1 (6)

Mal nr 11-075

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 24 januari 2013

PARTER

Klagande

Berteco Aktiebolag, 556544-9641
Elvagen 9, 443 61 Stenkullen

Motpart

IPE Danmark ApS

Carl Nielsens Plads 35, 2730 Herlev, Danmark

Ombud: Advokat Monique Carden, Ramberg Advokater AB
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmo

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen SCAN-LOCK

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 1 februari 2011
angaende varumérkesregistrering nr 406.894, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet till foljd att
registreringen av varumirket SCAN-LOCK (varuméarkesregistrering nr
406.894) ska besta.

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

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Berteco Aktiebolag (Berteco) har i Patentbesvarsriatten vidhallit att
registreringen av varumérket SCAN-LOCK ska besta.

IPE Danmark ApS (IPE) har bestritt &ndring av PRV:s beslut.

Berteco har som grund for sin talan hallit fast vid féljande. IPE har inte
nagon inarbetad varumaéarkesratt till SCAN-LOCK eller SCAN-LOCK
GOLVSYSTEM. Berteco har inte varit 1 ond tro vid tidpunkten for ansoé-
kan av varumérkesregistreringen. IPE anvéinde inte kédnnetecknet vid

denna tidpunkt och anvéander det fortfarande inte.

IPE har som grund for sin talan hallit fast vid att det registrerade varu-
market SCAN-LOCK ér forvaxlingsbart med IPE:s inarbetade varumér-
ken SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM. IPE har vidare hallit
fast vid att det registrerade varumarket kan forviaxlas med kdnnetecken
som anviandes av IPE vid tidpunkten for ansokan och som fortfarande
anvands och att Berteco var 1 ond tro vid tidpunkten for ansékan.

Parterna har till utveckling av sin talan anfort 1 huvudsak féljande.
Berteco

Ar 1991 salde Berteco sitt forsta Scan-Lockgolv. Under perioden 1991-
1998 kopte Berteco Scan-Lockgolv av Scan-Lock System AS. Den 14 sep-
tember 1998 salde Scan-Lock System AS sin golvbeldggningsrorelse till
Interface Europe Ltd (Interface). Vid detta tillfalle bytte Scan-Lock Sy-
stem AS namn till IPE Denmark AS. Fran och med denna tidpunkt kopte
Berteco Scan-Lock av Interface. Det ar saledes felaktigt, som pastas i det
overklagade beslutet, att Berteco sedan 1998 salt golvbeldggningarna for
IPE:s rdkning. Vidare salde IPE sin plastproduktion till Kim Kristensen
Plast (KKP) 2003. Fran och med denna tidpunkt har Berteco haft allt
samarbete vad géller Scan-Lock med KKP. Av brev fran den 12 november
2003 stallt till Berteco fran IPE framgéar att "Kim 6vertager alle rettig-
heder og pligter, herunder ogsa pligten til fortsat at leverer hurtigt og i en
god kvalitet".
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Berteco anstkte om registrering av varumérket 1 september 2009. Vid
denna tidpunkt anvande inte IPE varumérket eftersom detta var salt till
saval Interface som KKP. Berteco salde alltsa inte vid tidpunkten for an-
sokan golvbeldaggningar for IPE:s rdkning. Det dr ddarmed uteslutet att
Berteco skulle haft kinnedom om att IPE da anvinde kdnnetecknet
SCAN-LOCK.

