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Invéndningsdrende nr 2005/0178/0001

Registrering nr 375375

INVANDARE
istrefingsverket

Copyprint Sverige AB B0 patent- 0N 180
Salsmistaregatan 32A ' A3
422 46 Hisings Backa 2007 7

INNEHAVARE

Copyprint Peter Lundberg AB
Foljebergsgatan 20C
431 37 Mélndal

OMBUD

Settervalls Advokatbyra
Box 11235
404 25 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 375375 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Inviandningen avser varumirket COPYPRINT, med registreringsnummer 375375, som
registrerades den 7 oktober 2005 f6r uthyrning och éterférsiljning av kontorsutrustning
sirskilt kopieringsmaskiner, skrivare och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), i klass
35. Market dr atergivet nedan.

copyprint
Registrering nr 375375

Invandaren har yrkat att registreringen skall upphévas och har som grund for invéndningen,
som det far forstds, anfort forviaxlingsbarhet med dennes inarbetade varumirke
COPYPRINT samt dennes svenska varumérke COPYPRINT Digital dokumenthantering (i
figur atergiven nedan), med registreringsnummer 344667, som &r registrerad for bl a papper
och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial) 1 klass 16, bistand i affidrsverksamhet;
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sammanstillande av varusortiment/rdd vid val av kontorsmaskiner inklusive delar,
komponenter och forbrukningsmaterial till kontorsmaskiner; marknadsforing av
kontorsmaskiner inklusive delar, komponenter och foérbrukningsmaterial till
kontorsmaskiner, i klass 35 och service, reparation och underhdll av kontorsmaskiner, i klass

37.

Invidndaren har 1 allt visentligt anfbrt foljande. Copyright Sverige AB &r innehavare av
varumérket COPYPRINT Digital dokumenthantering. Ansdkan ingavs den 17 juni 1999 och
registrerades den 23 februari 2001. Ordsammansiéttningen “Copyprint™ har vid granskningen
ansetts ha sirskiljningsférméga. Copyprint Sverige AB har sedan upplétit sin under
varumirket inarbetade verksamhet och varumérket till PPC Copyprint AB, som siledes &r
beréttigat att nyttja varumarket i sin firma. PPC Copyprint AB har kopt samtliga aktier i
Copyright Sverige AB av Peter Lundberg som samtidigt blev deldgare i PPC Copyright AB.
Peter Lundberg har sedan utlosts som deligare i PPC Copyright AB. Overlatelserna innebér
att Peter Lundberg for det inarbetade och registrerade varumérket erhéllit miljonbelopp.
Anda startade han direkt efter utlésen ny konkurrerande verksamhet under den 6verlatna
firman “Copyprint” som varumaérke. Den 28 februari 2005 har Peter Lundberg pa
forekommen anledning tillstéllts foijande i rekommenderat brev:

"Det har den 7 dennes kommit till bolagets kinnedom fran kunder att Du anvinder dig av
Copyprint Sveriges AB som varumdrke registrerade firma.

Det utgor ett brott mot varumdrkeslagen, mot firmalagen och mot det avtal déir Du som
dgare till Copyprint Sverige AB salt bolaget med tillhérande firma samt av Dina
medbolagsmdn blivit utlost. Brotien har begatts ytterligt medvetet och utgor i realiteten ett
forsok att utan ersdlttning aterta vad andra utgivit miljonbelopp for. Da straffskalan for
varumdrkesbrott inrymmer fdangelse utgar vi fran att du besinnar allvaret i Din situation.
Copyprint Sverige AB krdver att du omedelbart avbryter varje anvindning av ordet
Copyprint i marimadsforing, som mailadress eller eljest och inhamtar allt material i form av
visitkort och reklamblad med detta tryck”.

