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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumarkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invédndningen avser varumarket scandiCOPY med registreringsnummer 387129, 1 figur
atergivet nedan, registrerat for barytpapper; diazopapper; kemiskt papper for experiment;
lackmuspapper; ljuskénsligt papper; ljusmétningspapper; reagenspapper; salpeterpapper;
fotopapper; albuminiserat papper; sjdlvtonande papper (foto); papper for ljuskopiering, 1
klass 1, papper; kopieringspapper, i klass 16.

Innehavarens varumirke. Mirket utfGrs i vitt, orange och mérkgratt.

Invdndaren har yrkat att registrering 387129 ska upphévas och har som grund anfort att
innehavarens mérke 4r forvixlingsbart med invdndaren gemenskapsvarumérke SCANDIA
med registreringsnummer 3486396 for papper; kartong samt produkter dirav, ej ingdende i
andra klasser; trycksaker for forséljnings- och marknadsforingsindamal, dock ej for
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forsdljning och marknadsforing av forsdkringar; bokbindningsmaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och
hushéllsdndamal; konstnédrsmaterial; malarpenslar; skrivmaskiner och kontorsfornédenheter
(ej mobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for
emballering (ej ingdende i andra klasser); trycktyper; klichéer, i klass 16, samt med
invindarens svenska varumérkesregistrering SCANDIA med registreringsnummer 346870
tor papper, kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, pappersvaror (skriv- och
kontorsmaterial), klister och lim, kontorsférnddenheter (ej mébler), instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16.

Invindaren har dartill anfort att invandaren haft sitt varumaérke registrerat under en
betydande tidsperiod, varfor man ska anses besitta ett utokat skydd.

Invéndaren

Till stdd for sin invandning har invandaren i huvudsak anfort féljande. Varuslagslikhet
foreligger mellan de bdgge mérkena. Det dldre varumérket omfattar papper, kartong,
bokbindningsmaterial, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), klister och lim,
kontorsférnddenheter (ej maobler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), i
klass 16. Det yngre market omfattar pappersprodukter i bade klass 1 och 16. Det torde vara
uppenbart att produkterna under det dldre varumérket SCANDIA respektive det yngre
varumérket SCANDIC har samma distributionskanaler samt samma kdpare, dvs. brukare av
papper. Detta faktum bidrar i allra hogsta grad till forvédxling och osékerhet bland
slutavnimarna.

I innehavarens maérke utgér ordet SCANDIC dominanten. Ordet SCANDIC ger ett med
ordet SCANDIA nir nog identiskt visuellt intryck. Avvikelsen vad géller respektive mérkes
sista bokstav saknar hérvid relevans. Nér det géller mérkenas fonetiska intryck kan man
konstatera att dessa ar mycket lika. Den uttalsméssiga skillnaden mellan SCANDI-C och
SCANDI-A ér férsumbar. Ordet Skandinavien 4r dels ett samlingsnamn pa ldnderna Sverige,
Norge och Danmark, ibland ocksé Finland, dels bendmning pa Skandinaviska halvon. Att de
bégge mérkena, bdda med ursprung i skandinaviska ldnder, ger identiska
associationsmassiga intryck dr uppenbart. Denna forvixlingsrisk foreligger oavsett om
omsittningskretsen uppfattar innehavarens varumérke sdsom SCADIC PY eller sdsom
SCANDICOPY. Ordet SCANDICOPY forstérker associationen till SCANDIA med hénsyn
till de varuslag som omfattas av klass 16. Det engelska ordet copy betyder som bekant kopia
och dess betydelse torde vara allmént ként i Sverige. Hirmed kan ordet SCANDICOPY fa
tva betydelser. Den forsta betydelsen innebér att ordet copy syftar pa papper for kopiering.
Denna betydelse ger sdledes en uppenbar association till papper for kopiering vilket 1 sig
medfor en associationsmassig identitet mellan mérkena. Den andra betydelsen av ordet copy,
kopia, ger naturligtvis intrycket av att produkterna under SCANDICOPY ér kopior av
produkterna under varumirket SCANDIA. Det &r med andra ord hdgst rimligt att anta att en
konsument som har for avsikt att handla kontorsvaror eller liknande for invdndaren under
varumirket SCANDIA, redan genom att ldsa eller hora forsta ledet i SCANDIC PY eller
SCANDICOPY, dvs. SCANDI, skulle uppfatta det sdsom en produkt med néra anknytning
till eller identisk med en produkt fran invéndaren.

Det faktum att en person som konfronteras med bada varumarkena samtidigt skulle kunna
hélla isir SCANDIA och SCANDIC PY (SCANDICOPY) 4r utan relevans dd en annan
viktig utgdngspunkt for férvaxlingsbedémningen &r att de personer som ingdr i
omsittningskretsen normal inte har méjlighet att jimfora tva kinnetecken samtidigt. Det som
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ska laggas till grund for bedémningen &r istéllet den bleknande minnesbilden. Eftersom
kravet pa mirkeslikhet inte ska stillas lika hdgt vid varulikhet foretar de motstdende
varumdrkena sddan mérkeslikhet att de &r forvéxlingsbara.

Till stéd for sitt yrkande har invindaren &beropat ett flertal svenska och gemenskapsrittsliga
domar.

