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Exp. Patent- och renistreringsverkst

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslédr invdndningen med ovanstdende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010;1877).

ARENDET

Invindningen avser varumirket SCANDINAVIAN SOAP FACTORY med
registreringsnummer 408389, i figur atergivet nedan, registrerat for desinficerande tval; tval
mot fotsvett; toalettvalar; antitranspirationstval; mandeltval; tval; raktval; deodoranter for
personligt bruk; harvardspreparat; kosmetiska preparat fér hudvard; parfymer;
parfymerivaror; kosmetika; tandkrém, i klass 3.
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Innehavarens registrering

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfoér som grund att
anvindningen av innehavarens mérke drar otillborlig fordel av invéindarens vélrenommerade
firma. Invéindaren anftr ocksé att innehavaren vid tidpunkten f6r anstkan var i ond tro
eftersom denne hade vetskap om anvéndningen av det dldre kéinnetecknet. Slutligen anfor
invdndaren att innehavarens méirke 4r férvéxlingsbart med invéndarens firma VICTORIA
SCANDINAVIAN SOAP AB med organisationsnummer 556504-5696, vilken enligt
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Bolagsverkets Niringslivsregister ska bedriva forséljning av tval och &vriga
kemisk-tekniska produkter jimte maskinell utrustning for tvélindustrin samt ddrmed forenlig
verksambhet.

