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Mal nr 07-126 och
07-127

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 13 juni 2010

PARTER

Klagande

Copyprint Peter Lundberg AB

Dorjeskarsgatan 5, 421 60 Goteborg

Ombud: Johan Karlbom, Setterwalls Advokatbyra Goéteborg AB
Box 11235, 404 25 Go6teborg

Motpart

Copyprint Sverige AB

Salsméastaregatan 32A, 422 46 Hisings Backa

Ombud: Ulf Lundman, Advokathuset Gamlestaden G6teborg AB
Box 20016, 400 50 Go6teborg

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringarna COPYPRINT med figur
och COPYPRINTRELAX

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 februari 2007
angaende vm.reg. nr 375.375 och 375.376, se bilaga 1 och 2

DOMSLUT

Patentbesviarsratten upphéaver de éverklagade besluten till f6ljd varav
registreringarna av varumarkena COPYPRINT med figur och COPY-
PRINTRELAX kommer att besta.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Copyprint Peter Lundberg AB (rattighetshavaren) har yrkat att de
overklagade besluten ska upphévas och att registreringarna av varu-
méarkena COPYPRINT med figur (nr 375375) och COPYPRINTRELAX
(nr 375376) darmed ska besta.

Copyprint Sverige AB (invandaren) har bestritt &ndring.

Grunder

Parterna har i1 Patentbesvérsratten, som det far forstas, aberopat 1 allt
vasentligt samma omstandigheter till grund for talan som hos PRV, dvs.

foljande.

Rattighetshavaren

Varken varumérket COPYPRINT med figur (nr 375375) eller varuméarket
COPYPRINTRELAX (nr 375376) ar forvaxlingsbart med det motanforda
registrerade varumarket COPYPRINT Digital dokumenthantering med
figur (nr 344667), eftersom méarkesordet COPYPRINT i sig saknar sér-
skiljningsférmaga for de varor och tjanster som det motanférda méarket

avser.

Ordet COPYPRINT var vid rattighetshavarens ansékan om varuméarkes-
registrering inte inarbetat for nagra 1 malet aktuella varor eller tjanster,

vare sig 1 Goteborgsomradet eller nagon annanstans.

Rattighetshavaren 6verlat den 1 december 2004 aktier pa det sdtt som
inviandaren pastatt, men 6verlatelsen omfattade inte nagon ratt till
COPYPRINT. Rattighetshavaren forfogade inte heller 6ver nagon ensam-
ratt pa grund av inarbetning till COPYPRINT och kunde saledes inte

overlata nagon varumérkesratt till annan.

Inviandaren

Vart och ett av varuméarkena COPYPRINT med figur och COPYPRINT-

RELAX ar forvaxlingsbart med det motanférda registrerade aldre varu-
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méarket COPYPRINT Digital dokumenthantering med figur. Méarkesordet
COPYPRINT 1 sig ar distinktivt for de varor och tjadnster som respektive

marke avser.

Vart och ett av varumérkena COPYPRINT med figur och COPYPRINT-
RELAX &ar vidare forvaxlingsbart med invidndarens varumarke COPY-
PRINT, vilket vid tiden for rattighetshavarens ansékan om varumaérkes-
registrering var inarbetat for bl.a. papper och pappersvaror och for ater-
forsaljning och service av kontorsmaskiner, sarskilt kopieringsmaskiner,

1 vart fall 1 Géteborgsomradet.

Ett invidndaren narstdende bolag — Startplattan 17206 AB med nu-
varande firma PPC Copyprint Holding AB (556667-0328) — forvarvade av
rattighetshavaren, genom ett avtal den 1 december 2004, dennes 340
aktier i1 PPC Copyprint AB (556653-3609) och ddrmed ocksa dennes ratt
pa grund av inarbetning till varuméarket COPYPRINT.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av sin talan anfért sammanfattningsvis

foljande omsténdigheter.

Rattighetshavaren

Innehavarens registrerade varumérke kan inte anses innefatta nagon
ensamrétt till ordet copyprint eftersom detta ord ar deskriptivt. Varu-
mérket 1 sin helhet har darfor 1 sig ett mycket begransat skyddsomfang
och det bor anses vara sa begriansat att markeslikhet med invidndarens
varuméirken inte kan anses foreligga. De bada figurerna uppvisar ett
antal visuella olikheter. Om markeslikhet skulle anses foreligga mellan
de motstaende varuméarkena har innehavarens méarke, trots att det ar ett
figurmérke, 1 praktiken givits skydd sa som for ett ordmérke. Férekoms-
ten av ett EG-varumérke PrintCopy med figur visar att orddominanten

inte kan tillméatas sadan betydelse.

