PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET
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Registrering nr 512965

INVANDARE

Scandlines Danmark A/S
Havneholmen 29

6-DK 1561 K&penhamn
Danmark

OMBUD

Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag
Studentgatan 6
211 38 Malmé

INNEHAVARE

Color Line AS
Hjortnes
NO-0250 Oslo
Norge

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET
Invéindningen avser varumirket COLOR SCANDI LINE med registreringsnummer 5129635,
registrerat for foljande tjanster:

Klass 35: Annons- och reklamverksamhet; siljfrimjande
tjdnster/verksamhet; detaljhandelstjdnster, avseende
parfymerivaror, elektronik, klidder, textilier, fotbeklddnader,
huvudbonader, leksaker, spel, sportartiklar, smycken, bijouterier,
klockor, pappersvaror, kontorsvaror, magasin, tidskrifter,
tidningar, glasdgon och solglasdgon, varor tillverkade av porslin
och glas, livsmedel, alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck;
aterforsdljartjdnster i butik avseende ett brett urval av
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Klass 39:

Klass 41:

Klass 43:

27)

konsumentprodukter, ndmligen parfymerivaror, elektronik, kldder,
textilier, fotbeklddnader, huvudbonader, leksaker, spel,
sportartiklar, smycken, bijouterier, klockor, pappersvaror,
kontorsvaror, magasin, tidskrifter, tidningar, glaségon och
solglasdgon, varor tillverkade av porslin och glas, livsmedel,
alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck; aterforsiljartjanster i
butik med skattefria varor i form av parfymerivaror, elektronik,
kldder, textilier, fotbekldadnader, huvudbonader, leksaker, spel,
sportartiklar, smycken, bijouterier, klockor, pappersvaror,
kontorsvaror, magasin, tidskrifter, tidningar, glaségon och
solglastgon, varor tillverkade av porslin och glas, livsmedel,
alkoholhaltiga drycker, tobak, mat och dryck.

Researrangorstjdnster; organisera och arrangera resor och
utflykter; anordnande och arrangerande av kryssningar;
firjetransporter; transport av gods och passagerare; sjGtransporter;
emballering och forvaring av gods; godshantering, némligen
godsmagasinering, godstransporter via jarnvig och fartyg,
styckning och ompackning av gods, lossning av gods; rese- och
biljettbokningar; transittjénster; transportinformation; sightseeing;
uthyrning av turistbussar.

Underhallningstjdnster; sport- och kulturarrangemang; utbildnings-
och undervisningstjénster.

Cateringtjénster; utskdnkning av mat och dryck; kafé-, kafeteria-
och restaurangtjinster; kortvarigt boende.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfér som grund att mérket
dr forvaxlingsbart med f6ljande varumérken:

Klass 39:

Klass 39:

SCANDLINES
Varumirke nr, 405050.

Transport; emballering och forvaring av gods; anordnande av resor.

WV Scandlines

Varumirke nr. 407113.
Mirket dr utfort i svartvitt.

Transport; emballering och forvaring av gods; anordnande av resor;
férjetransporttjénster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av
passagerare, sjotransport, befraktning (varuférsandelse),
transportinformation, turistbyréaer (ej hotellbokning).
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Klass 35:

Klass 39:

Klass 43:

Klass 35:

Klass 39:

Klass 43:

/ Scandlines

VIA MARE BALTICUM

Gemenskapsvarumirke nr. 002742104.
Mirket dr utfort i blatt, rétt, gult och vitt.

Annons- och reklamverksamhet, foretagsledning, kontorstjénster; samling (ej
transport) och urval av varor, sa att andra pa ett enkelt sitt far mojlighet att
dverskada och kopa dessa varor.

Transport, emballering och forvaring av gods, anordnande av resor;
farjtransporttjdnster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av
passagerare, sjotransport, befraktning (varuftrsiindelse),
transportinformation, turistbyraer (ej hotellbokning).

Utskinkning av mat och dryck; hotell, tackor, restauranger, sjilvserveringar,
kafeterior, hotellbokningstjéinster, turistinkvarteringar.

VIA MARE BALTICUM

Gemenskapsvarumirke. nr. 002742153.
Mirket dr utfort i blatt, gult, rétt, och vitt.

Annons- och reklamverksamhet, assistans vid foretagsledning och
foretagsadministration, kontorstjénster, insamling (ej transport) av ett urval
av varor, s att andra - pa ett enkelt sitt - far mojlighet att 6verskada och kipa
dessa varor.

