PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTREARINGSVERKET

Invéndningsédrende nr 2009/0174/0001

Registrering nr 406894

INVANDARE

IPE Danmark ApS

Att: Erik Dromph

Carl Nielsens Plads 35 Exp. Patent- onh renistreringsverket
2730 Herlev

Danmark 2011 -02- 0 1

INNEHAVARE

BERTECO AB
Elvégen 9
443 61 Stenkullen

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 406894 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varuméarket SCAN-LOCK med registreringsnummer 406894, registrerat
for golvbeldggningar av vinyl, i klass 27.

Invéndaren yrkar att innehavarens varumérke ska upphévas och anfér som grund hérfor att
mirket dr forvixlingsbart med invéndarens kdnnetecken SCAN-LOCK och SCAN-LOCK
GOLVSYSTEM, vilka har inarbetats for golvbeldggningar av vinyl.

Sésom det fér forstds anfor invindaren vidare att ansékan om innehavarens registrering
gjordes med vetskap om att invindaren anvénde det forvixlingsbara kdnnetecknet SCAN-
LOCK.

Till st6d for invindningen anfor invidndaren i huvudsak foljande. Sedan ar 1984 har
invéndaren anvint kénnetecknen SCAN-LOCK och SCAN-LOCK GOLVSYSTEM for
golvbeldggningar av vinyl i Europa, Afrika och &dven i andra delar av vérlden. Kinnetecknet
SCAN-LOCK GOLVSYSTEM har anvénts i broschyrer, annonser och pa utstéllningar i
over 25 ar. Kénnetecknet dr dessutom registrerat som doménnamn och e-postadress,
Innehavaren dr darfor innehavare av alla rattigheter till detta namn. I cirka 15 ar har
innehavaren, for invdndarens rakning, salt varor markta med kidnnetecknet SCAN-LOCK i
Sverige. Forsdljningsavtalet mellan innehavaren och invéndaren har inte sagts upp, utan &r
fortfarande giltigt. Till stod for anvandningen av invidndarens kénnetecken och for
innehavarens vetskap ddrom har ingivits ett samarbetsavtal, en orderbekréftelse samt
marknadsforingsmaterial.

Innehavaren av registreringen bestrider grunderna for invédndningen och anfor, sdsom det far
forstés, foljande. Innehavaren har de senaste 15 dren haft en exklusiv licens for att sélja
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golvbeldggningar mérkta med kénnetecknet SCAN-LOCK i Sverige och Norge. I september
1998 sdldes SCAN-LOCK till invindaren. Aven dérefter 1pte emellertid licensavtalet
vidare. Den 28 maj 2009 mottog innehavaren ett mejl frén invindaren, dér invindaren sa upp
licensavtalet. Vid denna tidpunkt konstaterades att invindaren, i strid med avtalet, hade salt
varor till innehavarens kunder i Sverige. Till styrkande av ovanstdende har innehavaren
ingivit material 1 form av ett meddelande om en foretagsoverlatelse, kopior av korrespondens
mellan innehavaren och invdndaren samt en faktura.

SKAL
Enligt 2 § varumérkeslagen anses ett kinnetecken vara inarbetat om det hér i landet inom en

betydande del av den krets till vilken det riktar sig &r kédnt som beteckning fér de varor som
tillhandahalls under kdnnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgdr att ett varuméirke inte far
registreras om mérket dr forvéxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan
anvinder i en néringsverksamhet, med nigon annans varuméarke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukinnetecken som &r inarbetat d4 ansékan om
registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumérke om maérket dr forvixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden for ansékan
anvénds av ndgon annan samt anskan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte
anvént sitt mérke innan det andra kénnetecknet togs i bruk.

Registreringshinder foreligger endast om s6kanden vid tidpunkten for ans6kan hade faktisk
vetskap om anvéndningen av det &ldre kénnetecknet. Det dr inte tillrdckligt att det &r
sannolikt att sokanden kéinde till detta.

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

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mirkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kédnnetecknen kan anses likna varandra. Bedomningen av denna
friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i forsta hand pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehéll,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det réder ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har &ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jamfora tva motstdende marken, varfor det ocksa
maste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det ska édven fdstas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsforméaga hos de
respektive mirkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett méirke ska
utgdra en faktor som okar forvéxlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kdnnetecknet.
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PRV gor foljande bedémning

Inledningsvis framhéller PRV att fraga om béttre ratt inte kan provas i administrativ ordning
utan endast vid allmén domstol, jfr 44 § varumérkeslagen.

Invindaren har &beropat att kdnnetecknen SCAN-LOCK och SCAN-LOCK
GOLVSYSTEM har blivit inarbetade for golvbeldggningar av vinyl. Av det ingivna
materialet framgér visserligen att invéndaren i viss utstrickning har anvént sdvil SCAN-
LOCK som SCAN-LOCK GOLVSYSTEM som kinnetecken for golvbeldggningar. Det har
dock inte visats att innehavarens varumiérke, eller ett dirmed forvixlingsbart sadant, inom
omsattningskretsen har blivit inarbetat som varukdnnetecken innan innehavaren ansékte om
registrering. Registreringen av varumirket SCAN-LOCK har ddrmed inte skett 1 strid med
14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen.

Aterstir gor d4 endast att préva om registreringen av innehavarens varumirke har skett i
strid med 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen. Av utredningen har framkommit
att invéindaren anvinde kdnnetecknet SCAN-LOCK for golvbeldggningar vid tiden for
ansokan om registrering av innehavarens varumérke. Mellan parterna &r dessutom ostridigt
att innehavaren, sedan dtminstone r 1998 och for invéndarens rdkning, har sélt
golvbeldggningar med detta kéinnetecken. Vid tiden for ansékan av registreringen har
innehavaren séledes haft kéinnedom om att invédndaren anvénde kdnnetecknet SCAN-LOCK
for golvbeldggningar. Invindarens kénnetecken SCAN-LOCK ér identiskt med innehavarens
registrering SCAN-LOCK. De motstaende kdnnetecknen har dessutom anvénts respektive
registrerats for identiska varor, ndmligen golvbeldggningar av vinyl. Savil kénneteckens-
som varuslagsidentitet kan sdledes konstateras. Vid en helhetsbedémning finner PRV dérfor
att innehavarens registrering SCAN-LOCK &r forvaxlingsbar med det av invéndaren tidigare
anvénda kdnnetecknet SCAN-LOCK. I drendet har inte framkommit uppgifter som styrker
att innehavaren av registreringen anvénde sitt mérke innan invindarens k#nnetecken togs i
bruk. Registreringen av innehavarens mérke har ddrmed skett i strid med 14 § forsta stycket
7 punkten varumérkeslagen.

Foljaktligen utgér grunderna for invdndningen hinder for att 14ta registreringen besta.
Registreringen ska darfor upphévas.

Beslutat den 0 1 FEB 7011

Nina Isaksson ; 2 M
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HUR BESLUTET OVERKILAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn, I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader fran
beslutets dag.