IPE har inte pa nagot satt visat att bolaget anvinde varumérket vid tid-
punkten for ansékan. Det samarbetsavtal som IPE hanvisat till fran 2006
visar inte att IPE faktiskt anvinde kédnnetecknet 2009. De mail som IPE
aberopat har inte besvarats av Berteco eftersom nagot samarbete mellan
parterna inte varit for handen sedan 1998. Nagot samarbetsavtal forelig-
ger inte, vilket ocksa har bekraftats av IPE 1 aberopat mail daterat den
31 augusti 2009. Bertecos all kontakt och samarbete vad géller forsalj-
ning av Scan-Lock har under de senaste aren uteslutande varit med In-

terface och KKP utan nagra mellanhavanden med IPE.
IPE

Under de senaste 25 aren har IPE anviant sig av kinnetecknen SCAN-
LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM for golvbeldggning av vinyl.
Kéannetecknen har under aren anvéints i diverse marknadsférings-
material sdsom broschyrer, annonser och pa utstéllningar runt om 1 varl-
den, inte minst 1 Europa och Norden. Kdnnetecknet SCAN-LOCK éar sa-
ledes val inarbetat 1 omradena Europa och Norden.

IPE:s kdnnetecken SCAN-LOCK ar identiskt med Bertecos registrering
av varumérket SCAN-LOCK. Vidare ar varorna, golvbeldggning av vinyl,
1dentiska vilket innebéar att varuméarkesidentitet foreligger. Det finns

diarmed en stor forvaxlingsrisk.

For cirka 15 ar sedan borjade Berteco for IPE:s rdkning att séalja golvbe-
laggningen Scan-Lock. Den kundkrets som képer golvbeldggning av vinyl,
savéal genom Berteco eller annan, forknippar starkt IPE (tidigare firma-
namn Scan-Lock Systems AS) med kidnnetecknet SCAN-LOCK. Det bor
aven poangteras att foretradaren for IPE, Erik Dromph, har drivit
plastfabrik 1 ndstan 50 ar och har varit marknadsledande pa den europe-
iska marknaden vad géller golvbeldggning av vinyl.
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Naér Berteco upprattade ansékan om registrering av SCAN-LOCK gjordes
det med vetskap om att IPE anvinde kdnnetecknet SCAN-LOCK och att
bolaget hade gjort sa sedan manga ar. Detta styrks av att Berteco har va-
rit aterforsaljare av golvbeldggningen Scan-Lock for IPE:s rdkning under
cirka 15 ar och har i denna affarsrelation haft god insikt 1 vem som dger
rattigheterna till kdnnetecknet SCAN-LOCK.

Vidare har foretriadare for Berteco undertecknat ett samarbetsavtal ar
2006 dar det klart och tydligt star att "Alle navne og design rettigheder
forbliver hos Erik Dromph". Erik Dromph &r, och har alltid varit, 4gare
av IPE och de tidigare foretag som agt rattigheterna till SCAN-LOCK.
Namnda avtal har Erik Dromph bland annat undertecknat och stamplat
med IPE:s logotyp. IPE registrerade dven ar 2003 domédnnamnet Scan-
lock.dk och har anvéant det som hemsida och som mejladress, vilket
Berteco och kundkretsen som bestallt SCAN-LOCK golvbeldggningar haft
vetskap om, eftersom korrespondens har skett mellan parterna via bland
annat e-post. Kannetecknet ar darfor nara knutet till IPE:s affarsverk-
samhet.

Parterna har samarbetat efter ar 2006 och intensiv mailkorrespondens
har 4gt rum. Samarbetsavtalet fran ar 2006 mellan IPE och Berteco ar
fortfarande bindande. I augusti 2009 kontaktade IPE Berteco och med-
delade att de fortsédttningsvis kommer att anvianda sig av fler aterforsal-
jare av SCAN-LOCK 1 Sverige pa grund av att Berteco inte lyckats silja
de kvantiteter som utlovats. Trots att IPE motiverat och forklarat att IPE
fortsattningsvis ska sédlja SCAN-LOCK 1 Sverige ansokte Berteco om re-
gistrering av SCAN-LOCK som varumérke endast en vecka efter korre-
spondensen. Berteco har haft vetskap om att IPE anvéinde sig av det
1dentiska kédnnetecknet SCAN-LOCK vid ansé6kningsdatumet. Bertecos
avsikt har varit att hindra IPE och KKP fran att utvidga sitt natverk av
saljare 1 Sverige samt att hindra IPE och KKP fran att 6ka sin marknad.
Det ar 1 egentlig mening fraga om ett fientligt och otillatet 6vertagande
av en redan existerande produkt. Varumirket SCAN-LOCK anvands fort-
farande av IPE.

