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Invindningsirende ar 2008/0064/0001

Registrering nr 394361

INVANDARE

1: Varmeteknisk Service i Nyképing AB
Box 624
611 10 Nykdping

2: TPS Termiska Processer AB
Box 624
611 10 Nykdping

OMBUD

Awapatent Akticbolag
Box 45086

104 30 Stockholm

INNEHAVARE

World Thermal Service Nykdping AB
Tybble Mellangérd

610 60 Tystberga

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varuméirkesregistreringen nr 394361 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumarket WT'S AB POWDER BURNERS i figur, med reg. nr 394361,
dtergivet nedan, som registrerats for brinnare 1 klass 11.

POWDER BURNERS

Innehavarens varumirke 394361, mérket &r utfort i rott.

Invindarna yrkar att innehavarens registrering ska upphévas. Som grund 0r sitt yrkande
anfor invéndarna ait innehavarens varumérke ar forvixlingsbart med det motanforda
inarbetade kinnetecknet, atergivet nedan, som ar inarbetat inom det energitekniska omradet
och, som det far forstds, att det &r fGrvixlingsbart med det inarbetade firmanamnet VT'S.
Som ytterligare grund for sin invédndning anfOr invindarna, som det far {orsts, att det
motanforda inarbetade kidnnetecknet Ar vil ansett och att innehavarens registrering skulle dra
otillbérlig fordel av eller vara till forfing for det motanforda kéinnetecknet. Det anfors ocksé
som grund for invindningen att firmanarnn har oregistrerat skydd 1 samtliga unionslander
som dr medlemmar av Pariskonventionen. Dértill anfors som grund for invéndningen att
innehavaren kinde till att det motanférda kannetecknet anvindes av annan nér ansékan
lamnades m till PRV.

Box 530, 826 27 Séderhamn [ Bestikare: Kungsgatan 8]
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Det motanforda kannetecknet, kinnetecknet Ar utfort i rott.

Till utvecklande av grunderna for invindningen anfir invéindarna i huvudsak féljande.
Kiénnetecknet VTS har erhéllit karaktdren av ett sekundért kinnetecken for firman
Virmeteknisk Service 1 Nykoping AB (VTS AB) samt har dessutom anvénts och dérmed
kommit att forknippas som varumirke for bolaget, dess tjdnster och produkter. Kinnetecknet
ar ként dels som beteckning for innehavarens verksamhet inom bolagets omsitiningskrets
dels som varukinnetecken for bolagets produkter och tjénster. Innehavarens varumirke dr 1
alla visentliga delar en direkt kopia av det motanforda kannetecknet. Monstret 1 den s .k.
mandala som avbildats i det bdda kénnetecknen &r identiskt och typsnittet & detsamma. Bada
mérkena avbildas i rod férg, skillnaden i nyanser bidrar inte till ndgon storre olikhet mellan
kdnnetecknen. Att innehavarens varumarke utférs med svarta konturer dndrar inte heller
detta. Fonetiskt &r V identiskt med W, tilligget POWDER BURNERS ér endast beskrivande
for de varor som innehavaren tilthandahaller och dr av mindre vikt vid en jim{drelse mellan
de bada kdnnetecknen. Det b&r ocksé beaktas att allméanheten normalt inte ser biagge
kinnetecknen samtidigt och det avgérande ar d&rfor om det yngre varumarket kan férvixlas
med minnesbilden av det dldre kiannetecknet. Enligt Néringslivsregistret bedrivs under
firman VTS AB, drift, service, konstruktion, konsultation, berdkningar, entreprenad och
investering inom energitekniska omraden samt ddrmed forenlig verksamhet. Identisk
verksamhet bedrivs under innehavarens firma. Det registrerade varumérket omfattar
varuslaget brannare i klass 11. Briannare &r en konstruktion inom det energitekniska omrédet.
Varuslagsidentitet foreligger saledes.

