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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphaver varumérkesregistreringen nr 375376 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (VmL).

ARENDET

Invindningen avser varumirket COPYPRINTRELAX, med registreringsnummer 375376,
som registrerades den 7 oktober 2005 for uthyming och dterfdrséljning av kontorsutrustning
sirskilt kopieringsmaskiner, skrivare och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), i klass
35. Mirket dr atergivet nedan.

copyprint

Registrering nr 375376

Inviindaren har yrkat att registreringen skall upphévas och har som grund fér invandningen,
som det far frstds, anfort férvixlingsbarhet med dennes inarbetade varumérke
COPYPRINT samt dennes svenska varumirke COPYPRINT Digital dokumenthantering

(i figur atergiven nedan), med registreringsnummer 344667, som &r registrerad for bl a
papper och pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial) i klass 16, bistdnd i affarsverksambhet;
sammanstillande av varusortiment/rad vid val av kontorsmaskiner inklusive delar, _
komponenter och forbrukningsmaterial till kontorsmaskiner; marknads{oring av
kontorsmaskiner inklusive delar, komponenter och férbrukningsmaterial till
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kontorsmaskiner, i klass 35 och service, reparation och underhall av kontorsmaskiner, 1 klass
37.

Invindaren har i allt visentligt anfort foljande. Copyright Sverige AB &r innehavare av
varumirket COPYPRINT Digital dokumenthantering. Ansdkan ingavs den 17 juni 1999 och
registrerades den 23 februari 2001. Ordsammanséttningen "Copyprint” har vid granskningen
ansetts ha sarskiljningsforméga. Copyprint Sverige AB har sedan upplitit sin under
varumirket inarbetade verksamhet och varumirket till PPC Copyprint AB, som saledes dr
beriittigat att nyttja varumdrket i sin firma. PPC Copyprint AB har képt samtliga aktier i
Copyright Sverige AB av Peter Lundberg som samtidigt blev delidgare i PPC Copyright AB.
Peter Lundberg har sedan utldsts som deligare i PPC Copyright AB. Overlételserna innebér
att Peter Lundberg for det inarbetade och registrerade varumérket erhdllit miljonbelopp.
Anda3 startade han direkt efter utiésen ny konkurrerande verksamhet under den 6verlatna
firman “Copyprint” som varumérke. Den 28 februari 2005 har Peter Lundberg pa
forekommen anledning tillstdllts foljande i rekommenderat brev:

"Det har den 7 dennes kommit till bolagets kdnnedom fran kunder att Du anviinder dig av
Copyprint Sveriges AB som varumdirke regisirerade firma.

Det utgor eit brott mot varumdrkeslagen, mot firmalagen och mot det avtal dér Du som
dgare till Copyprint Sverige AB salt bolaget med tillhérande firma samt av Dina
medbolagsmdin blivit wldst. Brotten har begatts yiterligt medvetet och utgor i realiteten et
forsok att utan erséttning aterta vad andra utgivit miljonbelopp for. Dé straffskalan for
varumdrkesbrott inrymmer fingelse utgdr vi fran att du besinnar allvaret i Din situation.
Copyprint Sverige AB kréver att du omedelbart avbryter varje anvindning av ordet
Copyprint i markmadsforing, som mailadress eller eljest och inhdmtar allt material i form av
visitkor! och reklamblad med detta tryck”.

Invindaren har darefter erhllit svar frin innehavarens ombud och efter diverse
kommunikation avslutat med foljande svar:

"Copyprint Sverige AB dger varumdrkel och dr ett s k namnbolag idag som uppldter det till
sin dgare PPC Copyright AB. Peter Lundblad har fait betalt for overlatelsen av bolaget
Copyprint Sverige AB. Han har sedan salt sin ratt till PPC Copyprint AB. Vad han fatt betalt
for dr varumdrket Copyprints inarbetning. Inte ens om Copyprint for tredje man vore et frift
varumdirke skulle Peter Lundberg kunna géra det efiersom han som foretridare for
Copyprint AB sélt 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 sdlt och blivit slutligt uilost ur dr ett beteende sa stridande mot tro och heder och
forutséatiningarna for det avtal han ingdtr att det bor vara uppenbart for envar, sdledes dven
forer”.