Parterna har aberopat viss skriftlig bevisning.
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DOMSKAL

Sasom PRV anfort ger utredningen i malet inte stéd for att vare sig
SCAN-LOCK eller SCAN-LOCK GOLVSYSTEM var inarbetat som
varukinntecken for IPE:s varor inom den aktuella omsattningskretsen
vid tidpunkten for ansékan om registrering av Bertecos varuméarke
SCAN-LOCK. Hinder mot registreringen foreligger darmed inte enligt 2
kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen (VmL)

Det yngre varuméarket SCAN-LOCK ar 1 och for sig forvaxlingsbart med
IPE:s aldre kdnnetecknet SCAN-LOCK eftersom det rader identitet

mellan saval kdnntecknen som de varor som respektive mérke avser.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 och 28 § VmL f6ljer att en registrering kan
hévas om hinder mot registrering forelegat darfor att varuméarket kan

forviaxlas med ett kédnnetecken som anvéands héar i landet eller 1 utlandet
av nagon annan vid tidpunkten fér ansékan och fortfarande anvéands, om

sokanden var 1 ond tro vid tidpunkten for ansékan.

For att hinder mot registreringen ska foreligga kravs saledes att SCAN-
LOCK anvéandes av IPE som kidnnetecken vid tidpunkten for Bertecos
ansokan, att det fortfarande anvands av IPE samt att Berteco var 1 ond
tro vid tidpunkten fér ansokan. Det ankommer pa IPE att visa att
forutsattningarna i bestdmmelsen ar uppfyllda.

IPE har som bevisning for att varukdnnetecknet anvants av IPE vid
tidpunkten da Berteco ansokte om registrering av varumérket gett in
bland annat ett samarbetsavtal mellan Berteco, Kim Kristensen Plast och
IPE daterat den 25 augusti 2006, tre marknadsféringsbroschyrer, en
orderbekraftelse for registrering av domdnnamnet www.scan-lock.dk fran
och med den 5 oktober 2006 och ett ar framat samt ett antal e-mail fran
IPE till Berteco under perioden 15 januari 2008 till 31 augusti 2009.

De ingivna broschyrerna, som inte ar daterade, dr uppréattade 1 Scan-Lock
System AS:s namn visar inte att de anvints som marknadsforings-
material efter den 14 september 1998 fram till vilken tidpunkt Scan-Lock
System AS ostridigt saluférde varor under kinnetecknet SCAN-LOCK.

Aven om det senare funnits ett samarbetsavtal mellan Berteco, Kim
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Kristensen Plast och IPE, vilket dock har bestritts av Berteco, visar den
omsténdigheten inte att IPE vid nagon tidpunkt faktiskt har anvéant
SCAN-LOCK som ett kdnnetecken for sina varor. Inte heller den
omsténdigheten att IPE har anviant domdnnamnet www.scan-lock.dk
under ar 2006-2007 eller e-mailadressen info@scan-lock.dk visar att
SCAN-LOCK faktiskt har anvants som ett varukénnetecken. Utred-
ningen i 6vrigt visar inte heller att IPE anvant sig av varukdnnetecknet
vid tidpunkten for ansékan eller kan harleda sin ratt fran nagon som
anvint kdnnetecknet vid denna tidpunkt. Hinder mot registreringen av
det yngre varumarket SCAN-LOCK med stod av 2 kap. 8 § andra stycket
4 VmL kan redan av denna anledning inte anses foreligga.

Vid denna bedémning finns det inte anledning att préva om kédnnetecknet

fortfarande anvands eller om Berteco varit 1 ond tro.

Overklagandet ska darmed bifallas och registreringen av varumarket
SCAN-LOCK ska besta.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall och Annika Ryberg, referent. Enhalligt.



