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BESLUT

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

ARENDET

Invandningen avser varumérket SCANSHOP med registreringsnummer 414045, registrerat
for féljande vara:

Klass 9: Alkoholmétare

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anftr som grund att mérket
dr forvéxlingsbart med invéndarens inarbetade varumarke och firma SCANSHOP, som
invdndaren anvinde vid tidpunkten for ansdkan och att innehavaren har varit i ond tro.

Vidare har invindaren anfort att varumarket SCANSHOP #r vl ansett och att anvéndningen
av innehavarens miérke skulle dra otillbérlig fordel av eller vara till skada for
varukdnnetecknets sirskiljningsforméga eller anseende.

Invdndarens utveckling av talan

Till stéd for sin invédndning anfor invéndaren i huvudsak féljande. Sedan 2005 har
invindaren marknadsfort olika typer av alkoholmétare, utandningsapparater, i Norge,
Sverige och en del andra lidnder. I Sverige har forsiljningen skett via hemsidan scanshop.se.
Invéndaren bedriver motsvarande f6rsiljning i Norge respektive Danmark via hemsidorna
scanshop.no respektive scanshop.dk. Invindaren har numera, i Sverige, ca 300
foretagskunder, bland annat Statoil, DHL, sjukhus, kommuner och knappt 1500 enskilda
kunder. Invindaren &r den akt6r pd marknaden som siljer flest alkoholmdtare i
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Skandinavien. Detta har lett till att SCANSHOP inte bara ér en kdnd doméin utan ocksé har
blivit en kédnd firma i branschen och tillika ett vilként kdnnetecken for invdndarens varor.
Innehavaren driver en helt annan verksamhet. Att innehavaren sjélv skulle ha kommit pa
varumirket SCANSHOP och dirtill skriva det med tva stora S och anvénda det for exakt den
produkt som invéndaren tillhandahéller, som &r en relativt ovanlig produkt, &r fullkomligt
osannolikt. Mirkena och produkterna #r identiska. Innehavaren forséker fa en rétt till annans
kénnetecken.

Till stdd for sin argumentation har invéindaren bifogat utdrag fran hemsidan
www.scanshop.se daterat 2010-12-07, utdrag fran hemsidan www.protego.se med samma
datum, samt utdrag som visar doménregistreringen av scanshop.se.

Innehavarens utveckling av bestridande

Innehavaren bestrider invdndningen och anfér i huvudsak foljande. Invindaren invénder inte
1 eget intresse, som behdorig part. Invéndningen dr gjord av ombud for bolaget ScanShop
ABC Distribution, utan angivande av bolagets organisationsnummer. Bolaget ir registrerat
pé en adress 1 Norge. P4 en annan norsk adress finns ett bolag registrerat med namn
Lambertseter Invest Oivind Lunde, med organisationsnummer 991980210. ABC
Distributions Norway, med organisationsnummer 990612323 MVA, &r enligt offentliga
uppgifter en norsk filial till ett engelskt privat limitedbolag med namnet ABC Distribution
Scandinavia Ltd, med organisationsnummer 990612374. Detta bolag utgér enligt norsk rétt
inte ett norskt rittssubjekt utan ett engelskt och far ej heller bendmnas AS (norskt AB).
Enligt Varumérkesforordning (1960:648) ska invandaren i ett invdndningsdrende vara
identifierbar. Nagon firma eller bolag med namnet ScanShop kan ej finnas vid eftersékning i
Norge eller annorstiddes. Darmed &r invandaren ej relevant part i férhallande till varumérket
eller dess riitt.

Invindarens norska och engelska bolag &r ej inregistrerade forrén ar 2006. Innehavaren
hévdar inarbetning sedan ar 2005. Inarbetning av varumérke kan svarligen ske bakat i tiden.
Invindaren 4r inte styrkt dgare till domannamnet scanshop.se, och innehav av ett
doménnamn &r inte grund for varumérkesskydd. Invindaren har bifogat en
registreringsuppgift for internetadressen scanshop.se. Enligt offentliga registeruppgifter &r
denna domén registrerad pé ett annat bolag &n invéindarens. Detta bolag har ett norskt
organisationsnummer och bar namnet Precision Norge AS och dr enligt kungorelse forsatt i
konkurs sedan 2009-06-05. Att bolaget var forsatt i konkurs var ndgot som innehavaren
informerade sig om innan ansékan om varumérket. Innehavaren forutsatte att hemsidan
scanshop.se ej var aktiv och kvarlamnad efter konkursen. Invéindarens bolag ABC
Distribution Norway samt ABC Distribution Scandinavia Ltd. 4r ej registrerade sd som filial
i Sverige hos Bolagsverket. De ar ej registrerade for moms eller F-skatt och har ej ndgon
delgivningsbar person i Sverige. Nagon firma eller bolag med namnet Scanshop fanns vid
ansokningstillfillet ej registrerad hos Bolagsverket, ej heller som utgérande utldndsk filial
och ej heller registrerad for moms eller F-skatt eller innehavande nadgon delgivningsbar
person i Sverige. Det forefaller otroligt att invdndaren da skulle fortsétta silja 1 Sverige och
hdvda att man har 300 foretagskunder. Vid ansokningstillfillet fanns heller inte nagon firma
med namnet ScanShop registrerad i Norge. Inarbetning av varumérket SCANSHOP 1
Sverige kan d4drmed inte rimligen anses ha skett, eller vara s ringa att den bor ldmnas utan
hénsyn som hinder for registrering.

