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Mal nr 09-196

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 28 februari 2011

PARTER

Klagande

Svensk Handel, 556025-8807
Regeringsgatan 60, 103 29 Stockholm

Motpart
Scandinavian Salesmarket Network Handelsbolag, 969683-4101
Fabriksgatan 10, 503 38 Boras

SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringen VARNINGSLISTAN

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 april 2009
angaende vm.reg. nr 394.872, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphaver det 6verklagade beslutet och haver
registreringen av varuméirket VARNINGSLISTAN (vm. reg. nr 394872).

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Mialnr 09-196 2 (5)

YRKANDEN M.M.

Svensk Handel AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varumarket VARNINGSLISTAN ska upphévs.

Scandinavian Salesmarket Network Kommanditbolag (SSN) har

bestritt &ndring.

Svensk Handel har till grund f6r sin talan hallit fast vid att varuméarket
VARNINGSLISTAN dels ar forvaxlingsbart med bolagets inarbetade

kannetecken Varningslistan dels saknar sarskiljningsférmaga.

SSN har till grund for sin talan, sasom det far forstas, hallit fast vid att
de motstaende markena inte ar forvaxlingsbara samt att beteckningen
VARNINGSLISTAN éar inarbetad for foretaget.

Parterna har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.
Svensk Handel

Svensk Handel 4r den svenska handelns arbetsgivarpart som forhandlar
fram och sluter kollektivavtal med fackférbunden och dr Svenskt Na-
ringslivs storsta medlemsorganisation. Svensk Handel publicerar sedan
ar 2000 Varningslistan pa sin hemsida. Pa Varningslistan publiceras fo-
retag vars marknadsféringsmetoder av sig, sina produkter eller tjanster
eller vars faktureringsmetoder enligt Svensk Handel ar oacceptabla.
Syftet ar att ndringsidkare ska vara uppmirksamma vid kontakter med
foretag publicerade péa listan. Varningslistan ar tillganglig kostnadsfritt
for allménheten. SSN:s varuméirke VARNINGSLISTAN ér registrerat 1
klass 35 for diverse aterforsaljartjanster, bl.a. trycksaker. Svensk Handel
anser att begreppet VARNINGSLISTAN saknar sarskiljningsférmaga da
det ar rent beskrivande for produkten som aves namligen en trycksak
med en lista dar avsdndaren varnar fér nagot. Namnet Varningslistan
har konstant anvéants av Svensk Handel sedan ar 2000 da driften av
tjadnsten 6vertogs fran davarande Svenska Arbetsgivareféreningen.
Svensk Handels Varningslistan hade fran arsskiftet 2009 fram till den 13
oktober 2009 143 909 unika visningar pa hemsidan.
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Uppskattningsvis kommer det dagligen in 20-25 klagomal till Svensk
Handel. Da Varningslistan ar éppen for allmadnheten och i princip
vander sig till alla foretag och organisationer 1 Sverige ar
omsattningskretsen mycket vid och tdmligen svardefinierad. Den
direkta omséattningskretsen ar dock féretagare, politiska partier,
foreningar, kommuner och landsting. Varningslistan férekommer

frekvent 1 olika medier, saval rikstackande som lokala.

Att SSN:s miarke VARNINGSLISTAN anviands med avseende pa en
tryckt produkt och Svensk Handels lista publiceras pa en hemsida for-

andrar inte risken for forvaxling.
SSN

Svensk foretagsférening som ar en del av SSN har idag 17 200 med-
lemmar vilket ar betydligt fler &n Svensk Handel. Svensk Sma-
foretagarférening samt Svensk smaforetagstjanst har slagits ihop med
Svensk foretagarforening vilket innebéar att Svensk foretagarférening
har inarbetat VARNINGSLISTAN &nnu mer idag 4n vid den tidpunkt
da registreringen skedde. Foreningen skickar ut sin tryckta lista till
medlemmar da det ar en service de efterfragar. Svensk foretagar-
forening arbetar endast med att hjdlpa medlemmarna med olika typer
av bedragerier, bluffakturor m.m. medan Varningslistan endast ar en
mindre del av verksamheten hos Svensk Handel. Det ar inte Svensk
Handel som avgor om ett varumérke saknar sarskiljningsférmaga.
Svensk Handels invdndning mot registreringen saknar helt grund.
Svensk foretagsforenings marke VARNINGSLISTAN ar inarbetad
sedan 2001. SSN har aldrig hor talas om att det skulle foreligga nagra
fall av forvaxling. SSN har inget problem med att Svensk Handel har en
varningslista pa Internet och registreringen hindrar inte Svensk Handel

att utova sin verksamhet pa nagot satt.

Svensk Handel har i Patentbesvarsratten kommit in med skriftlig

utredning.
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DOMSKAL

Av utredningen 1 malet framgar att Svensk Handel anvant
beteckningen VARNINGSLISTAN med avseende pa en lista som
publiceras pa Svensk Handels hemsida. Listan avser sadana foretag
som bl.a. anviander sig av tvivelaktiga marknadsféringsmetoder och

syftet med listan ar att varna for samarbete med dessa foretag.

Utredningen ger dock inte stod for att omsattningskretsen uppfattar
beteckningen VARNINGSLISTAN som ett kinnetecken for den av
Svensk Handel tillhandahallna tjdnsten. VARNINGSLISTAN kan
déarfor inte anses inarbetad for Svensk Handel. Med hansyn héartill
foreligger, sasom PRV anfort, inte hinder mot registreringen av SSN:s
varumirke VARNINGSLISTAN med stod av 14 § forsta stycket 6

varumarkeslagen (VmL).

SSN:s varuméarke VARNINGSLISTAN avser enligt tjanste-
forteckningen bl.a. aterforsaljartjinster med avseende pa trycksaker.
Dessa trycksaker kan exempelvis avse en lista som upptar féretag som
overtrader de regler och lagar som forekommer inom handeln, en s.k.
varningslista. En aterforsaljartjinst som innebér att man tillhanda-
héller en sadan lista maste anses som beskrivande fér anvidndningen av

den ifragavarande varan.

Utredningen 1 malet ger inte heller stod for att SSN genom anvindning
av mérket avhjilpt den bristande séarskiljningsférmagan. Hinder mot
registreringen foreligger darfor enligt 13 § VmL. Registreringen av
varuméarket VARNINGSLISTAN ska darfor upphévas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



