom omradet
for cellulosaisolering 1 450 000 EURO i Sverige. Produktionen for den skandinaviska
marknaden sker sedan augusti 2013 i fabrik beligen i Tibro, Sverige. All produktion sker
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genom 5 toppmoderna produktionsanliggningar i Europa. Invindaren dr marknadsledande
inom cellulosaisolering, titskikt och isoleringsmaskiner i Europa. Vidare har inviindaren
varit aktiv i marknadsforing av mérket ISOCELL i Sverige, bland annat genom deltagande
pa olika missor. Mirket ISOCELL har i Sverige och i 6vriga Europa till ddrmed till foljd av
anvéndning for produkter for cellulosaisolering forviirvat en utikad sdrskiljningsformaga,
vilket medfdr ett utdkat skydd.

Innehavarens mérke ICELL ir vildigt likt invindarens mirke ISOCELL. Visuellt foreligger
en mycket stor likhet mellan prefixleden I- och ISO- di den forra faller inom den senare.
Suffixleden ~CELL i biigge mirkena #r identiska. Att innehavarens miirke har ett figurativt
moment har underordnad betydelse di ordet ICELL ir det betydande i mérket. Fonetiskt
foreligger betydande likheter d& konsumenterna kommer att uttala prefixen enligt den
engelska betydelsen sisom "Al”. Begreppsmissigt foreligger betydande likheter genom att
bigge mérkena 4r suggestiva i relation till de varor och tjéinster som omfattar produkter for
cellulosaisolering. Prefixen I-” respektive “ISO™- anknyter till de engelska orden isolation
eller insulation och suffixen ”-CELL” till det engelska ordet cellulosa.

De varor och tjénster avseende isolering innehavarens mirke omfattar och de varor i form av
isoleringsmaterial i klass 17 som inviindarens mirke omfattar 4r av samma och liknande
slag. Det foreligger dven likhet mellan innehavarens samtliga varor och tjanster och de
maskiner for inbringande av cellulosafibrer och jamforliga isoleringsmaterial i klass 7 som
invindarens mirke omfattar eftersom inviindarens varor tillverkar isoleringsmaterial.
Varuslagslikhet foreligger ocksa mellan inviindarens varor i klass 16 och innehavarens varor
1 klass 17. Slutligen dr invidndarens varor i klass 19 och tjénster i klass 37 av samma och
liknande slag som de varor och tjinster som innehavarens mirke r registrerat for. D4 séviil
mérkeslikhet som varuslagslikhet dr for handen sa foreligger en forvaxlingsrisk mellan
invéindarens mérke ISOCELL och innehavarens mirke ICELL betriiffande samtliga varor i
och tjénster i klass 17 och 37.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Bokstaven i utgor en sa kallad "house identity” som inleder firmor i den bolagsgrupp som
ICELL tillhdr. Bokstaven uttalas pd kiint manér pa engelska som “aj”. ICELL:s logotyp
skiljer sig pa ett markant sitt frin den logotyp som inviindaren i praktiken utnyttjar. Det
vitsordas att det foreligger varu- och tjénsteslagslikhet mellan respektive varumdrke dé de
avser varor i klass [7 samt tjdnster i klass 37.

Invéndarens mérke ISOCELL har svag sirskiljningsforméaga av tva skil. For det forsta
kopplas ISO fill Internationella standardiseringsmetoden. De standarder som tillhandahalls
av ndmnda organ dr mycket vil inarbetade i Sverige. Det finns t.o.m. en ISO-standard for
isolering med cellulosa, ISO 12574-2:2008. Aven om prefixet [SO av konsumenterna skulle
uppfattas som syftande pa isolering besitter invindarens varumirke sind lig
sdrskiljningsfSrmdga da prefixet i sidana fall indikerar pi materialet i produkten. Fér det
andra uppvisar orddelen CELL svag sérskiljningsformiga da detta utgdr en kortform av
cellulosa.

