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Inviandningsdrende nr 2012/0093/0001
Er referens: 60470,1010, ELA

Registrering nr 505397

INVANDARE

Swede Rehandling Systems SRS AB
Box 108
651 05 Karlstad

OMBUD

Hynell Patenttjdnst Aktiebolag
Box 138
683 23 Hagfors 204 0

INNEHAVARE

MoveTech World Wide AB
Hagalundsvigen 43
702 30 Orebro

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstdende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumairkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéindningen avser varumirket BERGLOFSLADAN ORIGINAL med registreringsnummer
505397, registrerat for foljande varor:

Klass 6:  Odédla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall; material av metall for jirnvigsspar; icke-
elektriska kablar och metalltradar; smi smidesvaror av jarn och metall; rér av
metall; kassaskdp; artiklar av oddla metaller, ej ingdende i andra klasser; malmer.

Klass 39: Transport; emballering/paketering och forvaring av gods; anordnande av resor.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphavas och anfor som grund att mirket
saknar for registrering erforderlig sérskiljningstorméga, och att mérket har blivit en
sedvanlig beteckning i branschen for aktuell produkt.

Som ytterligare grund for att innehavarens registrering ska upphévas anfor invindaren, som
det far forstés, att innehavarens mérke &r forvixlingsbart med invandarens inarbetade
kdnnetecken BERGLOFSLADAN.

Som slutlig grund for att innehavarens registrering ska upphévas anfor inviindaren, som det
tér forstds, att innehavarens marke ar forvaxlingsbart med det kidnnetecken som invindaren
anvinde vid tidpunkten fér ansdkan och att innehavaren har varit i ond tro.
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Till stod for sin invdndning anfor invandaren i allt visentligt f6ljande. Berglofsladan ar ett
vilkant begrepp inom industrin, och avser en lada av metall for lagring och transport av
varor. Bergléfsladan utvecklades av Gosta Berglof 1953 och tillverkades vid den tiden av
AB Berglofs Verkstader 1 Kopparberg. Den relevanta omséttningskretsen for Bergléfslidan
dr tung verkstadsindustri samt transport- och atervinningsnéring. Berglofslddan har genom
aren tillverkats och salts av olika firmor, déribland invindaren. Invindaren dger
originalverktyg och originalritningar for tillverkning av Berglofslddan. En ensamritt till
begreppet Berglofsladan skulle vara till forfang for andra anvindare av det vilkinda
begreppet. Den ursprunglige sékanden till den nu aktuella varuméarkesansékningen Marcus
Berglof, har agerat bulvan for Movetech World Wide AB som ligger bakom
varumérkesregistreringen nummer 367919 BERGLOFSLADAN CUSTOM. Den nu aktuella
ansokningen har darfor gjorts 1 ond tro.

Till ytterligare stdd for sin invandning har invindaren givit in material i form av
informationsmaterial och broschyrer avseende Berglofslddan, utskrifter fran
Niaringslivsregistret, redogorelser frdn personer som varit inblandad i tillverkningen av
Berglofsladan, ett konkursforvaltarintyg, fakturor, annonser, delar av en produktkatalog,
prislistor, fraktsedlar, intyg fran bolag och personer avseende kdnnedom om Berglofslddan,
hénvisningar till bloggar och innehavarens hemsida, samt artiklar ur facktidskrifter.

Innehavaren av varumaérket bestrider grunderna for invindningen och anfor i huvudsak
foljande. Invéndaren har inte styrkt sina pastdenden avseende bristande sdrskiljningsformiga
for miarket BERGLOFSLADAN ORIGINAL. Innehavarens ansékan har inte gjorts 1 ond tro
utan i syfte att erhalla ytterligare registreringsbeskydd for ett mérke som innehavaren redan
anvinder och har rittigheter till genom varumarkesregistreringen nummer 367919
BERGLOFSLADAN CUSTOM. Innehavaren ir dgare av originalritningar och verktyg for
tillverkning den 1 drendet aktuella ladan.

Innehavaren har ingivit material i form av ett intyg fran Lars Berglof, son till Gosta Berglof,
om att innehavaren forvirvat originalritningar och verktyg for tillverkning av Berglofsladan.

SKAL

Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen far ett varumérke registreras endast om det har
sarskiljningsférmdga. Bristande sdrskiljningsforméga kan enligt 1 kap. 5 § varumirkeslagen
bero pd att ett varukénnetecken endast bestar av tecken eller benamningar som

1. 1 handeln visar varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten for nér varan eller tjénsten dr
framstalld, eller

2.1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten.