Ordet copyprint kan inte anses inarbetat som varumérke, vare sig i
Goteborgsomradet eller nagon annanstans. I det avtal om avslutande av

bolagsforhallande som traffades den 1 december 2004 mellan invidndaren
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och PPC Copyprint Holding AB finns ingen bestdmmelse om att ”copy-
print” 6verlatits. Invidndaren hade heller inte kunnat 6verlata nagon
saddan rattighet da bolaget saknade ensamrétt till ordet. Invidndaren har
for 6vrigt inte anvéant sitt registrerade varumérke innehallande méarkes-
ordet COPYPRINT utan marknadsfor sig under bokstédverna PPC. Detta
visar att ordet copyprint inte heller har inarbetats som varumérke av

invandaren.
Inviandaren

Markesordet COPYPRINT var vid registreringen en nykonstruerad
sammansattning och hade da i sig sarskiljningsférmaga. Méarket utgér en
smart sammanslagning av tva orddelar for tva tidigare skilda produkter
som efter registreringen ocksa spritt sig 1 branschen. Den omstiandig-
heten att PRV antecknat en disclaimer for tva ord 1 invidndarens méarke,
men inte for COPYPRINT, visar att ordet bedomts besitta sarskilj-
ningsférmaga. PRV:s beslut har rattskraft. Det forhallandet att flera
efterat funnit COPYPRINT sa "kackt” att de ocksa vill anvéanda ordet
som varumaéarke visar bara att det ar ett vardefullt sadant. Om ordet
COPYPRINT anses vara registrerbart utgér inviandarens registrering

hinder for rattighetshavarens senare varuméarken.

Avtalet, genom vilket rattighetshavaren salde alla aktierna 1 PPC
Copyprint AB, inneholl inget uttryckligt villkor om varuméarken. Men nér
rattighetshavaren salde aktierna i bolaget, salde rattighetshavaren
uppenbarligen allt, dvs. dven den firma som bolaget bar och varumérket
COPYPRINT som bolaget dgde. Utan firman och varumérket hade PPC
Copyprint AB varit vardelost for de nya aktiedgarna. Bolaget hade inga
andra tillgangar 4n kédnnetecknet och dess inarbetning. Invidndaren hade
for avsikt att med tiden tona ned anvindningen av det anonymare kénne-
tecknet PPC for att helt 6verga till COPYPRINT. Denna process avbrots
dock av rattighetshavarens atertagande av det 6verlatna kdnnetecknet
COPYPRINT.

DOMSKAL

Mellan bl.a. de tjanster 1 form av aterférsaljning av pappersvaror och

kontorsutrustning, sarskilt kopieringsmaskiner, 1 klass 35 som rattig-
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hetshavarens bada varumérken ar registrerade for, a ena sidan, och de
papper och pappersvaror som det motanférda varuméarket ar registrerat
for 1 klass 16, och sddan marknadsforing av kontorsmaskiner m.m. 1 klass
35 och service m.m. av kontorsmaskiner 1 klass 37, som inviandarens
registrerade varumarke omfattar, & den andra, foreligger, som PRV
funnit och som rattighetshavaren vitsordat, likhet 1 varuméarkesrattslig

mening.

Invandarens varumarke COPYPRINT Digital dokumenthantering med
figur (nr 344667) ar registrerat med en disclaimer for uttrycket Digital
dokumenthantering, vilket ddarmed uttryckligen ar undantagen fran det
skydd som registreringen ger. Markesordet COPYPRINT — sammansatt
av orden COPY, med betydelsen kopia eller kopiera, och PRINT, med
betydelsen skriva ut eller trycka — anvands inte som verb. Daremot an-
vands, enligt vad utredningen visar, en sammansattning av orden copy
och print 1 substantivet copyprinter, som bendmning pa kontorsmaskiner,
som utom andra funktioner, kan anviandas fér bade kopiering och
utskrift.

Av det anforda foljer att markesordet COPYPRINT i sig &dr beskrivande
for bl.a. sadana papper och pappersvaror samt sadana tjanster 1 form av
marknadsféring och service m.m. av kontorsmaskiner som inviandarens
marke ar registrerat for. Markesordet COPYPRINT har ddrmed i sig inte
nagon egentlig kinneteckenskraft for varor och tjanster av detta slag.
Inte heller har invindaren, som inte aberopat nagon sirskild bevisning
angaende anvandningen pa marknaden av COPYPRINT, visat att
markesordet forvarvat sadan kanneteckenskraft eller, &n mindre, att det

blivit inarbetat som kdnnetecken.

Vid dessa forhallanden kan inte nagot av rattighetshavarens méarken,
COPYPRINT med figur (nr 375375) eller varuméarket COPYPRINT-
RELAX (nr 375376), anses vara forvaxlingsbara med inviandarens
registrerade varumarke COPYPRINT Digital dokumenthantering med
figur (nr 344667).

Pa grund av det anforda ska de 6verklagade besluten upphévas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent.
Enhalligt.