En utredning pd doménen www.allabolag.se visar att det forekommer 248 stycken firmor dir
CELL utgér suffix i en eller annan form samt 50 stycken firmor dér CELL utgdr prefix i en
eller annan form. Pa doménen PRV.se ger en utredning via Svensk Varumirkesdatabas i
resultat att orddelen CELL férekommer i ett stort antal relevanta varu- och tjénsteklasser.
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Orddelen CELL har saledes en svag sirskiljningsfSrmaga. Bokstaven ”i” har en
framtriidande roll i mérket ICELL da bokstaven &r utford i signalrdd firg som tydligt
avgransar den fran mérkets dvriga delar som 4r utfrda i blatt samt innehaller en punkt i
gront. Detta ér inte fallet hos ordméirket ISOCELL som ir ett renodlat ordmirke utan
visuella inslag. D4 bokstaven *i” i det sskta mérket 4r utford i annan farg och annat typsnitt
4n det efterfSljande CELL kommer konsumenterna géra en uppdelning av mirket i tva
bestandsdelar. En annan skillnad &r att hos ICELL #r den inledande bokstaven i gemen
emedan ISOCELL inleds med ett versalt i,

Det foreligger ingen begreppsmiissig likhet mellan de bada mirkena da det ar tydligt for
omsittningskretsen att det ror sig om produkter med olika ursprung dé de inledande delarna
i samt ISO skiljer sig. Associationen till Internationella Standardorganisationen ir vl kint
hos genomsnittskonsumenten. D4 varorna och tjdnsterna i klass 17 och 37 fifimst vinder sig
till yrkesutévare didr medvetenheten samt uppmiirksamheten i samband med ink&p av
produkter &r Sver normalgraden minskar forvéxlingsrisken.

Ingen fonetisk likhet foreligger mellan mirkena dé bokstaven I i ICELL:s mirke kommer att
uttalas aj och inviindarens mirke kommer uttalas som ISO enli gt det svenska spraket.

Det finns inte ndgon som helst risk for forvixling mellan ICELL och ISOCELL trots att de
omfattar liknande varu- och tjénsteslag. Invindningen br sdledes avslas.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen fir ett varumiirke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumdrket och innehavaren av varukiinnetecknet.

Med et varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumiirkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjéinster som mérkena avser. Om varu- eller tjansteslagslikhet &r
f6r handen ska en bedsmning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena férmedlar med hinsyn till bland annat deras sdrskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, Sabel”, punkterna 22 och 23). Hansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mdjlighet att géra en direkt
Jjamforelse mellan varumérkena utan méste forlita sig pa en oklar minnesbild av méirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i méal C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s BEDOMNING

Inledningsvis konstaterar PRV det inviindaren anfért (och den bevisning som dberopats) inte
ger stdd for att varumirket ISOCELL genom dess anvindning har forvirvat en forstirkt
kidnneteckenskraft. Frigan om forvixling ska foljaktligen bedomas med utgéngspunkt i det
skydd som genom miirkets ursprungliga kdnneteckenskraft foljer av registreringen.
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PRV gor foljande bedomning vad géller frigan om forvixling.

Inledningsvis kan det konstateras att innehavarens mérke avser varor och material for
isolering i klass 17. Samtliga av dessa varor &r i varumirkesrittslig mening av samma och
liknande slag som de varor av isoleringsmaterial som invindarens mirke avser i samma
klass. Vidare foreligger det likhet mellan de byggnationstjéinster som innehavarens mirke
omfattar i klass 37 och de isoleringstjinster avseende byggnader och rérledningar som
inviindarens mérke avser i samma klass.

De kannetecken som ska jimforas ér foljande:

fiCell.

Tidigare kinnetecken Innehavarens mirke

Beddmningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgéngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjlinster som avses. | forevarande fall
riktar sig de varor och tjénster dir identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i
allménhet men dven till specialiserade kopare sdsom niringsidkare med inriktning mot
byggbranschen.

