PRV AVSLAG AV INVANDNING

FATEHT~ DCH REGISTRERINGSVERKET

Exp. Patert- och registreringsverket

[nvéndningsdrende nr 2008/0072/0001

Registrering nr 394872

INVANDARE
Svensk Handel

Att: Dag Klackenberg
Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm

INNEHAVARE

Scandinavian Salesmarket Network Handelsbolag
Lidaholmsgatan 3
507 64 Borés

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumérket VARNINGSLISTAN, med registreringsnummer
394872, registrerat for aterforsiljartjdnster avseende papper, kartong, varor av papper och
kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial
(ej apparater), trycktyper, klichéer, i klass 35.

Invéndaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphévas och har som grund for
invindningen anfort att innehavarens mérke dr forvixlingsbart med det av invéndaren
inarbetade varumirket VARNINGSLISTAN samt att inviindaren har en bittre ritt till
varumérket. Invandaren har vidare anfort att ordet VARNINGSLISTAN saknar for
registrering erforderlig sérskiljningsférméga.

Till stoéd for invéndningen har invindaren i huvudsak anfort f6ljande. Svensk Handel ér
handelsforetagens intresseorganisation och foretrider ca 13 000 sma, medelstora och stora
foretag. Svensk Handel bildades 1997 genom en sammanslagning av Handelsarbetsgivarna,
Grossistiérebundet Svensk Handel och Sveriges Képmannaftrbund, och ér en del av
Svenskt Néringsliv. Svensk Handel publicerar sedan 4r 2000 Varningslistan pa sin hemsida,
www.svenskhandel.se. Varningslistan innehdller tips till foretagare i syfie att
uppmérksamma dem att iaktta vaksamhet vid kontakter med de publicerade foretagen ifraga.
Svensk Handels Varningslistan 4r vida kiind och omtalas frekvent i olika medier, savil
rikstickande som lokala. Sedan arsskiftet 2007/2008 har Varningslistan i kombination med
Svensk Handel forekommit ett sjuttiotal génger i olika medier. Varningslistan har sedan juli
2006 haft drygt 280 000 unika trdffar och uppskattningsvis inkommer 20-25 klagomal till
Svensk Handel dagligen. Varningslistan anvinds av féretagare, politiska partier, féreningar,
kommuner och landsting med flera. Virt att notera #r att innehavarens huvudmén samtidigt
driver Svensk Foretagsforening, vilka invindaren ménga ganger konfronterat da de i princip
kopierat uppgifterna fran Varningslistan for att sedan i egen sé kallad varningslista silja
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uppgifterna. Det foreligger en stor risk for forvaxling da Varningslistan anvéinds som
betecknig for invindarens vl inarbetade tjdnst. Innehavarens agerande utgor tydligt
renommeésnyltning i syfle att dra obefogad nytta av ett vilkdnt och mycket uppskattat
koncept som varningslistan.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for inviindningen och i huvudsak anfort
foljande. Svensk Foretagsforening startades ar 2001. De ség d en marknad hos féretagare
att bli informerade om aktiva bluffar via en varningslista. Svensk Handel hade mycket riktigt
en lista pé sin hemsida pé den tiden, men den uppdaterades inte och var dverhuvudtaget inte
aktuell. Darfor startade innehavaren en egen. Innehavarens varningslista 4r till fér att hjélpa
foretagare att hilla sig ajour om vilka produkter och féretag man bér undvika kontakt med.
Rékar ndgon medlem ut f6r bekymmer s kan denne kontakta innehavarens kundtjdnst som
hyédlper till med allt frén att bestrida fakturor till att svara pé fragor och skriva brev- allt ingar
i medlemskapet. Materialet pd varningslistan grundar sig pa information fran medlemmarna,
inte p& vad Svensk Handel ldgger upp pa sin hemsida. Svensk Foretagsforening har 10 000
medlemmar for enbart varningslistan och mottager dagligen minst lika ménga samtal som
invinaren gor i bara sina fragor. Att det skulle kunna ske nagon forvixling mellan Svensk
Handel och Svensk Féretagsforening dr oméjligt, namnen &r inte ens lika. Dessutom s
publiceras inte innchavarens lista p4 niitet, utan trycker den samt skickar ut den till
medlemmarna.