Till stod hirfor anfor invdndaren i huvudsak foljande. Innehavarens varumérke har ansoékts
om trots vetskap om anvindningen av det dldre kdnnetecknet. Invindarens firma
registrerades 1999 och verksamheten har gamla anor, dé den utgér en fortséttning pa den
tvaltillverkning som startades upp 1905 av Helsingborgs Ljusfabrik. Dérefter bytte firman
namn vid tv4 tillfillen, varefter verksamheten 1998 gick upp 1 nuvarande bolag. Bolagets
nettoomsittning har under dren 2004 till 2008 stigit fran 48,7 miljoner kronor till 57,6
miljoner kronor. Nér innehavaren valde att ansoka om registrering av det nu aktuella mérket
dr det rimligt att utgd ifran att hon hade god kdnnedom om den verksamhet som invéindaren
sedan ldnge bedrivit inom samma bransch, i just Helsingborg, dér &ven innehavaren ar
hemmahd&rande. Allt tyder pa att innehavaren valt att bygga sitt nya varumérke genom att
utnyttja den goodwill som redan &r knuten till ordkombinationen SCANDINAVIAN SOAP.
Det #r inte ovanligt att folk inom branschen muntligen endast anvénder bendmningen
SCANDIANVIAN SOAP for att dsyfta inviandarforetaget. Genom invéndarens tilldgg
FACTORY undanréjs inte risken for association till invédndarens verksamhet, da ordet
FACTORY i kombination med SCANDINAVIAN SOAP litt for tankarna till den gamla
firman Fabriksaktiebolaget Victoria, som under &ren 1916-1980 betecknade det i
Helsingborg belédgna fretaget som bl.a. tillverkade tvél och vars verksamhet sd smaningom
overgick till dagens firma. Den l&ngvariga anvédndningen av Fabriksaktiebolaget Victoria
finns fortfarande latent i méngas minne och det &r troligt att den kvardréjande minnesbilden
av firman medfor att en felaktig koppling gors mellan invindarens firma och innehavarens
mirke. Mot bakgrund av likheten mellan det registrerade varumérkets text och invéindarens
firma, samt identitet i varuslags/branschhinseende, liksom de 6vriga dberopade
omstéindigheterna i drendet, anhalls om att registreringen upphévs.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invéindningen och anfor i huvudsak
féljande. Det foreligger inte tillracklig mérkeslikhet dd ordet VICTORIA méste anses utgora
den klart dominerande delen, dé ordet dr placerat i borjan av firman och &ven utgdr det mest
sirskiljande elementet. Orden SCANDINAVIAN SOAP fér ddremot anses ha en lag grad av
sirskiljningsformaga och ett mycket begrénsat skyddsomféng, da orden bade anger varornas
geografiska ursprung samt art. Det faktum att det finns flera varumérkesregistreringar
innehéllandes orden SCANDINAVIAN eller SOAP visar att dessa varumérken tilléts
samexistera och att ordet SCANDINAVIAN har ett mycket begrénsat skydd. Ordet SOAP 4r
beskrivande for bland annat tval och andra varor i klass 3 och ndgon ensamritt kan inte
erhallas. Innehavarens registrering utgdrs av ett centralt placerat figurelement i form av ett
hjortron samt orden SCANDINAVIAN SOAP FACTORY. Orden SOAP FACTORY ér
skrivna i ett betydligt storre typsnitt och &r ddrfér mer dominerande i mérket én ordet
SCANDINAVIAN. Helhetsintrycket domineras av ett hjortron samt orden SOAP
FACTORY. Aven om orden i det s6kta mirket far anses ha en relativt l1ag grad av
sirskiljningsformaga har dock mérkets figurelement ansetts ha en sadan grad av
sdrskiljningsformaga att ocksa helheten varit registrerbar. Att innehavarens mérke dven
innehéller ordet FACTORY forstérker skillnaden i forhéllande till den motanforda firman.
Det #r osannolikt, s som invéindaren péstér, att den berdrda omséttningskretsen skulle
associera det i innehavarens mérke ingdende ordet FACTORY med den gamla firman
Fabrikaktiebolaget Victoria. Detta ord torde for de flesta associeras med ordet fabrik i
allménhet. Detta ska jimforas med invéndarens kinnetecken med orden VICTORIA
SCANDINAVIAN SOAP. D4 orden SCANDINAVIAN SOAP har en begrénsad
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sérskiljningsforméga, domineras firmans helhetsintryck av namnet VICTORIA. Att
VICTORIA utgor det dominerande inslaget framgar dven av invéndarens logotyp, dar
VICTORIA finns atergivet 1 firg 1 betydligt storre typsnitt 4n resterande delar 1 firman. Detta
finns avbildat pa foretagets hemsida. Dessa omsténdigheter talar enligt innehavarens
uppfattning for att folk inom branschen anvénder beteckningen VICTORIA SOAP och inte
SCANDINAVIAN SOAP om invindarforetaget. Sammanfattningsvis ger de bada
kénnetecknen helt olika helhetsintryck, béde visuellt, fonetisk och begreppsmassigt. Vidare
bestrids att det aktuella varumérket sokts med innehavarens vetskap om anvéndningen av det
dldre kdnnetecknet. Den aktuella varumarkesanstkan ldmnades in den 2 december 2009 och
forst den 28 januari 2010 fick sokanden kédnnedom om invéndarens fullstédndiga firma, dé
sokanden tog kontakt med invéndaren angéende tillverkning av tvalar. Innehavaren har inte
heller haft nagon anledning att undersdka konkurrenssituationen i Helsingborg da denne
huvudsakligen planerar att marknadsfora sig utomlands. Innehavaren har dérfor ingen
onskan att dra fordel av invéindarens mérke.

Invéndaren anf6r i svaromal pa innehavarens inlaga i huvudsak f6ljande. De
varumérkesregistreringar innehavaren hanvisar till har ingen relevans for det aktuella &rendet
d4 det dr ordkombinationen som helhet som ger upphov till forvéaxlingsrisk. Trots att orden
SCANDINAVIAN SOAP inte besitter ndgon hogre grad av s#rskiljningsférméga, kan man
inte bortse frdn den paverkan som orden &nda har pd de berérda kénnetecknens
helhetsintryck. Vad giller innehavarens hénvisning till logotypen pa hemsidan bér noteras
att 4ven hela texten i firman, utan logotyp, aterfinns pa hemsidan. Invéndarens kontinuerliga
anviindning av firman har resulterat i att SCANDINAVIAN SOAP i sig blivit
associationsskapande till invéindarens verksamhet. Betrdffande innehavarens vetskap om det
ildre kinnetecknet sd kinns forklaringen nagot krystad. Att en néringsidkare startar en
verksamhet inom en for denne tidigare obekant bransch och planerar att inledningsvis
exportera varor utan att ha undersékt hemmamarknaden hor knappast till vanligheterna.
Aven om innehavarens varor skulle séljas enbart pa export, undanrdjer inte detta att en
konkurrenssituation kan uppsta i férhallande till invéndarens verksambhet, eftersom &ven en
betydande méngd av invéndarens varor avsétts utomlands. Till stod for detta bifogas en
utskrift fran invéndarens hemsida.