Innehavarens mérke bestar av ordet ICELL i ett visst figurativt utférande och invindarens
miirke bestar av lydelsen ISOCELL. [:et dr framtridande i innehavarens mérke dé det har en
skild fargsittning i relation till dvriga mirkesdelar och dr omsluten av rod rektangel samt
innehdller ett figurativt inslag i form av en pratbubbla. Mirkesdelen -CELL i innehavarens
marke dr utford i bla farg. I nimnda mirke dr bokstaven C- utford i versal efterfSljt av -ELL
i gemener. ICELL avslutas med en punkt, utford i kvadratisk form och grén firg.

Visuellt sett foreligger en likhet mellan de motstiende mirkesorden ISOCELL och ICELL
dé de inleds med samma bokstav och slutledet -CELL ir identiskt i mérkena. Visuellt sett
skiljer sig mirkena i det att innehavarens mirke ir ett figurmérke och invindarens mirke &r
ett ordmiirke utan visuella inslag samt innehéller bokstiverna -SO-. Saledes skiljer sig
[CELL sig visuellt fran invindarens mérke genom att bokstaven i #ir gemen och utford i vit
farg samt att pricken dr utformad som en pratbubbla. Skiljer gbr ocksa att i:et omsluts av en
rdd rektangel samt att innehavarens mérke avslutas med en grén punkt. Att mirkesordet
CELL i innehavarens mirke ér utfort i bla firg och att den inledande bokstaven C- ir utford i
versal efterfoljt av -ELL i gemener skiljer ocksd mirkena visuellt.

Ur fonetiskt hidnseende kan det inte anses foreligga nagra siikra hallpunkter for huruvida
mérkesordet ISOCELL i inviéindarens mérke uttalas med engelskt uttal: "aj-so-cell” eller
svenskt dito: "i-so-cell” . Pa motsvarande sitt kan innehavarens mirke komma att uttalas
“aj-cell” eller "i-cell”. Det kan darmed slas fast att mérkesdelen -CELL uttalas pa samma
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sdtt i respektive kiinnetecken. Oavsett om lydelsen ISOCELL uttalas med svenskt eller
engelskt uttal kan det konstateras att miirkesdelen -SO uttalas déri.

Lydelsen ISOCELL i inviindarens mérke uppfattas som en sammansittning av lydelsen ISO
och det mirkesgemensamma ordet CELL. ISO kan bland annat kopplas till det
Internationella standardiseringsorganet (ISO) som utfiirdar internationella standarder inom
alla omrdden utom det elektroniska (Nationalencyklopedins Internettjdnst, www.ne.se,
atkomst 2015-06-25). Med tanke pa de aktuella varorna och tjdnsterna ligger det dock nira
till hands att uppfatta ISO som en kortform av ordet isolera, vilket bl.a. 4r ett ord for att
omge ndgot med material som forhindrar virme, ljud osv. (Nationalencyklopedins
Internettjiinst, www.ne.se, dtkomst 201 3-06-25). Cell ér en vanligt fsrekommande
forkortning for material som anviinds for viirmeisolering, jfr varor sdsom cellplast,
cellplastskivor, cellskum etcetera (Nationalencyklopedins Internettjénst, www.ne.se, atkomst
2015-06-25). och anger pa vilket sitt ifrigavarande material fir uppbyggt, nimligen genom
flera likartade, sammansatta celler (Svensk ordbok, Norstedts, ndtupplagan,
www.wordfinderonline.com, dtkomst 2015-06-25). (Nationalencyklopedins Internettjdnst,
www.ne.se, datkomst 2015-06-25). Utan att vara direkt beskrivande antyder séledes lydelsen
ISOCELL att det &r varor och tjéinster avseende isolering som inviindarens varumirke avser.