Innehavaren

Innehavaren av varumdrket har bestridit grundemna for invdndningen och i allt véstenligt
anfort foljande. Innehavarens marke ar ett figurmérke som av omséttningskretsen torde
utlisas som Scandicopy och inte sdsom invéndaren har skrivit scandic PY. Att PRV i sitt
register av misstag matat in det som SCANDIC PY ska inte paverka beddmningen eftersom
det som faktiskt publicerats och skyddats &r figurméirket SCANDICOPY. Att sdsom
invindaren har gjort jimfora varumérkena SCANDIA och SCANDIC é&r darfor helt
irrelevant. Forledet SCANDI- &r mycket vanligt i varumérken och firmor. Det &r dérfor ett
begrepp som inte i sig sjdlvt gar att f& ensamrétt till. Att det inte gér att f ensamritt till
forledet SCANDI visas av att det finns s& ménga varumérken som har SCANDI som férled
och som uppenbarligen tillats existera parallellt. Det som sérskiljer alla varumérken med
forledet SCANDI- fran varandra ir deras efterled. Varumérken med ett enkelt efterled som
SCANDIA far ddrmed ett mycket smalt skyddsomfang. Varumérket SCANDICOPY har till
skillnad frain SCANDIA diremot ett efterled med en egen betydelse, ett efterled som
tillsammans med forledet bildar en ny helhet. Varuméarket SCANDICOPY skiljer sig pa
grund av sitt efterled tydligt frin SCANDIA béde visuellt och fonetiskt. Det ger dessutom
helt andra associationer &n SCANDIA.

Till stdd for sitt anforande har innehavaren &beropat ett flertal svenska domar.

SKAL

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras bland
annat om det 4r forvixlingsbart med nidgon annans varumérke som 4r registrerat efter
tidigare ansokan.

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

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forvixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen
kan bedémas likna varandra. Bedémningen av denna frdga ska grundas pa mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till om orden i de aktuella mirkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rder ett samband mellan varumérkena ska beaktas.

Det ska dven féstas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférmaga hos de
respektive mirkena, varvid en stérre grad av i sig sirskiljande egenskaper hos ett marke ska
utgéra en faktor som okar forvixlingsrisken mellan méarkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kénnetecknet.
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6 § andra stycket samma lag stadgar att forvixlingsbarhet dven kan &beropas till {6rmén for
ett kdnnetecken som ar vil ansett hér i landet, om anvindningen av ett liknande kénnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vl ansedda kdnnetecknets
sirskiljningsformaga eller anseende. En otillbérlig fordel anses foreligga sé snart ett yngre
mirke drar nigon nytta av betydelse av det vill ansedda mérkets goodwill. Vid faststdllande
av vad som utgdr ett vil ansett mirke i varumérkeslagens mening ér graden av kinnedom
om mirket hos savil allminhet som omséttningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den
enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gér foljande bedémning

PRV vill inledningsvis framhalla att innehavarens mérke 4r ett figurmarke med lydelsen
SCANDICOPY. Att PRV i sin databas bendmnt méarket under en annan lydelse saknar
betydelse da market skyddas i den form som publicerats.

Invindaren har yrkat att varumarket SCANDIA har ett utkat skydd pa den grunden att det
varit registrerat under en betydande tidsperiod. Det utokade skyddet bygger pa graden av
kannedom om mirket och det faktum att mérket varit registrerat under en langre period kan
saledes inte ensamt ligga till grund for att mérket skulle erkdnnas ett utokat skydd.
Invindaren har i &vrigt inte inkommit med ndgra andra uppgifter, exempelvis i vilken mén
mirket anvints pd marknaden, mérkets marknadsandelar eller kinnedomen om mirket. PRV
finner séledes att det inte #r visat att varumérket SCANIA ska anses var i dtnjutande av ett
utdkat skydd. De motstdende mirkena kommer saledes att bedémas sdsom de ir registrerade.

Innehavarens mérke omfattar olika pappersvaror i klass 1 och klass 16. Dessa varor ar av
samma och liknande slag som de varor invindarens mérke avser i klass 16. Varuslagslikhet
foreligger dirmed. Vad giller mirkeslikheten delar de motstdende mérkena de inledande sex
bokstiverna SCANDI-. Invindarens mérke avslutas med bokstaven A och innehavarens
mirke avslutas suffixet -COPY. Prefixet SCANDI- far emellertid genom sin koppling till det
engelska ordet Scandinavia, pa svenska Skandinavien, i sig anses besitta en svag
sdrskiljningsférmaga. Med beaktande av de skilda slutleden foreligger det patagliga visuella
och fonetiska skillnader mellan mérkena. I den mé&n mérkena kan anses ge upphov till nagon
gemensam association hinfor sig denna genom forledet SCANDI- till Skandinavien.

Vid angivna forhallanden finner PRV att de i &rendet motstidende mérkena vid en
helhetsbedomning fir anses skilja sig i sddan grad att det inte foreligger nagon risk att de

kommer att forvixlas med varandra. Féljaktligen utgér invindningen inte nagot hinder mot
registreringen. Invéndningen ska darfor avslés.

Beslutat den 08 JUN 2008

A " N

Nina Isaksson
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd ménader fran beslutets
dag.