Till stéd for sin argumentation har innehavaren bifogat kontaktinformation f6r doménen
scanshop.se samt utdrag ur norska konkursregistret.
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Invéndarens svaromal

Som svaromal pa innehavarens inlaga anfor invdndaren i huvudsak foljande. ABC
Distribution NUF tog éver Scanshop’s webshop 2007-01-02. De tog 6ver leverantdrer,
aterforsiljare och kunder. Doménen scanshop.se blev registrerad 2005-06-30 av Precision
Norge AS. ABC Distribution NUF tog éver doménen 2009-03-06. NUF star for Norsk
Utlandsregistrerad Filial och har samma réttigheter som ett aktiebolag. Invéndaren i detta
drende #r ABC Distribution NUF. Vad sa giller fragan om innehavaren var i ond tro eller ¢j
nir ansdkan limnades in sa anser inviindaren att detta &r klarlagt och styrkt genom de
uppgifter innehavaren sjilv ldamnat. Det spelar ingen roll om innehavaren visste att annan
anvinde kdnnetecknet i Sverige eller nagot annat land vid ans6kningstidpunkten.
Innehavaren skickade tva dagar efter ansdkan ett varningsbrev till invéandaren, vilket styrker
kinnedomen och bekriftar att innehavaren var i ond tro vid tidpunkten for anstkan.

Invindaren har till invindningen bifogat ett varningsbrev, skickat till invdndaren, daterat
2010-08-24.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumarke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férvixling, inbegripet risken for att anvédndningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumérkeslagen framgar att de hinder for registrering av
varumdirken som anges i 8 § forsta stycket 1-3 giller pad motsvarande siitt 1 friga om

ett sddant namn eller ett sddant annat niringskinnetecken 4n en registrerad firma som ér
skyddat enligt 1 kap. 8 §, om skyddet géller inom en visentlig del av landet.

Av 1 kap. 8 § forsta stycket varumirkeslagen framgar att den som innehar en firma eller ett
annat naringskédnnetecken har ensamritt till kénnetecknet som varukénnetecken. Om
niringskinnetecknet dr skyddat endast inom en del av landet, géller ensamritten endast inom
det omradet.

Av 2 § firmalagen (1974:156) framgar att en néringsidkare forvarvar ensamriétt till firma
genom registrering eller inarbetning. Ensamriitt till sekundért kiinnetecken forvérvas genom
inarbetning.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumérkeslagen, dven ett
varukénnetecken som #r inarbetat, om det inarbetade skyddet géller inom en védsentlig del av
landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukénnetecken anses inarbetat om det hér i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen) &r kéint som
beteckning for de varor eller tjdnster som tillhandahalls under kénnetecknet.

Fragan om férvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dir samtliga
omstiindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framf6r allt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet ar
for handen ska en bedémning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
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varumirkena férmedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har méjlighet att gora en direkt
jamforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utforanden. (EU-domstolens dom i mél C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varuméarkeslagen framgar att ett varumérke inte far registreras
om det 4r identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken som &r ként inom en
betydande del av omséttningskretsen, och anvéndningen av varumaérket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skélig anledning vara till skada for varukédnnetecknets
sirskiljningsforméaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukinnetecken &r ként inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter i1 drendet beaktas, sédrskilt
varumérkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur ldnge varumirket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsfora varumérket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97 (Chevy), punkt 27).

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kdnnetecken som anvindes hér i landet eller i utlandet av nagon annan
vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvénds, om sokanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansokan.

PRV gor foljande bedomning

Inarbetat kinnetecken

D4 invindaren grundar sin invidndning pa en inarbetad rittighet méste det forst faststillas om
det vid tidpunkten f6r innehavarens ansokan forelag ett registreringshinder i form av ett
forvixlingsbart kéinnetecken, genererad genom inarbetning.