[ Gversittning fran engelska har den i innehavarens kiinnetecken framtriidande bokstaven i
bl.a. betydelsen “jag " (Norstedts En-Sv ordbok, néitupplagan, www.wordfinder.com, hamtad
2015-06-25) och i det svenska spriket anvinds nimnda bokstav frimst som en preposition
(Norstedts Svenska ordbok, nétupplagan, www.wordfinder.com, hdmtad 201 3-06-25).
Lydelsen ICELL i innehavarens mérke kan dérvid nérmast uppfattas som “jag-cell” eller
mdjligen i-cell”. Trots att mérkesdelen -CELL kan ge associationer till isoleringsvaror och
-tjdnster far lydelsen ICELL som helhet anses vara suggestiv och sdrskiljande i relation till
de aktuella varorna och tjiinsterna.

Som det konstaterats ovan foreligger en fonetisk likhet mellan de motanforda kinnetecknen.
Visuellt skiljer sig dock mirkena tydligt 4t, sdrskilt genom att bokstaven ”i”” har en
framtriddande roll i det yngre mirket. Vidare distanseras mirkena ytterligare av att stavelsen
”-80” i invéindarens mirke ger mérket tre stavelser till skillnad frin innehavarens mérke som
endast innehéller tva stavelser. Till detta kommer ocksa att saviil prefixet [SO- i inviindarens
mérke som det for bigge mirkena gemensamma suffixet ~CELL, har en begrinsad
sdrskiljningsformaga i relation till de varor och tjinster ddr likhet har konstaterats.

Vid en samlad beddmning finner PRV dérmed att kdnnetecknen skiljer sig i sddan
utstrickning att dessa inte ér forvixlingsbara, trots foreliggande varu- och tjnsteslagslikhet.

Beslutat den 107 SF’O é - Zﬁ/

Nina Isaksson

Martin Ingesson
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill Gverklaga beslutet ska ni géra
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsratten” pa overklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 S6derhamn.

Ange foljande i Gverklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni §verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet ar felaktigt
* Vilken iindring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader frén beslutets dag. PRV
skickar ¢verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i riitt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sitt som ni begirt.
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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

55 Stockholm

ARENDET

Invidndningen avser varumirket ICELL (i figur, se nedan) med registreringsnummer 519288.

HCell.

Market dr utfort i ritt, vitt, blatt samt gront,

Klass 17: Abkustikskivor for innertak [isolering]; akustisk isolering; akustisk
isolering for byggnader; artiklar och material for isolering och
avspdrrning; behandlade papper for isolering; isolering for
byggnadséndamal; isolering for elektriska ledare; isolering for

PRV, Box 530, 826 27 Sdderhamn (Besdkare: Kungsgatan 8, Séderhamn)
Tfn: 08-782 28 00, Fax: 0270-173 51, Bankgiro 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se
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Klass 37:

2(7)

Sexibla plastror; isolering for flygplan; isolering for industriella
smaltugnar for smdlt metall av keramisk emaljfiber; isolering for
Iuftkonditioneringsanliggningar, isolering for magnetisk tréd;
isolering for markledningar och tankar; isolering i form av
golvbeldggningar, isolering med titningsfunktioner for ljudskydd;
isolering med tdtningsfunktioner for vérmeskydd; isoleringsfiltar
Jor varmvattenberedare; isoleringsmaterial; isoleringsmaterial (ef
elekiriskt ledande) for byggnader; isoleringsmaterial for
anvdndning inom skeppsbyggnadsindustrin, isoleringsmaterial fér
anvdndning inom flygplansindustrin; isoleringsmaterial for
elekiriska dndamdl; isoleringsmaterial for isolering mot virme;
isoleringsmaterial for kabel, isoleringsmaterial for ljudisolering;
isoleringsmaterial for yttertak; isoleringsmattor; isoleringsmedel
mot fukt i byggnader; isoleringsplattor; konstruktioner, ej av
metall, for bullerddmpning [isolering]; konstruktioner, ej av
metall, for bullerabsorbering [isolering]; papper for
isoleringsdndamal; papper (isolerings -); plattor av
isoleringsmaterial for anvindning i tillverkning; plattor for
isoleringsdndamal; titnings- och isoleringsmaterial; vadderade
artiklar for isolering; vadderade beklddnader (ej av metall) for
isolering av varmvattenstankar; vadderade Siltar for isolering; viv
av organiska fibrer for isolering; viv for isolering; vav gjord av
blandade syntetiska och naturfibrer for anvéndning som isolering;
vdv gjord av naturliga fibrer for anvindning som isolering.