SKAL

Ett varumérke far enligt 13 § varumirkeslagen registreras endast om det har
sdrskiljningsforméga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tillagg anger varans art, beskaffenhet, méingd, anvindning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstillande, skall inte i och fér sig anses ha sarskiljningsformaga.

Av 14 § fOrsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgér att ett varumirke inte far
registreras om mirket r forvixlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan
anvénder t en niringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som ir registrerat efter
tidigare anstkan eller med ndgon annans varukinnetecken som ir inarbetat d4 ansékan om
registrering gors.

Enligt 2 § forsta stycket varumérkeslagen forvirvas ensamritt till ett varumirke, da mirket
har blivit inarbetat.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kéinnetecken anses forvixlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbedémning dir alla omstindigheter
av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, framfér allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som miérkena avser. Avgérande vid besvarande av frigan om
forviixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kinnetecknen
kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna friga skall grundas p4 mirkenas
visuella och fonetiska likhet.

PRV gér foljande bedémning.

Vad inledningsvis galler frégan huruvida kiinnetecknet VARNINGSLISTAN besitter for
registrering erforderlig sirskiljningsformaga anfér PRV foljande. Lydelsen
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VARNINGSLISTAN dr registrerad i klass 35 for diverse aterférsiljartjinster, bland annat av
trycksaker. Visserligen dr en varningslista en typ av trycksak men da lydelsen utgors av ett
substantiv i singularis och da market omfattar diverse dterforsiljartjinster, finns det inget i
lydelsen som kan anses vara beskrivande for dessa tjdnster. PRV finner dérfor att lydelsen
VARNINGSLISTAN besitter for registrering erforderlig sérskiljningsforméga for de
aktuella tjgnsterna i klass 35.

Med anledning av innehavarens hinvisning till att denna har en bittre ritt till det stkta
mirket vill PRV framhalla att fréga om biittre riitt till ett kiinnetecken inte kan prévas i
administrativ ordning utan endast vid allmén domstol (jmf 44 § varumirkeslagen och
Regeringsrittens dom i mal nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN’S i figur). PRV har
dérfor hérvid endast att ta stillning till huruvida innehavarens kiinnetecken ir férvixlingsbart
med det av invéndaren motanftrda kiinnetecknet samt huruvida invéndarens anférda
kédnnetecken &r inarbetat.

Av invindarens egna utsagor framgér att denne tillhandahéaller sammanstillda listor med
foretagsinformation. Det kan ddrmed konstateras att det av invéndaren dberopade
varumérket och innehavarens varumérke omfattar tjiinster som &r av liknande slag, i vad
avser tjdnsten aterforsdljartjdnster av trycksaker i klass 35. PRV finner ddrmed att det
foreligger tjdnsteslagslikhet mirkena emellan.

Innehavarens mérke bestér vidare av lydelsen VARNINGSLISTAN och det av invindaren
aberopade kénnetecken bestér dven det av lydelsen VARNINGSLISTAN. Det kan
konstateras att mirkena #r identiska varfor mérkesidentitet féreligger.

Det har emellertid av invindaren, till drendet, inte fé1ts ndgot material som visar att dennes
kénnetecken VARNINGSLISTAN anviints 1 sidan tid och omfattning att det, i
omsittningskretsen, gjorts kint och kan betraktas som inarbetat. Nagon inarbetad rittighet
kan séledes inte anses vara visad fran invindarens sida.

Foljaktligen utgdr grunderna for invéindningen inte nagot hinder mot registreringens fortsatta
bestand. Invandningen skall ddrfor avslas.
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Nina Isaksson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skall gora det skriftiigt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvarsratten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

820 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den @ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