Genom Gverldtelseavtal daterat den 23 september 2005 Gverlét den dévarande dgaren till
VTS, ndmligen Bjérm Forsberg (520910-0097), bolaget till invindaren TPS Tenmiska
Processer AB varefter VTS kom att verka som ett dotterbolag till koparen. Efter dverlatelsen
har den tidigare dgaren kvarstatt som verkstdllande direktér i VTS fram till april &r 2007 och
dérefter varit anstdlld som tjinsteman i bolaget till den 15 september 2007 da anstéllningen
upphérde. Under anstéllningstiden har den tidigare dgaren till VTS inte bara varit bunden av
lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, utan dven av en sérskild utfistelse 1 ovanndmnda
dverlitelseavtal varmed denne utfist sig att verka for en integration av VTS verksamhet 1
koparens verksamhet. Den tidigare dgaren, Bjorn Forsberg, lat den 6 februari 2007 bilda ett
nytt bolag inom samma verksamhetsomrade som VTS och skulle sdledes komma att verka
som en direkt konkurrent till sin divarande arbetsgivare. Firman World Terminal Service
Nyképing AB (WTS) registrerades den 24 augusti 2007. Bade bolagets bildande och firmans
registrering skedde innan Bjorn Forsberg frantrétt sin anstillning och sina ddrmed forbundna
forpliktelser, hos VTS. I egenskap av dgare till och sedermera anstélld hos VTS har
grundaren av innehavarens firma sjélv arbetat med de kdnnetecken som komimit att utgdra
grunden i VTS immateriella tillgangar. Nagot tvivel om innehavarens vetskap om dessa
kinnetecken foreligger darfor inte. Det rader ingen tvekan om att innehavaren velat dra
otillbérlig fordel av det vil ansedda varumiérke som innehavaren fransagt sig ritten 1 och
med dverlatelsen av bolaget VTS. Att silja en rorelse och dérefter sikta in sig pd att bedriva
identisk affirsverksamhet i konkurrens med den sdlda rérelsen under det att man drar fordel
av den goodwill och det viirde som upparbetats i den 6verlétna rorelsen strider mot god
affarssed och 4r ett uttryck for en odrlig avsikt.
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Till styrkande av att det motanforda kdnnetecknet dr inarbetat dberopar invéndarna etikett
med kontaktuppgifter, forsittsblad till anvindarmanual avseende brinnare, informationsblad
med kontaktuppgifter till VTS med bild pa referensanliggning, utskrift av Internetsida, kopia
av budgetoffert daterad den 14 maj 1999, konstruktionsritning daterad den 17 december
1998, foto av brannare, tv intyg daterade 10 juli 2003 respektive 24 juni 2004, telefax
daterad 12 september 2002, faktura daterad 10 augusti 2000, brev daterat 10 augusti 2001,
forsittsblad tifl produktmanual, offert daterad 3 september 2001 samt application report fréin
november 2000.

Till styrkande av att innehavaren hade kdnnedom om det motanférda kédnnetecknet vid
tidpunkten for anstkan dberopas dverlitelseavtal daterat den 23 september 2005,
arsredovisning for VTS daterad den 31 augusti 2000, registerutdrag utvisande att VTS ér
dotterbolag till TPS Termiska Processer AB, E-registreringsbevis avseende VTS AB
utvisande bl.a. dess registrerade verksamhet, E-registreringsbevis avseende WTS utvisande
bl.a. med VTS identisk verksamhet samt registreringsdatum for firma.

Innehavaren av varumirket har beretts tillfélle att yttra sig dver invindningen men har inte
hérts av.

SKAL

Enligt 2 § tredje stycket firmalagen (1974:156) anses ett ndringskénnetecken inarbetat om
det dr ként som beteckning for innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets
till vitken verksambheten riktar sig.

Enligt 2 § varumirkeslagen anses ett kiinnetecken vara inarbetat om det hiir i landet inom en
betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kdnt som beteckning for de varor som
tillhandahalls under k#nnetecknet.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte fir
registreras om mérket ir forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan
anvénder 1 en ndringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som #r registrerat efter
tidigare ansGkan eller med niigon annans varukdnnetecken som 4r inarbetat dd anstkan om
registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 7 varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumérke om mérket dr forvaxlingsbart med ett varukiinnetecken som vid tidpunkten for
ansOkan anvindes av ndgon annan samt att ansdkan gjordes med vetskap om detta och
stkanden inte anvént sitt marke innan det andra kdnnetecknet togs 1 bruk. Det aligger den
som pastar att registreringssdkanden haft sddan vetskap att styrka detta.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag ska kéinnetecken anses forvixlingsbara
endast om de avser varor och/eller tjénster av samma eller liknande slag,