Till stéd for detta har inviindaren anfort att SCANSHOP funnits pa marknaden sedan 2005
och att forsdljning av alkoholmétare bedrivs under kénnetecknet. Forsiljning 1 Sverige har
skett via hemsidan och motsvarande forsdljning sker i Norge och Danmark. Invéndaren har
ingivit viss bevisning i form av bl.a utdrag som visar doménregistreringen www.scanshop.se
samt fran hemsidan www.scanshop.se (daterat 2010-12-07). Detta utdrag &r dock daterat
efter innehavarens anstkan. Det finns ingen utredning som visar hur stora investeringar som
gjorts for att marknadsféra mérket. Inte heller finns ndgon utredning om hur stor
marknadsandel som de alkoholmitare som tillhandahalls under market har eller i vad man
omsittningskretsen uppfattar SCANSHOP som ett varumirke for alkoholmétare. Det finns
dérmed inte ndgon nidrmare utredning angaende kdnnedomen om mérket. Vid dessa
forhallanden har inviindaren inte visat att varumirket SCANSHOP var inarbetat nér
innehavaren anstkte om registrering av varumérket. Innehavarens varumérke kan saledes
inte upphdvas med stéd av 2 kap 8 § andra stycket 3 varumirkeslagen.

Di det ej foreligger nagon inarbetad réttighet finns ej heller nagot stéd for att varumirket
SCANSHOP ir vil ansett eller att det genom anvéndning skulle ha forvérvat forstarkt
kénneteckenskraft.
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Ond tro

Invéndaren har vidare anfort att innehavaren har ansékt om varumirket SCANSHOP 1 ond
tro. Bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen ger ett skydd for den som
anvinder ett kinnetecken mot att ndgon annan, i ond tro, far registrera ett varumérke som
kan forvixlas med detta kiinnetecken. Det fordras att det dberopade kénnetecknet anvéndes
vid tidpunkten for varumérkesansokan och att det alltjamt anvinds. Bedémningen av om den
som gett in varumérkesansskan varit i ond tro ska goras vid tidpunkten for anstkan
(angéende ond tro, se EU-domstolens avgdrande i mal C-529/07, Chocoladefabriken Lindt &
Spriingli AG). En forutsittning for att det aberopade kinnetecknet ska kunna utgora hinder
mot innehavarens registrering dr att kinnetecknet, nér registreringsanskan gavs in,
anvindes for att marknadsfora varor eller tjanster av samma eller liknande slag som de som
registreringen avser. Det aligger invéndaren att visa att sddan anvéndning har skett.

Invéndaren har anfort att denne har anvént sig av kdnnetecknet SCANSHOP {6r olika typer
av alkoholmiitare. Inledningsvis konstaterar PRV att de motstdende kénnetecknen &r
identiska och att de dven avser varor av identiskt slag. De motstdende kidnnetecknen &r
ddrmed forvixlingsbara.

Invéndaren har anfort att denne har anvint sig av kdnnetecknet SCANSHOP sedan 2005.
Invéndaren har ingivit bevisning i form av utdrag fran hemsidan dér anvédndning av
kannetecknet SCANSHOP framgar. Detta utdrag &r daterat 2010-12-07 och stodjer sdledes
enbart anviindning fran och med detta datum. Utdraget visar inte att det har skett ndgon
forséljning av alkoholmétare under mérket. Det kan inte baserat pa detta material anses visat
att invandaren har anvént kdnnetecknet SCANSHOP vid tidpunkten for ansékan. Det
varningsbrev som givits in ér daterat efter innehavarens anstkan samt berér kénnetecknet
BREATHKEY. Vidare har invdndaren ingivit bevisning i form av ett utdrag som visar
doménregistreringen av www.scanshop.se. Av detta utdrag framgar att registreringen av
doménen skedde 2005-06-30 och att doménen &r aktiv. Utdraget visar dock ej att
kénnetecknet SCANSHOP anvindes som ett varukénnetecken (jfr Patentbesviérsrittens dom
i mél nr 11-075, SCAN-LOCK). Det gér inte heller att av utredningen eller
omstiandigheterna i vrigt dra slutsatsen att invéindaren anvént sig av kénnetecknet vid
tidpunkten for ansékan.

Det #r ddrmed inte visat att invindaren bedrivit nagon verksambhet i vilken kidnnetecknet
SCANSHOP skulle ha anvints for att marknadsfora varor av samma eller liknande slag som
de som innehavarens mérke avser, vid tidpunkten for varumérkesansdkan. Vid dessa
forhallanden kan innehavarens varumérke inte upphévas med stod av 2 kap. 8 § forsta
stycket 4 varumaérkeslagen.

Foljaktligen utgdr invéndningen inte nagot hinder mot registreringen. Invandningen ska
dérfor avslas.

27 MAR 2013

Beslutat den

(o> (88D
Carina Widd

7 // Eva Wei

=

NidaTsaksson genom Eva Wei
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) manader fran

beslutets dag.