Invindaren har dérefter erhallit svar fran innehavarens ombud och efter diverse
kommunikation avslutat med f6ljande svar:

"Copyprint Sverige AB dger varumdrket och dr ett s k namnbolag idag som uppléter det till
sin dgare PPC Copyright AB. Peter Lundblad har fatt betalt for éveridtelsen av bolaget
Copyprint Sverige AB. Han har sedan salt sin rdtt till PPC Copyprint AB. Vad han fatt betalt
Jfor dr varumdrket Copyprints inarbetning. Inte ens om Copyprint for tredje man vore et fritt
varumdrke skulle Peter Lundberg kunna gora det efiersom han som foretrddare for
Copyprint AB salt det till PPC. Att sedan ga ut och marknadsfora samma varumdrke till
bolagets gamla kunder med budskapet att det bolag han foretrdder dr det gamla Copyright
han sélt och blivit slutligt utlést ur dr ett beteende sa stridande mot tro och heder och
forutsdttningarna for det avtal han ingatt att det bor vara uppenbart for envar, sdledes dven
forer”,

Detta innebdr att savil Peter Lundberg liksom hans varumérkesombud redan den 18 mars
2005 vid anstkan av den nya registreringen var medvetna om att de anstkte om ett méirke
som dels var inarbetat och dels registrerat genom Peter Lundbergs forsorg nér han 1999 var
dgare till Copyprint Sverige AB samt att Copyprint Sverige AB vidholl ensamritt till
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varumdérket, vilket sarskilt om de fortigit den tidigare registreringen och dvriga
omstandigheter gér dem skyldiga till medvetet varuméarkesbrott.

COPYPRINT

—- Digital dekumenthantering —

L_H_Wrr-f_

Invéndarens registrering nr 344667.

Innehavaren av varumérket har bestridit grundema fr invéndningen och genom sitt ombud
anfort t6ljande. Copyprint Peter Lundberg AB anser inte att det av CS (Copyprint Sverige
AB) registrerade varumérket dr forvixlingsbart med nagot av Copyprint Peter Lundberg
AB:s registrerade varuméarken. Det registrerade varumaérket dr ett figurmaérke och innebar
ingen ensamrétt tili namnet Copyprint. Varken CS eller ndgon annan innehar registrering av
ordet Copyprint som varumérke eller firmanamn. Anledningen #r att ordet 4r alltfor
generiskt fOr att registreras utan tilldgg. Dédremot finns ett flertal registrerade firmor dér ordet
Copyprint ingér, bl a Copyprint Peter Lundberg AB. Mot bakgrund av att CS inte bedriver
sin verksamhet under varumérket Copyprint, utan under varumérket "PPC”, saknar CS dven
inarbetad rittighet. Det #r riktigt att Peter Lundberg &verlatit sin andel av PPC. Overlatelsen
avsdg dock verksamheten och Peter Lundberg har inte férbundit sig att inte anvinda namnet
Copyprint. Parterna har som framgar av invéndningen skriftvaxlat i frigan. Detta har dock
inte resulterat i nagon rittslig atgérd fran CS eller PPC:s sida.

[

SKAL

Av 2 § varumirkeslagen framgér bl a att ensamritt till ett varumérke dven kan férvirvas utan
registreringsforfarande d& varumirket blivit inarbetat. Ett kiinnetecken anses inarbetat om
det hir i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig titl 4r kdnt som
beteckning for de varor/tjanster som tillhandahalls under kinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 p varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far registreras om
market dr forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter en tidigare
ansokan eller med nagon annans varukdnnetecken som &r inarbetat d ansékan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag. Frigan
huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tva varumérken skall emellertid avgoras
efter en helhetsbeddémning i vilken alla omstidndigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddomningen av denna fraga skall grundas pa det hethetsintryck mirkena formedlar och d4 i
forsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hdnsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmaissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rdder ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hansyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimféira tva
motstdende mérken, varfor det vid forvixlingsbeddmningen skall bortses fran ovisentliga
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detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt jimftrelse. Beaktas
skall harvid att omséattningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det skall vid férvixlingsbeddmningen ocksd féstas avseende vid graden av ursprunglig
sirskiljningsférmaga hos de respektive mirkena, varvid en stdrre grad av 1 sig sirskiljande
egenskaper hos ett mérke skall utgéra en faktor som 6kar nsken for forvixling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra
kdnnetecknet. Vidare skall samtliga 6vriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas,
varvid graden av kdnnedom pd marknaden om de aktuella mérkena och en hos kiinnetecknen
darigenom forvirvad sédrskiljningstforméga spelar en central roll.

PRV vill dven erinra om att frigor om bittre ritt till ett varumirke inte kan prévas i
administrativ ordning. Sadana fragor kan endast tas upp till provning av allmén domstol, se
44 § varumérkeslagen. PRV har séledes hér endast att prova huruvida det p& grundval av vad
som forebragts i drendet foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestind.