Fragan om det finns risk for torvixling mellan innehavarens och invéndarens kinnetecken
avglrs efter en helhetsbeddmning i vilken alla omsténdigheter av betydelse i det enskilda
fallet beaktas. Vid beddmningen jdmfors markes- och varuslagslikheten, med tilldmpning av
den s.k. produktregeln. Det innebir att kravet pa mérkeslikhet dr mindre om de varor/tjénster
som kiinnetecknen registrerats for &r i stort sett desamma och — omvéint - att det stélls [&gre
krav pé varuslagslikheten om markena ér identiska, fOr att det ska finnas en risk for att de
jamforda kiinnetecknen forvixlas.
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Andra stycket samina paragraf stadgar att forvixlingsbarhet dven kan &beropas till forméan
tor ett kdnnetecken som dr val ansett hir 1 landet, om anvindningen av ett liknande
kdnnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kinnetecknets sdrskiljningsformaga eller anseende. En otillbérhig f6rdel anses foreligga sé
snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill. Vid
faststédllande av vad som utgdr ett vdl ansett marke 1 varumérkeslagens mening ir graden av
kinnedom om méirket hos omséttningskretsen 1 en viisentlig del av landet av stor vikt och i
praktiken ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV:s beddmning

Inledningsvis vill PRV erinra om att internationella dverenskommelser inte automatiskt blir
en del av den nationella ritten i Sverige. Traktat som ingétts av Sverige maste inférlivas med
svensk ritt for att bli géllande infér svenska myndigheter. Pariskonventionen dr dértor inte
direkt tilldmplig 1 forhallande till enskilda 1 Sverige. PRV provar dérfor inte frigan om
hinder enligt art 8 Pariskonventionen. PRV provar inte heller fragan om forvéxling mellan
firmanamn.

Utredningen i drendet styrker inte att kéinnetecknet VTS AB 1 figur inom en betydande del av
omsdttningskretsen ar ként som beteckning for de varor och tjinster invandarna
titlhandahaller eller den verksamhet som inviindarna bedriver. Kénnetecknet dr ddrmed inte
inarbetat 1 den mening som avses 1 3 § forsta stycket firmalagen eller 2 § varumaérkeslagen.
Utredningen styrker inte heller att det motanférda kdnnetecknet dr vél ansett. Hinder mot
registrering pd dessa grunder foreligger séledes inte. Fraga fr dd om hinder foreligger enligt
14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen.

Av utredningen framgar att kéinnetecknet VTS AB i1 figur 1 vart fall sedan den 14 maj 1999
anvints f0r varor och tjdnster inom det energitekniska omrédet. Brinnare i klass 11 &r en
saddan produkt som anvénds inom, och tillverkas for, det energitekniska omradet. Varu- och
tidnsteslagslikhet foreligger ddrmed. Bada kidnnetecknen &r utforda i r6tt och har ett
figurmoment till vinster om texten som &r nést intill identiska. De dr ocksa utforda 1 ett
identiskt typsnitt och har liknande proportioner. Skillnaderna bestar 1 att innehavarens
varumdérke har svarta konturer i typsnittet, svarta cirklar i figuren samt att lydelsen inleds
med ett W och det motanforda kinnetecknets Iydelse inleds med ett V, Innehavarens
varumadrke innehéller dven den beskrivande lydelsen POWDER BURNERS. Vid en
helhetsbeddmming finner PRV att innehavarens varumérke och det motanférda kdnnetecknet
ar forvixlingsbara.

Enligt vad utredningen visar hade innehavaren genom Bjérn Forsberg som ensam
styreiseledamot — som tidigare var dgare och VD i inviindaren VTS AB och som
undertecknade innehavarens varumérkesansékan — vetskap om invéndarens anvindning av
kénnetecknet VTS AB i figur. Innehavarens firma registrerades den 7 mars 2007 varfor
innehavaren inte kan ha anvint varumérket fore mvindaren VTS AB tog sitt kéinnetecken i
bruk.

Vid dessa forhdllanden foreligger hinder enligt 14 § forsta stycket 7 punkten
varumérkeslagen. Registreringen ska darfor upphévas.
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Andreas Dahlqvist

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stdlld till
Patentbesvirsratten, men sédndas till Patent- och registreringsverket. Box 530,

826 27 Sdderhamn. [ skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvda méanader fran
beslutets dag.