Byggnader (isolering av -); isolering av byggnader, isolering av
byggnader under uppforande; isolering av existerande byggnader;
isolering av rér; isolering av rérarbeten; isolering av
rorledningar; isolering av tak; isoleringsarbeten for byggnader;
soleringsbhyggnation.

Inviindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfsr som grund
att mérket dr forvixlingsbart med inviindarens gemenskapsvarumiirke ISOCELL
med registreringsnummer 005664503, registrerad for filjande varor:

Klass 7:

Klass 16:

Klass 17:

Maskiner for inbringande av cellulosafiber och jamforliga
isoleringsmaterial.

Emballeringspapp; papper i form av cellulosafiber (upprepat
papper, papp, kartong for filter).

Isoleringsmaterial av cellulosafibrer.

Invindarens utveckling av talan

Market [SOCELL har anvints i betydande omfattning sedan 2007. 2010 omsatte
innehavaren 630 000 EURO och under 2013 var omsittningen av produkter inom omréadet
for cellulosaisolering 1 450 000 EURO i Sverige. Produktionen for den skandinaviska
marknaden sker sedan augusti 2013 i fabrik beldgen i Tibro, Sverige. All produktion sker
genom 5 toppmoderna produktionsanliggningar i Europa. Inviindaren dr marknadsledande
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inom cellulosaisolering, titskikt och isoleringsmaskiner i Europa. Vidare har inviindaren
varit aktiv i marknadsfSring av mérket ISOCELL i Sverige, bland annat genom deltagande
pa olika massor. Mirket ISOCELL har i Sverige och i dvriga Europa till dirmed till féljd av
anvéndning for produkter for cellulosaisolering forvirvat en utokad sirskiljningsforméga,
vilket medfdr ett utdkat skydd.

Innehavarens mirke ICELL dr viildigt likt inviindarens mérke ISOCELL. Visuellt foreligger
en mycket stor likhet mellan prefixleden I- och ISO- di den forra faller inom den senare.
Suffixleden ~CELL i biigge mérkena #r identiska. Att innehavarens miirke har ett figurativt
moment har underordnad betydelse da ordet [CELL #r det betydande i mirket. Fonetiskt
foreligger betydande likheter dd konsumenterna kommer att uttala prefixen enligt den
engelska betydelsen sisom “Al”. Begreppsmiissigt foreligger betydande likheter genom att
bigge mirkena dr suggestiva i relation till de varor och tjdnster som omfattar produkter for
cellulosaisolering. Prefixen “I-” respektive “ISO”- anknyter till de engelska orden isolation
eller insulation och suffixen *-CELL” till det engelska ordet cellulosa.