Innehavaren anfor i svaromal i huvudsak foljande. Innehavaren kénde till att det fanns en
tvalfabrik i Helsingborg under namnet VICTORIA, men hade ingen k#nnedom om firmans
fullstindiga namn, Orddelen FACTORY tillfér innehavarens mirke en “tuffare” image som
kommer att vara av visentlig betydelse vid marknadsféringen. Omséttningskretsen skiljer sig
da invindarens mérke riktar sig till dldre ménniskor och barn emedan innehavarens
omsittningskrets omfattar personer mellan 25 och 45 ar. Invéindarens tillverkning verkar, till
skillnad frén innehavarens, dessutom till stor del utgéras av legotillverkning av hotelltvalar
och dylikt. Invéndaren anvénder sig i sin marknadsforing uteslutande av namnet VICTORIA
och inte SCANDINAVIAN SOAP. Detta stéds bland annat av att invéindarens 6vriga
registrerade varumérken bestéar av eller innehaller namnet VICTORIA, att telefonisterna
svarar VICTORIA SOAP, att skyltar med ordet VICTORIA férekommer pa invéindarens
fabriksbyggnad, att hemsidan har adressen www.victoriasoap.se, och att branschfolk kallar
foretaget VICTORIA SOAP. Det motanforda mérket domineras av namnet VICTORIA.
Invéindaren har inte genom en inarbetningsundersékning visat att de dr kinda eller att deras
produkter dr kdinda under SCANDINAVIAN SOAP. Det foreligger inte forvixling da
invéndaren inte har inarbetat SCANDINAVIAN SOAP som ett varumérke eller kéinnetecken
for dess firma. Innehavaren har bifogat utdrag frén invéndarens hemsida samt en bild pi
invéindarens fabriksbyggnad.
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Inviindaren anfor i svaromal pa innehavarens inlaga i huvudsak f6ljande. Den &beropade
samexistensen mellan firmor kan inte ge ndgon stérre véigledning dé detta kan bero pa flera
faktorer, bland annat att firmorna avser bolag i samma koncern eller att medgivanden ligger
till grund for registrering. Bransch- och varuslagslikheten undanrgjs inte av innehavarens
pastdende om omséttningskrets. Invindaren stéller sig fragande till grunderna for de
spekulationer som gors fran innehavarens sida angéende dlderssammanséttningen pa
inviandarbolagets omsittningskrets. Resonemanget att invidndarbolagets verksamhet skulle
innefatta legotillverkning av tvél stiller sig invéndaren fragande till. Oavsett, sa innebér ett
fullféljande av kontrakt med mera, att firman VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP AB
anvinds vid kommunikation och marknadsforing. Omsténdigheten avseende legotillverkning
utgor darfor ingen omstédndighet som reducerar risken for att omséttningskretsen forvéxlar de
motanforda kinnetecknen eller felaktigt tror att det finns ett kommersiellt samband
kénnetecknen emellan.

SKAL

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 2 framgar att ett varumérke inte fir registreras om det ar
identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor och tjénster av samma eller
liknande slag, om det finns risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukénnetecknet.

Av 2 kap. 9 § varumirkeslagen framgar att det som ovan anforts géller p motsvarande sitt 1
friga om en registrerad firma som anvénds i ndringsverksamhet, och ett sddant namn eller ett
sédant annat niringskinnetecken #n en registrerad firma som &r skyddat enligt 1 kap. 8 §, om
skyddet giller inom en vésentlig del av landet.

Frigan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfr allt kdnnetecknens likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som dessa avser. Avgoérande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedomningen av denna
fréga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och d4 i forsta hand pd mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hinsyn ska #ven tas till huruvida ord och/eller figureri de
aktuella kiinnetecknen eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt eller
konceptuellt innehéll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att
det rader ett samband mellan varumirkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimf{tra tvd motstiende
miérken, varfor det ocksa maste beaktas att omsittningskretsens minnesbild av ett varumaérke
typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska #ven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsférmaga hos det dldre
mirket, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos detta mérke ska utgtra en
faktor som &kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det yngre kénnetecknet.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte fér registreras
om det #r identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken som &r ként inom en
betydande del av omséttningskretsen, och anvéndningen av varumérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukédnnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.
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Vid beddmningen av om ett varukédnnetecken &r ként inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvénts, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumirket har anvints samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket.