Med ett varukidnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varuméarkeslagen, dven ett
varukédnnetecken som dr inarbetat, om det inarbetade skyddet giller inom en vésentlig 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) 4r kint som
beteckning for de varor eller tjanster som tillhandahélls under kdnnetecknet.
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Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kiinnetecken som anvéandes hér i landet eller i utlandet av nigon annan
vid tidpunkten for ansékan och som fortfarande anvands, om sokanden var i ond tro vid
tidpunkten tor ansdkan.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbedémning dar samtliga
omstdndigheter av betydelse 1 sammanhanget ska beaktas, framfor allt méirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjénster som mérkena avser. Om varu- eller tjédnsteslagslikhet ir
for handen ska en bedémning av mirkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mél C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hiansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har mojlighet att gora en direkt
jamftorelse mellan varumarkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utforanden. (EU-domstolens dom i mél C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Begreppet ond tro intogs i varumirkeslagen fran och med 1 juli 2011. Av forarbetena
framgar bland annat att bestimmelserna i den nya varumarkeslagen bor utformas pé s sitt
att de inte riskerar att fa ett annat innehall 4n de bakomliggande bestimmelserna i direktivet
och att den nérmare inneborden av direktivbestimmelserna om ond tro inte har klarlagts
genom EU-domstolens praxis. I sammanhanget nimndes EU-domstolens uttalanden om
innebérden av motsvarande bestimmelse om ond tro i artikel 52.1 b i
varumdrkesforordningen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187). Av EU-domstolens dom i mal
nummer C-529/07, LINDT, punkterna 37-38 och 41-44, framgér att man vid prévningen av
om sokanden varit 1 ond tro, ska géra en helhetsbeddmning mot bakgrund av samtliga
relevanta faktorer. Domstolen angav tre faktorer som i synnerhet skulle beaktas. Den forsta
faktorn 4r om den omstandigheten att s6kanden vetat om, eller borde vetat om, att tredje man
anvint ett identiskt eller liknande kéinnetecken for en vara som &r identisk eller av liknande
slag, skulle innebéra en risk for forvixling med det kdnnetecken som avses i
registreringsansokan. Den andra faktorn &r sdkandens avsikt nar ansékan gavs in. Detta ér en
subjektiv omstdndighet som ska faststédllas mot bakgrund av de objektiva omstindigheterna i
det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man fran att salufora en vara skulle siledes
kunna vara en indikation pa att sékanden varit i ond tro. Detta ar bland annat fallet nir det
senare visar sig att sbkanden inte registrerat ett kannetecken for att anvinda det utan endast
for att hindra tredje man fran att trida in pd samma marknad. Den tredje faktorn #r graden av
rittsskydd for tredje mans kidnnetecken och for det sokta market. Av punkt 40 framgér
emellertid att det inte i sig dr tillrickligt att s6kanden vet om eller borde veta om att en tredje
man sedan ldnge anvinder ett identiskt eller liknande kadnnetecken for att s6kanden ska anses
vara i ond tro. Sokanden kan, enligt punkterna 48-49 i den ovan ndamnda domen, anses ha
haft ett legitimt &andamal med att registrera ett kinnetecken, nir detta gors i syfte att
forhindra att en ny marknadsaktor forsoker utnyttja kinnetecknet.

PRV gor foljande bedémning
Ar mérket beskrivande?
Innehavarens mirke bestér av lydelsen BERGLOFSLADAN ORIGINAL och r registrerat

fOr varorna oddla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara
byggnader (byggnationer) av metall; material av metall for jarnvigsspar; icke-elektriska
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kablar och metalltradar; sma smidesvaror av jirn och metall; ror av metall; kassaskap;
artiklar av oddla metaller, ¢j ingdende i andra klasser; malmer i klass 6 och tjansterna
transport; emballering/paketering och forvaring av gods; anordnande av resor i klass 39.

[ forhéllande till varan material av metall for jarnvigsspar utgoérs omséttningskretsen
av professionella aktorer vars verksamhet &r relaterad till jarnvigsbyggande. |
forhéllande till dvriga varor och tjénster bestar omséttningskretsen av bade av
konsumenter i allménhet och professionella aktérer som grossister, naringsidkare och
foretagskunder. Det géller dven de lddor av metall for lagring och transport av varor
som invéndarens invindning primart tar sikte pa. Dessa har ett pris, storlek, vikt och
andra egenskaper som gor dem ldmpliga dven for konsumenter i allménhet.

Ordet BERGLOF ir ett i riket forekommande slaktnamn och orden LADAN och
ORIGINAL betecknar en mindre eller medelstor (fyrkantig) behallare med plan botten,
respektive (unikt) skapat foremal som kopierats eller kopieras (Norstedts svenska ordbok,
nitversionen, atkomst 2014-03-18). Market har som en helhet ingen spraklig innebord som
kan sattas 1 samband med de varor och tjinster det avser.

Sedvanlig beteckning?

Invindaren gor gillande att mérket 1 dagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna
sprakbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for de varor och tjédnster som omfattas av
innehavarens registrering.

Av EU-domstolens dom i mal C-371/02 BIORNEKULLA av den 29 april 2004
framgdr att den relevanta omséttningskretsen vid beddmningen av om ett varumarke
har blivit en allmén beteckning 1 handeln for en vara eller tjdnst utgors av samtliga
konsumenter eller slutanvédndare och, beroende pa vad som kidnnetecknar marknaden
or den ifragavarande varan, samtliga naringsidkare som salufor den.

