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Mal nr 13-069

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 29 september 2014

PARTER

Klagande

Alcotrack Sverige AB, 556890-5912

c/o Saaf, Uddevallavagen 3, 452 31 Stromstad
Ombud: Nils-Erik Folemark

Cegumark AB, Box 53047, 400 14 Goteborg

Motpart
Protego Information Aktiebolag, 556379-1655
Sofiavagen 4, 222 41 Lund

SAKEN
Upphévande av varumérkesregistreringen SCANSHOP

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 mars 2013
angaende varumérkesregistrering nr 414.045, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
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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BAKGRUND

Invandningsférfarandet inleddes 1 PRV 1 ScanShop ABC Distributions
namn och bolaget antecknades som part i det 6verklagade beslutet.
Bolaget har emellertid fortydligat i PRV att ABC Distribution NUF var
det ratta namnet pa invidndaren. Efter 6verklagande till Patentbesvérs-
ratten har klaganden anfért att ABC Distribution NUF efter namnéand-
ring till ScanShop NUF avvecklats. Talan i malet har efter 6verlatelse
overtagits av Alcotrack Sverige AB.

YRKANDEN M.M.

Alcotrack Sverige AB (Alcotrack) har vidhallit att registreringen av varu-
méarket SCANSHOP (nr 414045) ska upphéavas.

Protego Information Aktiebolag (Protego) har bestritt &ndring. Vidare har
Protego, som Patentbesvarsriatten har uppfattat bolagets talan, i forsta
hand yrkat att Patentbesvarsratten ska avvisa alternativt avskriva
Alcotracks talan och 1 andra hand yrkat att fragan om invidndarens tale-

ratt avgors genom mellandom.

GRUNDER

Alcotrack har, som Patentbesvarsratten uppfattat bolaget, som grund for
sin talan har anfort foljande.

Det registrerade varuméarket SCANSHOP ar forvaxlingsbart med kénne-
tecknet SCANSHOP som ABC Distribution NUF anvéande vid tidpunkten
for ansokan om registreringen, och som Alcotrack nu anvander, vilket
Protego kinde till. Kdnnetecknen ar identiska och anvands for identiska
varor. Protego var 1 ond tro vid tidpunkten for ansékan. Vid tidpunkten
for invdndningen i december 2010 géillde inga regler om invindning i eget

intresse.
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Protego har, som Patentbesvarsratten uppfattat bolaget, till grund for
talan anfort foljande.

Varumaérkeslagen (2010:1877) ska tillimpas 1 malet.

Det finns inget bolag som har haft behorighet eller befogenhet att gora
invandningen hos PRV. ABC Distribution har inte invant i eget intresse.

Det har inte visats att kidnnetecknet SCANSHOP anviandes av ABC
Distribution vid tidpunkten for ansékan eller tidigare. Domdnnamnet
tillhorde da Precision Norge AS i konkurs.

Det har inte heller visats inarbetning av firman eller varumérket
SCANSHOP. En domén utgor inte grund for varumarkesrattsligt skydd.

Protego Information har inte registrerat varumérket i ond tro.

UTVECKLING AV TALAN

Alcotrack har till utveckling av talan vidhallit vad som anférdes vid PRV
och, som bolaget slutligt bestamt sin talan, framfort 1 huvudsak féljande 1
Patentbesvarsratten.

Protego kande vil till anvandningen av SCANSHOP innan ansékan om
registrering lamnades in. Protego har anfort "att bolaget var forsatt i
konkurs var nagot som innehavaren informerade sig om innan ansékan
om varumarket”. Protego visste alltsa att annan anvande ifragavarande
varumarke och ville medvetet ta det. Dartill skrev Protego, tva dagar
efter sin egen ansokan, ett varningsbrev till ABC Distribution.

Protego uppehaller sig uteslutande vid fragan om ABC Distribution har
varit ratt inviandare eller ej. De relevanta tidpunkterna ar da ansékan
gjordes 1 augusti 2010 och da invadndningen gjordes i december 2010.
Resten ar fusioner och 6verlatelser dar talerdtten tagits 6ver. En
sammanfattning kan se ut pa féljande sétt.
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2003-12-03 Precision Norge AS 986 414 851 bildades (avvecklades
2009-09-08),

2005-06-30 Doménen www.scanshop.se och dess webbutik skapades av
Oivind Lunde och registrerades via bolaget Precision Norge AS,

2006-12-20 ABC Distribution NUF (990 612 323) bildas,

2007 Webbutiken flyttades fran Precision Norge AS till ABC Distribution
NUF

2009-03-06 Doméanen www.scanshop.se flyttades fran precision Norge AS
till Oivind Lundes nya foretag ABC Distribution NUF (en norsk filial till
ABC Distribution Scandinavia Ltd., Storbritannien). Som framgar av
ingiven handling sa betalade ABC Distribution fornyelsen av doménen 1
juni 2009,

2010-12-14 Invandningen goérs 1 namnet ScanShop ABC Distribution
NUF,

2011-12-28 ABC Distribution NUF namnindrades till ScanShop NUF,

2012-06-25 ScanShop NUF o6verlater den svenska webbutiken inklusive
doménnamnet till Alcotrack Sverige AB,

2013-01-23 ScanShop NUF dndrar bolagsform till AS, ScanShop Norge
AS och darefter avvecklas NUF-bolaget,

Agare till de inblandade bolagen har hela tiden varit densamme.
Doméinnamnet www.scanshop.se och ScanShops webshop med 7,300
svenska kunder bl.a. ca 40 kommuner och landsting, dgs idag av

Alcotrack Sverige.