Av 2 kap 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte fér registreras
om det kan forvixlas med ett kéinnetecken som anvéndes hér i landet eller i utlandet av
nigon annan vid tidpunkten for ans6kan och som fortfarande anvénds, om sdkanden var i
ond tro vid tidpunkten for ansékan.

PRV gor foljande bedomning

Invindaren anfor, s som det far forstés, att firman VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP
anvints 1 sddan utstrickning att den dr kénd inom en betydande del av omséttningskretsen.
Till stéd for detta framhaller inviindaren — av det som kan vara av betydelse i fragan — att
kinnetecknet anvints sedan 19035, dr vilrenommerat och att nettoomséttningen under aren
2004 till 2008 stigit frén 48,7 miljoner kronor till 57,6 miljoner kronor. Invéindaren menar
ocksa att innehavaren, mot bakgrund av det utdkade skydd som firman forvérvat, dragit
otillbérlig fordel av den vilrenommerade firman och dess goodwill. Uppgifterna ger
emellertid inte stdd for att firman, eller en del av denna, som kénnetecken forvérvat
sirskiljningsformaga eller att firman kan anses vara ett vil ansett kénnetecken for den
verksamhet som firman bedriver. PRV tar dérfor stillning till fragan om risk for forvéxling
med utgéngspunkt i det skyddsomfang som firmaregistreringen ger.

Vad giller varu- och tjinsteslagslikheten konstaterar PRV att det rdder en hog grad av likhet
mellan de tvalprodukter som innehavarens registrering avser och den forsiljningsverksamhet
avseende tval som firman bedriver, Vidare foreligger i varumérkesréattslig mening likhet
mellan de deodoranter, hérvardspreparat, kosmetiska preparat for hudvard, parfymer,
parfymerivaror, kosmetika och tandkrdm som innehavarens registrering avser och den
forsiljning av tval och évriga kemisk-tekniska produkter som invéndarens firma omfattar,

Vad betréffar mérkeslikheten anfor PRV foljande. Invéindarens firma bestar av lydelsen
VICTORIA SCANDINAVIAN SOAP och innehavarens mérke av orden SCANDINAVIAN
SOAP FACTORY med ett figurativt inslag i form av ett hjortron. PRV konstaterar att orden
SCANDINAVIAN SOAP ingér i bdda mirkena. Darmed foreligger viss likhet mérkena
emellan. I forhéllande till de aktuella varorna och tjénsterna anger orden SCANDINAVIAN
SOAP emellertid endast varans art och foremélet for tjénsterna samt det geografiska
ursprunget. Dominanten i invéndarens firma utgtrs dérfor av den inledande och sérskiljande
delen VICTORIA, som inte férekommer i innehavarens mérke. Kénnetecknen skiljer sig
dven da innehavarens mérke innehéller ett figurativt inslag. Med hénsyn till att kéinnetecknen
enbart uppvisar likheter i sina beskrivande delar finner PRV att de motanftrda kiinnetecknen
vid en helhetsbedémning inte #r att anse som férvixlingsbara.

Vad giller invindarens pastdende att innehavaren rimligen borde haft vetskap om firmans
verksamhet vid ansokningstillfillet, dvs. att innehavaren varit i ond tro, finner PRV det inte
visat att innehavaren haft vetskap om att invéindaren anvént hela firmanamnet VICTORIA
SCANDIANAVIAN SOAP som kinnetecken vid tiden for anstkan, eller att
forutsittningarna for ond tro i dvrigt &r uppfyllda (Jmf EU-domstolens dom i mél C-529/07,
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LINDT, punkterna 37 och 38). Ond tro kan heller inte anses foreligga da kénnetecknen inte
ar forvaxlingsbara.

Med hénsyn hartill utgér invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéndningen
ska dérfor avslés.

Beslutat den 0 & Nov 201

Nina Isaksson

Tulh e

Tina Holm

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den &ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader frin
beslutsdagen.