PRV har ovan funnit att omséttningskretsen avseende varan material av metall for
jarnvigsspar utgors professionella aktérer, medan omséttningskretsen for innehavarens
ovriga varor och tjdnster omfattar dven konsumenter 1 allménhet.

Invindarens ingivna material hinfor sig till bruket av beteckningen BERGLOFSLADAN for
metalladdor fOr transport och lagring av varor. De varor och tjanster 1 innehavarens
registrering som ndrmast kan inrymmas harunder ar varorna artiklar av oddla metaller, ej
ingdaende i andra klasser i klass 6 och tjdnsterna transport; forvaring av gods i klass 39.
Invéndaren har givit in ett antal intyg som undertecknats av foretradare for invandarens
kunder. De intygande kunderna kan inte anses utgora ett representativt urval av
omsattningskretsen i sin helhet. Intyget som innehéller produktbilder pa “Berglofsladan”
visar inte om kundernas kinnedom giller kiinnetecknet BERGLOFSLADAN eller produkten
som sadan. I intyget bekraftar undertecknarna att de forknippar produkten med invéndaren.

PRYV finner vid en sammantagen bedomning att de ingivna kundintygen varken 1 sig,
eller i kombination med dvrigt ingivet material eller med vad invindaren anfort,
styrker att beteckningen BERGLOFSLADAN i dagligt sprakbruk eller enligt
branschens vedertagna sprakbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning for nagon av
innehavarens varor eller tjanster.
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Inarbetning?

Invandaren gor, s som det far forstés, gillande att innehavarens registrering ar
forvixlingsbar med invidndarens inarbetade varumarke BERGLOFSLADAN ORIGINAL.
Den av invindaren dberopade utredningen visar inte vilken stdllning bolagets kinnetecken
har pd marknaden. Materialet styrker inte heller i1 vilken utstrickning den relevanta
omsittningskretsen som helhet kdnner igen varumérket. Vid dessa forhdllanden kan det som
invindaren har anfort inte anses visa att denna har en inarbetad réttighet med vilken
innehavarens registrering ér forvaxlingsbar. Angéende de omsténdigheter som kan ha
betydelse i detta hinseende, se EU-domstolens dom 1 mal C-375/97, "CHEVY™, punkt 27.

Ond tro?

Invindarens dberopade kdnnetecken BERGLOFSLADAN ir identiskt med den mest
framtridande delen av innehavarens mirke BERGLOFSLADAN. Invindaren hivdar bland
annat anviindning av sitt kinnetecken for varor som omfattas av varukategorin artiklar av
oddla metaller, ef ingaende i andra klasser, som innehavarens mérke avser 1 klass 6. Sdledes
foreligger varuslagsidentitet de motstaende kdnnetecknen emellan. Vid en sammantagen
bedémning dr kdnnetecknen att anse som forvixlingsbara.

Vad giller invindarens anvindning och innehavarens kdnnedom far det av invéndaren
ingivna materialet anses styrka att invindaren anvinde kinnetecknet vid tidpunkten for
innehavarens ansokan och att innehavaren vid denna tidpunkt kande till invéindarens
anvindning. PRV saknar anledning att ifrdgasatta att invandaren fortfarande anvinder
market.

Markus Asklof, styrelseledamot 1 innehavaren MoveTech World Wide AB, innehar
varumérkesregistreringen nummer 367919 BERGLOFSLADAN CUSTOM.

Det ar ostridigt att innehavaren vid tidpunkten for sin ansékan, och redan dessforinnan,
anvinde kinnetecknet BERGLOFSLADAN. Innehavaren har dirigenom ett befogat intresse
av att ansoka om en varumérkesregistrering for BERGLOFSLADAN ORIGINAL. Vid en
sammantagen bedomning kan det inte anses styrkt att innehavaren gjort sin nu aktuella
ansdkan BERGLOFSLADAN ORIGINAL utan egen avsikt att anvinda mirket.
Ansdkningen har sdledes inte gjorts enbart i sytte att hindra andra frén att anvinda
kédnnetecknet. Inte heller nigon annan odrlig avsikt med innehavarens ansdkan har
framkommit.

D4 invdndaren inte har haft ndgon odrlig avsikt med sin ansdkan saknas anledning att
beddma huruvida de motstéende kdnnetecknen &r forvixlingsbara avseende andra varor eller
tjédnster dn de ovan namnda.

Med anledning av det ovan anforda saknas mdjlighet att upphdva innehavarens mirke med
stod av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumérkeslagen.

Foljaktligen utgor invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.
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Beslutat den 0 8 APR 2014

\ |
AR -
Nina Isaksson / /

Ca—
Christofer Lindqvist T

HUR MAN OVERKILAGAR

Detta beslut kan overklagas till Patentbesvarsritten. Om ni vill dverklaga beslutet ska ni géra
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten” pa dverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i overklagandet:
e Namn och adress
e Vilket beslut ni dverklagar och drendets nummer
e Varfor ni anser att beslutet ar felaktigt
e Vilken dndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pd det sitt som ni begirt.