Protego har till utveckling av talan vidhallit vad som anférdes vid PRV
och framfort 1 huvudsak foljande 1 Patentbesvarsratten.
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Protego instdmmer i den bedémning som PRV har gjort och de skil som
PRV har anfort.

Invéandningen har gjorts av en juridisk person som inte var berérd av
registreringen vid registreringstillfillet.

Precision Norge AS med organisationsnummer 986 414 851, original-
innehavare av doménen www.scanshop.se, forsattes 1 konkurs 5 juni
2009. Enligt den norska konkursforvaltaren avslutades konkursen med
underskott. Ingen tradering eller annan 6verféring sanktionerad av kon-
kursforvaltaren har, trots omfattande skriftvaxling, kunnat pavisas av
ABC Distribution. Den pastadda éverflyttningen av doménen
www.scanshop.se 1 mars 2009 fran Precision Norge AS till ABC Distri-
bution NUF har inte skett eftersom det organisationsnummer som anger
den juridiska personen som ar innehavare av doménen www.scanshop.se
tillhor Precision Norge AS 1 konkurs.

ABC Distribution NUF med organisationsnummer 990 612 323 &ar en
norsk filial till det engelska bolaget ABC Distribution Scandinavia Ltd,
06010838. Filialen ABC Distribution NUF avregistrerades for moms och
F-skatt 1 Sverige den 24 januari 2007 och avregistrerades, efter namn-
andring till ScanShop, den 23 januari 2013 enligt norska bolagsregistret.
Det engelska bolaget ABC Distribution Scandinavia Ltd ar likviderat
sedan den 30 april 2013.

Det kan saledes konstateras att invidndaren, den angivna filialen ABC
Distribution NUF, med tillh6rande engelska bolag idag ar likviderat 1
England och avregistrerat i Norge och har ddrigenom upphort att
existera som juridisk person och kan analogt ej inneha eller vidhalla
taleratt 1 tvist eller talan av nagot slag. Denna ratt upphorde senast den
30 april 2013 da bolaget 1 England likviderades.

Till slut har kédnnetecknet och varumaérket och taleritt hamnat i1 det
svenska bolaget Alcotrack ar 2013. Protego forstar inte hur detta ar
mojligt. Detta nya bolag registrerades 16 april 2012.

Agaren av doménen scanshop.se var alltsa forsatt 1 konkurs och doménen

anvindes inte da varumérkesansékan 1 Sverige gjordes av Protego. Det
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har inte heller visats av att varukdnnetecknet Scanshop anvéandes av
ABC Distribution vid tidpunkten for ansokan eller tidigare eftersom dven
doméannamnet tillhérde Precision Norge AS i konkurs vid denna tid-
punkt.

Det varningsbrev som refereras av inviandaren avser varumérket
BreathKey.

BEVISNING

Parterna har aberopat skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Protego har 1 PRV anfort att invindningen har gjorts av ett bolag som
inte invander 1 eget intresse och begart att invidndningen skulle avvisas
pa denna grund. Protego har i Patentbesvarsratten vidhallit denna
begaran.

Alcotrack har i denna del anfort att det vid tidpunkten da invidndningen
gjordes, 1 december 2010, inte fanns nagon bestdmmelse 1 da gallande
varumarkeslag (1960:644) som mojliggjorde ett avslag av invdndning pa
grund av invandarens bristande eget intresse i saken.

En ny varumaéarkeslag (2010:1877) (i fortsattningen varumérkeslagen)
tradde 1 kraft den 1 juli 2011 da den gamla lagen upphorde att gélla. Den
nya lagen ska, enligt 10 kap. 14 § 1 och 2, tillampas dven pa varumérken
som har registreras eller varuméarkesregistreringar som har sokts fore
ikrafttradandet. Detsamma géller for invidndningar som gors mot
registreringar som skett med anledning av ansékningar som kommit in
till PRV fore ikrafttradandet (se prop. 2009/10:225 s. 388 f.). Det &r sale-
des den nya varumérkeslagen som ar tillimplig i detta mal.