Detta innebir att savil Peter Lundberg liksom hans varumérkesombud redan den 18 mars
2005 vid ans6kan av den nya registreringen var medvetna om att de ansékte om ett mérke
som dels var inarbetat och dels registrerat genom Peter Lundbergs forsorg nér han 1999 var
fgare till Copyprint Sverige AB samt att Copyprint Sverige AB vidhdll ensamriitt till
varumdirket, vilket sirskilt om de fortigit den tidigare registreringen och dvriga
omstindigheter gér dem skyldiga till medvetet varumirkesbrott.
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COPYPRINT

— Digitdl dokwmenthantering — .. -

Inviindarens registrering nr 344667.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna for invéindningen och genom sitt ombud
anfort foljande. Copyprint Peter Lundberg AB anser inte att det av CS (Copyprint Sverige
AB) registrerade varumérket 4r forvaxlingsbart med ndgot av Copyprint Peter Lundberg
AB:s registrerade varumérken. Det registrerade varumirket &r ett figurmérke och innebiér
ingen ensamritt till namnet Copyprint. Varken CS eller ndgon annan innehar registrering av
ordet Copyprint som varumérke eller firmanamn. Anledningen &r att ordet &r alltfor
generiskt for att registreras utan tilligg. Daremot 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 varumirket Copyprint, utan under varuméirket "PPC”, saknar CS dven
inarbetad rdttighet. Det #r riktigt att Peter Lundberg 6verlatit sin andel av PPC. Overlatelsen
avsdg dock verksamheten och Peter Lundberg har inte férbundit sig att inte anvénda namnet
Copyprint. Parterna har som framgar av invindningen skriftviixlat i fragan. Detta har dock
inte resulterat i ndgon rittslig atgérd fran CS eller PPC:s sida.

SKAL

Av 2 § varumirkeslagen framgéar bl a att ensamritt till ett varumérke dven kan forvarvas utan
registreringsférfarande da varumirket blivit inarbetat. Ett kiinnetecken anses inarbetat om
det hir i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till &r kint som
beteckning for de varor/tjinster som tillhandahélls under kinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 p varumirkeslagen framgar att ett varumirke inte fir registreras om
mirket dr forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som &r registrerat efter en tidigare
anstkan eller med ndgon annans varukinnetecken som #r inarbetat d ansdkan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag. Frdgan
huruvida det foreligger risk for férvéixling mellan tvd varumarken skall emellertid avgéras
efter en helhetsbedémning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.

Avgorande vid besvarandet av fraigan om forvixlingsbarhet foreligger blis, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken méan ké&nnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rider ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har dven att ta hidnsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimfora tva
motstiende miirken, varfor det vid forvixlingsbeddmningen skall bortses fran ovésentliga
detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara latta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas
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skall hirvid att omsiittningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det skall vid forviixlingsbeddmningen ocksé fiistas avseende vid graden av ursprunglig
sarskiljningsforméga hos de respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sirskiljande
egenskaper hos ett mirke skall utgdra en faktor som 6kar risken for férviixling mellan
mirkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra
kinnetecknet. Vidare skall samtliga dvriga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas,
varvid graden av kinnedom p& marknaden om de aktuella mirkena och en hos kénnetecknen
ddrigenom forvirvad sirskiljningsférmaga spelar en central roll.

PRV vill dven erinra om att frigor om béttre ritt till ett varumirke inte kan provas i
administrativ ordning. S&dana fragor kan endast tas upp till provning av allmén domstol, se
44 § varumirkeslagen. PRV har sdledes hir endast att prova huruvida det pa grundval av vad
som forebragts i drendet foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestand.

PRV gir f6ljande beddmning.