De varor och tjinster avseende isolering innehavarens mirke omfattar och de varor i form av
isoleringsmaterial i klass 17 som invindarens mirke omfattar 4r av samma och liknande
slag. Det foreligger dven likhet mellan innehavarens samtliga varor och tjdnster och de
maskiner for inbringande av cellulosafibrer och jamforliga isoleringsmaterial i klass 7 som
inviindarens mirke omfattar eftersom invindarens varor tillverkar isoleringsmaterial.
Varuslagslikhet foreligger ocksé mellan inviindarens varor i klass 16 och innehavarens varor
i klass 17. Slutligen dr inviindarens varor i klass 19 och tjdnster i klass 37 av samma och
liknande slag som de varor och tjinster som innehavarens mirke ir registrerat for. DA savil
mirkeslikhet som varuslagslikhet dr for handen sa foreligger en forvixlingsrisk mellan
inviindarens mirke [SOCELL och innehavarens mirke ICELL betriffande samtliga varor i
och tjdnster i klass 17 och 37.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Bokstaven i utgor en si kallad "house identity” som inleder firmor i den bolagsgrupp som
ICELL tillh6r. Bokstaven uttalas pa kint manér pa engelska som “aj”. ICELL:s logotyp
skiljer sig pa ett markant sitt frdn den logotyp som inviindaren i praktiken utnyttjar. Det
vitsordas att det foreligger varu- och tjdnsteslagslikhet mellan respektive varumarke da de
avser varor i klass 17 samt tjénster i klass 37.

[nvéndarens mérke ISOCELL har svag sirskiljningsformédga av tva skil. For det forsta
kopplas ISO till Internationella standardiseringsmetoden. De standarder som tillhandahalls
av namnda organ dr mycket vil inarbetade i Sverige. Det finns t.o.m. en ISO-standard for
isolering med cellulosa, ISO 12574-2:2008. Aven om prefixet ISO av konsumenterna skulle
uppfattas som syftande pa isolering besitter inviindarens varumirke 4nda lag
sdrskiljningsfrmaga da prefixet i sddana fall indikerar pa materialet i produkten. For det
andra uppvisar orddelen CELL svag sarskiljningsférmaga di detta utgor en kortform av
cellulosa.

En utredning pd doménen www.allabolag.se visar att det forekommer 248 stycken firmor dér
CELL utgér suffix i en eller annan form samt 50 stycken firmor dir CELL utgdr prefix i en
eller annan form. P4 dominen PRV.se ger en utredning via Svensk Varumirkesdatabas i
resultat att orddelen CELL forekommer i ett stort antal relevanta varu- och tjdinsteklasser.
Orddelen CELL har siledes en svag sérskiljningsformaga. Bokstaven *i” har en
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framtriadande roll i mérket ICELL d4 bokstaven ir utford i signalrod firg som tydligt
avgrinsar den frin mirkets dvriga delar som #r utfSrda i blatt samt innehaller en punkt i
gront. Detta &r inte fallet hos ordmirket ISOCELL som ir ett renodlat ordmirke utan
visuella inslag. Da bokstaven i” i det sékta mirket fir utfdrd i annan firg och annat typsnitt
dn det efterfoljande CELL kommer konsumenterna gora en uppdelning av mirket i tva
bestandsdelar. En annan skillnad ér att hos ICELL ir den inledande bokstaven i” gemen
emedan [SOCELL inleds med ett versalt "i”.

Det foreligger ingen begreppsmassig likhet mellan de bada mirkena da det ir tydligt for
omsdttningskretsen att det ror sig om produkter med olika ursprung da de inledande delarna
”i” samt [SO skiljer sig. Associationen till Internationella Standardorganisationen #r vil kint
hos genomsnittskonsumenten. D4 varorna och tjinsterna i klass 17 och 37 frémst vinder sig
till yrkesutévare diir medvetenheten samt uppmérksamheten i samband med ink6p av

produkter dr 5ver normalgraden minskar forviixlingsrisken.

Ingen fonetisk likhet foreligger mellan mérkena da bokstaven I i ICELL:s mirke kommer att
uttalas aj och inviindarens mérke kommer uttalas som ISO enligt det svenska spraket.