Enligt 2 kap. 28 § andra stycket varumérkeslagen ska en invandning som
helt eller delvis grundas péa ett hinder som avses 1 8—10 §§ samma lag
avslas 1 motsvarande utstrackning om den har gjorts av nagon som inte

invander 1 eget intresse och innehavaren av det registrerade varumaérket
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begar det. En invindare ska 1 sadant fall kunna aberopa ett relativt
hinder med framgang endast om han eller hon innehar eller pa annat sétt
foretrader den ratt som aberopas till grund fér inviandningen (prop.
2009/10:225 s. 152). Exempel pa fall da inviandaren anses sakna eget
Intresse ar att denne pastar att registreringen ska hivas pa grund av ett
aldre varumérke som tillh6r nagon annan (a. prop. s. 431). Denna fraga
ska avgoras inom ramen for sakprévningen av invindningen. I invand-
ningsirenden ar det endast avslag som kan bli aktuellt som rattsfoljd

(a. prop. s. 153).

Om det till grund fér invdndningen bara har aberopats relativa hinder
och invandaren inte har ett eget intresse 1 saken, ska PRV avsla invand-
ningen utan nagon ytterligare materiell provning (a. prop. 431).

I det 6verklagade beslutet provades ABC Distributions pastaende om att
Protegos varumarkesansokan gjorts 1 ond tro. PRV fann att det inte
visats att invdndaren bedrivit nagon verksamhet i vilken kédnnetecknet
SCANSHOP skulle ha anvants for att marknadsfora varor av samma
eller liknande slag som de som innehavarens méarke avser vid tidpunkten
for varumarkesansokan och avslog darfor invdndningen. Av PRV:s beslut
kan inte utlédsas att verket har tagit stallning till Protegos begéaran eller
préovat om ABC Distribution har gjort invidndningen i eget intresse.
Patentbesvarsratten anser att fragan 1 detta fall kan provas av Patent-
besvarsratten direkt.

Alcotrack har till grund for sin talan aberopat att det registrerade varu-
market SCANSHOP éar forvaxlingsbart med kdnnetecknet SCANSHOP
som har anvants och fortfarande anvéands for bolagets doméin scanshop.se

och tillhorande webbutik under samma namn.

Invindningen 1 méalet gjordes 1 december 2010 av ABC Distribution.
Patentbesvarsratten har alltsa att bedéma om ABC Distribution har
innehaft eller pa annat séatt foretratt den rattighet som aberopats som
grund for invandningen, dvs. kédnnetecknet SCANSHOP.

Eftersom den anvindning av kdnnetecknet som aberopats till grund for
invandningen avser doméanen och webbutiken kravs det att ABC Distri-
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bution innehade domé&nen och webbutiken eller pa annat satt foretradde
en ratt anknuten till dessa.

Domaéanen och den tillhérande webbutiken registrerades inledningsvis av
Precision Norge AS. Protego har bestritt att nagon 6verlatelse av ratten
till doménen och webbutiken har skett fran Precision Norge AS till ABC
Distribution. Protego har i denna fraga hanvisat till att det i ett utdrag
fran www.iis.se avseende kontaktinformation fé6r domén anges Precision
Norge AS 1 konkurs organisationsnummer trots att ABC Distribution
anges som foretag.

Alcotrack har 1 denna fraga bl.a. 4beropat en faktura stélld till ABC
Distribution avseende arsavgift for scanshop.se for perioden 30.06.2009 —
30.06.2010 samt ett utdrag for kontaktinformation fé6r doméan. Av ut-
draget, som ar daterat den 7 december 2010, framgar att informationen
avser domdnnamnet scanshop.se och att denna ar skapad den 30 juni
2005. Det anges emellertid inte vare sig namn eller organisationsnummer
till 4garen av doménen.

Alcotrack har dven gett in ett dokument med information om ett konto
hos bolaget Klarna. Av handlingen framgar att kontot &r kopplat till
butiken scanshop.se och den 27 februari 2006 anges som datum for betal-
ningsstart. Det finns emellertid inte nagon uppgift som kan relateras till
ABC Distribution. Bolaget har vidare gett in ett flertal avridkningsnotor
avseende ovannamnt konto hos Klarna vilka striacker sig 6ver perioden
januari 2010 — augusti 2010. Inga uppgifter om ABC Distribution ndmns
1 dessa handlingar. Avrdkningsnotorna ar i stillet stéllda till Scanshop
NUF och avser en tidsperiod fore den 28 december 2011, som &r det
datum som Alcotrack har anfért att namnéndring fran ABC Distribution
NUF till ScanShop NUF dgde rum.

Det ar alltsa enbart 1 fakturan till ABC Distribution avseende arsavgiften
for scanshop.se som det indikeras en koppling mellan kidnnetecknet
SCANSHOP och ABC Distribution vid en fér denna prévning relevant
tidpunkt. Enligt Patentbesvéarsrattens mening ar bevisningen inte till-
rackligt for att det ska kunna anses vara visat att ABC Distribution har
innehaft eller foretratt en ratt anknuten till kdnnetecknet. Vid sadan
bedémning kan ABC Distribution inte anses ha gjort invidndningen i eget
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intresse. Mot denna bakgrund och med beaktande av Protegos begéaran
ska invéndningen avslas. Overklagandet limnas darfor utan bifall.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski,
referent. Enhélligt.