D4 invindaren delvis grundar sin invidndning pa en inarbetad réttighet maste det forst
faststiillas om det vid tidpunkten for innehavarens anstkan forelég ett registreringshinder i
form av en férviixlingsbar varumirkesréttighet, genererad genom inarbetning. Fér att det
aktuella kinneteckensbruket skall kunna utgéra en varumarkesritt krdvs att kdnnetecknet
inom en betydande del av omsiittningskretsen hér i landet 4r kéint som beteckning for de
varor/tjanster som tilthandahélls under k#nnetecknet ifrdga. Eftersom invéndaren inte har
givit in ndgot inarbetningsmaterial till PRV kan emellertid PRV endast konstatera att
invindaren inte har visat att kiinnetecknet gjorts kiint i den grad som kravs for att utgdra en
inarbetad rittighet enligt varumarkeslagen. Nagot hinder i form av ett forvixlingsbart
inarbetat kinnetecken foreligger ddrmed inte.

Vad giiller forvixlingsbarheten mellan innehavarens mérke och invéndarens svenska
varumirke med nr 344667 kan det konstateras att de tjanster i innehavarens méarke som
bestér av aterférsiljning av pappersvaror, i varumérkesréttslig mening far anses likna de
papper och pappersvaror som omfattas av inviindarens registrering i klass 16. Vidare &r de
motstaende mirkena registrerade for liknande tjénster i klass 35 och det far d4ven anses
foreligga likhet i varuméirkesrittslig mening mellan tj&nsterna i klass 35 i innehavarens
mirke och de tjinster som invindarens varuméirke omfattar 1 klass 37.

D4 varu- och tjinstestagslikhet konstaterats mellan de motstdende registreringarna kommer
forvixlingsrisken mellan dessa mirken vara avhingig pa om de till sitt utseende &r sa lika att
det finns risk for att konsumenterna sammanblandar varumérkena och dérmed &ven de
tjinster som salufors under respektive varumérke.

Dominanten och det mest framtridande momentet i respektive mérken #r ordet
COPYPRINT. Innehavarens varumarke innehdller visserligen dven ordet RELAX, men
eftersom ordet i friga dr utfort i en ljusare gra firgton &n ordet COPYPRINT sé framtrider
ordet inte lika tydligt som ordet COPYPRINT i mérket.

I den man mirkesordet COPYPRINT far anses ha en svag sarskiljningsformaga med
avseende pd de tjinster som avses med mérkena sé atfoljer denna svaghet savil det sokta
som det av invindaren &beropade. Vid bedémningen av mirkeslikheten skall denna
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emellertid grunda sig pa det helhetsintryck som varumérkena ger med hinsyn till bl a deras
sirskiljande och mest framtridande bestindsdelar. Det gir saledes inte att i detta fail bortse
fran mirkesordet COPYPRINT och endast jimfira de bdda mirkenas figurativa delar.
Snarare forhéller det sig sa att mirkesorden #r de helt iogonfallande momenten i mérkena
och oaktat att badda méarkena dven innehdller andra ord- och /eller figurmoment s triider
orden COPYPRINT i férgrunden vid en mérkesjamforelse.

Att invindarens mérke dven bestar av en figur dndrar inte det faktum att de bdda mérkena for
en betraktare framstar som mycket lika. Av det sagda foljer att det forefaller ytterst sannolikt
att omsattningskretsen kan missledas att tro att de, i detta fall mycket lika, tjinsteslag vilka
forsiljs under innehavarens kiinnetecken har samma kommersiella ursprung som de génster
och varor som utbjuds under invéindarens mérke. Detta, da det ligger néra till hands for
konsumenterna att tro att innehavarens mirke endast utgor ett utslag av markesutveckling
fran invandarens sida. Det foreligger ddrigenom en risk for férvixling och PRV finner — vid
en samlad beddmning — saledes att de aktuella kinnetecknen &r forvaxlingsbara.

Foljaktligen foreligger hinder for att 14ta registreringen besta. Registreringen skall darfor
upphévas.

Beslutat -+ & Z¢i 7007

Karolina Hedberg .

A LA

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