Det finns inte ndgon som helst risk for forvixling mellan ICELL och ISOCELL trots att de
omfattar liknande varu- och tjinsteslag. Inviindningen bir saledes avslas.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumiirkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumiirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anviinder
varumirket och innehavaren av varukiinnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dir samtliga
omstandigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mirkena avser. Om varu- eller tjidnsteslagslikhet dr
for handen ska en beddmning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgéngspunkt i det helhetsintryck som
varumirkena formedlar med hinsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, *Sabel”, punkterna 22 och 23). Hansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mdjlighet att gora en direkt
Jjamforelse mellan varumirkena utan méste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utfdranden (EU-domstolens dom i mél C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

PRV:s BEDOMNING

Inledningsvis konstaterar PRV det inviindaren anfort (och den bevisning som aberopats) inte
ger stod for att varumirket ISOCELL genom dess anvindning har fSrvirvat en forstirkt
kdnneteckenskraft. Frigan om forvixling ska foljaktligen bedémas med utgangspunkt i det
skydd som genom mirkets ursprungliga kdnneteckenskraft foljer av registreringen.
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PRV gor foljande bedomning vad giller fragan om forvixling.

Inledningsvis kan det konstateras att innehavarens mirke avser varor och material for
isolering i klass 17. Samtliga av dessa varor ir i varumirkesrittslig mening av samma och
liknande slag som de varor av isoleringsmaterial som invindarens mérke avser i samma
klass. Vidare foreligger det likhet mellan de byggnationstjdnster som innehavarens mirke
omfattar i klass 37 och de isoleringstjénster avseende byggnader och rorledningar som
inviindarens mérke avser i samma klass.

De kiinnetecken som ska jiimforas dr foljande:

~ | fcell

Tidigare kiannetecken Innehavarens mirke

Beddémningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsméssiga likheter, ska ske med utgingspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjénster som avses. [ firevarande fall
riktar sig de varor och tjénster dir identitet och likhet har konstaterats till konsumenter i
allménhet men &ven till specialiserade képare sisom niringsidkare med inriktning mot
byggbranschen.

Innehavarens mérke bestir av ordet ICELL i ett visst figurativt utfrande och inviindarens
mirke bestdr av lydelsen ISOCELL. I:et &r framtridande i innchavarens mirke dé det har en
skild fdrgsittning i relation till vriga mirkesdelar och dr omsluten av réd rektangel samt
innehéller ett figurativt inslag i form av en pratbubbla. Mérkesdelen -CELL i innehavarens
miirke &r utford i bla firg. | ndimnda mirke ir bokstaven C- utford i versal efterfoljt av -ELL
i gemener. ICELL avslutas med en punkt, utfsrd i kvadratisk form och gron firg.

Visuellt sett foreligger en likhet mellan de motstiende markesorden ISOCELL och ICELL
da de inleds med samma bokstay och slutledet -CELL ir identiskt i mirkena. Visuellt sett
skiljer sig mirkena i det att innehavarens miirke 4r ett figurmirke och invindarens mérke &r
ett ordmirke utan visuella inslag samt innehaller bokstiverna -SO-. Siledes skiljer sig
ICELL sig visuellt frin invindarens mirke genom att bokstaven i ir gemen och utférd i vit
férg samt att pricken dr utformad som en pratbubbla. Skiljer gor ocksa att i:et omsluts av en
rod rektangel samt att innehavarens mérke avslutas med en gron punkt. Att méirkesordet
CELL i innehavarens miirke &r utfort i bla firg och att den inledande bokstaven C- ir utford i
versal efterfoljt av -ELL i gemener skiljer ocksd mérkena visuellt.