PRV gér foljande beddmning.

Da invindaren delvis grundar sin inviindning pa en inarbetad rattighet méste det férst
faststéllas om det vid tidpunkten f6r innehavarens anstkan foreldg ett registreringshinder i
form av en forvéxiingsbar varumérkesrittighet, genererad genom inarbetning. Fér att det
aktuella kianneteckensbruket skall kunna utgéra en varuméirkesritt krivs att kiinnetecknet
inom en betydande del av omséttningskretsen hér t landet &r ként som beteckning for de
varor/tjénster som tillhandahélls under kénnetecknet ifraga. Eftersom invéndaren inte har
givit in ndgot inarbetningsmaterial till PRV kan emellertid PRV endast konstatera att
invéindaren inte har visat att kdnnetecknet gjorts kéint i den grad som krévs for att utgdra en
inarbetad rdttighet enligt varumirkeslagen. Nagot hinder 1 form av ett forviixlingsbart
inarbetat kannetecken foreligger ddrmed inte.

Vad giller férvixlingsbarheten mellan innehavarens mirke och invindarens svenska
varumérke med nr 344667 kan det konstateras att de tjdnster i innehavarens méirke som
bestér av aterforsiljning av pappersvaror 1 varumérkesrittslig mening far anses likna de
papper och pappersvaror som omfattas av invéndarens registrering 1 klass 16. Vidare &r de
motstdende mérkena registrerade for liknande tjanster i klass 35 och det far dven anses
foreligga likhet 1 varumirkesrittslig mening mellan tjdnsterna i klass 35 i innehavarens
mirke och de tjanster som invindarens varuméirke omfattar i klass 37.

Da varu- och tjéinsteslagslikhet konstaterats mellan de motstiende registreringarna kommer
forvéaxlingsrisken mellan dessa mérken vara avhéngig pa om de till sitt utseende #r s lika att
det finns risk for att konsumenterna sammanblandar varumérkena och dirmed dven de
tjdnster som saluférs under respektive varumirke.

Dominanterna i bdda mérkena &r ordet Copyprint. I den méan mérkesordet COPYPRINT far
anses ha en svag sdrskiljningsférméaga med avseende pé de varor och tjinster som avses med
mérkena sa &tfoljer denna svaghet svil det sokta som det av invéndaren dberopade miirket.
Vid beddmningen av mirkeslikheten skall denna emellertid grunda sig pa det helhetsintryck
som varumirkena ger med hénsyn till bl.a. deras sérskiljande och mest framtridande
bestandsdelar. Det gar siledes inte att i detta fall bortse frin mérkesordet COPYPRINT och
endast jamfora de bada mérkenas figurativa delar. Snarare forhéller det sig sé att
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mérkesorden ér de helt idgonfallande momenten 1 miirkena och oaktat att bdda mérkena dven
innehéaller andra ord- och /eller figurmoment s trider orden COPYPRINT i forgrunden vid
en markesjamforelse.

Att de respektive méirkena dven bestar av varsin figur dndrar sdledes inte det faktum att de
bada mirkena for en betraktare framstar som mycket lika. Detta i synnerhet eftersom bada
figurerna innehaller en pil respektive tlera pilar vilket kan 4 en potentiell konsument att
associera innehavarens méirke med invindarens. Av det sagda foljer att det férefaller ytterst
sannolikt att omsattningskretsen kan missiedas att tro att de, i detta fall mycket lika,
tjdnsteslag vilka f6rsiljs under innehavarens kannetecken har samma kommersiella ursprung
som de tj#inster och varor som utbjuds under invindarens mirke. Detta, d det ligger nira till
hands for konsumenterna att tro att innehavarens mérke endast utgdr invindarens logotyp
utan orden Digital dokumenthantering eller att innehavarens méirke endast 4r ett utslag av
mirkesutveckling frin invindarens sida. Det foreligger darigenom en risk for férvaxling och
PRV finner — vid en samlad bedémning — séledes att de aktuella kiinnetecknen ir
forviaxlingsbara.

Faljaktligen foreligger hinder for att 14ta registreringen besti. Registreringen skall dirfor
upphévas.

Beslutat & g FER 2007

Karolina Hedberg ~———

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Sbéderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den 4ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi manader frin
beslutets dag.