Ur fonetiskt hiinseende kan det inte anses foreligga nagra sikra hillpunkter f6r huruvida
mirkesordet [ISOCELL i invéindarens mirke uttalas med engelskt uttal: "aj-so-cell” eller
svenskt dito: "i-so-cell” . P4 motsvarande sitt kan innehavarens mirke komma att uttalas
“aj-cell” eller "i-cell”. Det kan ddrmed slés fast att markesdelen -CELL uttalas pa samma
sétt i respektive kidnnetecken. Oavsett om lydelsen ISOCELL uttalas med svenskt eller
engelskt uttal kan det konstateras att mirkesdelen -SO uttalas diri.
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Lydelsen ISOCELL i inviindarens marke uppfattas som en sammansittning av lydelsen ISO
och det mérkesgemensamma ordet CELL. [SO kan bland annat kopplas till det
Internationella standardiseringsorganet (ISO) som utfirdar internationella standarder inom
alla omraden utom det elektroniska (Nationalencyklopedins Internetticinst, www.ne.se,
atkomst 2015-06-25). Med tanke pa de aktuella varorna och tjidnsterna ligger det dock niira
till hands att uppfatta ISO som en kortform av ordet isolera, vilket bl.a. &r ett ord for att
omge ndgot med material som fSrhindrar virme, ljud osv. (Nationalencyklopedins
Internettjdnst, www.ne.se, dtkomst 2015-06-25). Cell #r en vanligt fsrekommande
forkortning for material som anviéinds for virmeisolering, jfr varor sdsom cellplast,
cellplastskivor, cellskum etcetera (Nationalencyklopedins Internettjdnst, www.ne.se, dtkomst
2015-06-25). och anger pa vilket sitt ifrigavarande material &r uppbyggt, ndmligen genom
flera likartade, sammansatta celler (Svensk ordbok, Norstedts, ndtupplagan,
www.wordfinderonline.com, dtkomst 2015-06-25). (Nationalencyklopedins Internettjénst,
www.ne.se, atkomst 2015-06-25). Utan att vara direkt beskrivande antyder sédledes lydelsen
ISOCELL att det &r varor och tjinster avseende isolering som invéndarens varumirke avser.

[ 6versittning frdn engelska har den i innehavarens kéinnetecken framtriidande bokstaven i
bl.a. betydelsen “jag” (Norstedts En-Sv ordbok, ndtupplagan, www.wordfinder.com, hdmtad
2015-06-25) och i det svenska spraket anvinds nimnda bokstay frimst som en preposition
(Norstedts Svenska ordbok, natupplagan, www.wordfinder.com, hdmtad 201 5-06-25).
Lydelsen ICELL i innehavarens mirke kan diirvid ndrmast uppfattas som “jag-cell” eller
mdjligen “i-cell”. Trots att miirkesdelen ~-CELL kan ge associationer till isoleringsvaror och
-tjénster far lydelsen ICELL som helhet anses vara suggestiv och sérskiljande i relation till

de aktuella varorna och tjinsterna.

Som det konstaterats ovan foreligger en fonetisk likhet mellan de motanforda kénnetecknen.
Visuellt skiljer sig dock mirkena tydligt at, sérskilt genom att bokstaven ”i” har en
framtradande roll i det yngre mirket. Vidare distanseras mirkena ytterligare av att stavelsen
”-SO” i inviéindarens mirke ger mirket tre stavelser till skillnad frin innehavarens mirke som
endast innehdller tvé stavelser. Till detta kommer ocksa att sivl prefixet ISO- i invindarens
mérke som det for bigge mérkena gemensamma suffixet ~CELL, har en begrinsad
sirskiljningsformaga i relation till de varor och tjinster dér likhet har konstaterats.

Vid en samlad bedomning finner PRV diirmed att kiinnetecknen skiljer sig i sddan
utstréickning att dessa inte dr forvixlingsbara, trots féreliggande varu- och tjénsteslagslikhet.

Beslutat den Z() 75 - 06~ L S,

Nina Isaksson

Martin Ingesson
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan Gverklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill Gverklaga beslutet ska ni géra
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsitten” pa overklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Séderhamn.

Ange ftljande i dverklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni verklagar och drendets nummer
*  Varfor ni anser att beslutet 4r felaktigt
* Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tv& (2) méanader frin beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsriitten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pd det sitt som ni begiirt.