Transport, emballering och forvaring av gods, anordnande av resor;
firjtransporttjénster, frakttransport, rese- och transportbokning, transport av
passagerare, sjotransport, befraktning (varuférsindelse),
transportinformation, turistbyréer (ej hotellbokning).

Utskinkning av mat och dryck; hotell, barer, restauranger, sjdlvserveringar,
kafeterior, hotellbokning, turistinkvarteringar.

Vidare har invindaren anfort att inviindarens varumirken &r vil ansedda och att
anvindningen av innehavarens mérke skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for
varukinnetecknets sirskiljningsférmaga eller anseende.

Innehavaren bestrider invdndningen.

Inviindarens utveckling av talan

Till stéd for sin invandning anfor invéndaren i huvudsak foljande. Invéndaren dr med 3
farjelinjer ett av Europas stérsta rederier. Rederiets historia gér tillbaka till 1872, da det
Sppnades en firjerutt mellan Fyn och Sjilland. Firmanamnet Scandlines Danmark A/S
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intogs 1997, dven om varumrket SCANDLINES anvindes som ett firmanamn for forsta
gangen redan 1993.

Det foreligger stora likheter mellan COLOR SCANDI LINE och invindaren méarken.
Dominanten i respektive varumirke d&r SCANDI LINE respektive SCANDLINE, vilket far
anses vara ndrmast identiskt. Visuellt &r mérkena lika. Elementet COLOR foréndrar i sig inte
det yngre mérkets sérskiljningsférmaga. Det som visuellt fangar omséttningskretsen intresse
dr orden SCANDI LINE. Det foreligger starka konceptuella likheter mellan mérkena da bada
bér inneborden av linjetrafik i Skandinavien. Det foreligger en hog grad av tjansteslaglikhet.

Invéndaren har bifogat f6ljande material.
- Utdrag fran invéindarens hemsida.
Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunderna for invandningen och anfor i huvudsak féljande. De av
invéndaren motanftrda mirkena #r figurmérken. Mérkena dr av uppenbara skil registrerade
med figurativa element da de ingaende orden per se och i kombination besitter svag
sirskiljningsformaga. Mirkena &r uppbyggda av den f6r ordet Skandinavien vedertagna
forkortningen scand/scan samt ordet lines som star for linje eller rutt. Vidare innehaller
mérkena de beskrivande orden VIA MARE BALTICUM som betyder via det baltiska havet.
Att mérkena ger uttryck for samma association anses inte automatiskt forviaxlingsbara. Det
foreligger inte mérkeslikhet da de endast sammanfaller i icke sérskiljande delar.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
ar identiskt med eller liknar ett dldre varukénnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvandningen av

varumaérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumirkeslagen, bland
annat ett gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbeddmning dir samtliga
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt markenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mirkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet r
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter goras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hiansyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sillan har méjlighet att géra en direkt
jamforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mérkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hog grad av sérskiljningsforméga hos det dldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, dkar
risken for forvaxling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumairket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att saluftra det, den andel av omsittningskretsen
som tack vare varumirket kan ange att varan kommer fréan ett visst foretag samt yttranden
fran handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-



PRV

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

251/95, "Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och
23}

Av 2 Kkap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgdr att ett varumérke inte far registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken som &r ként inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anviindningen av varumirket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukénnetecknets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

Vid bedémningen av om ett varukénnetecken &r kéint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sérskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omride
och hur lange varumaérket har anvints, samt hur stora investeringar foretaget har gjort for att
marknadsf6ra varumirket (se EU- domstolens dom i mal C-375/97, "Chevy”, punkt 27).

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis konstaterar PRV att det invéindaren anfort och den bevisning som aberopats
inte ger nagot stod for att varumérket SCANDLINES ér vil ansett eller att det genom
anvindning skulle ha forvarvat forstarkt kdnneteckenskraft. Darmed kommer PRV:s fortsatta
provning avse fragan om forviaxling med utgangspunkt i det skydd som foljer av invindarens
registrering.

Invéndaren har aberopat ett antal varumirken bestaende av eller innehéallandes mérkesordet
SCANDLINES till stod for sin invéindning. Av processekonomiska skil kommer prévningen
inledningsvis begrinsas till att avse de av invindarens varumirken som ligger ndrmast
innehavarens registrering, namligen registrering nr. 405050.

Invéindarens mirke avser tjénsterna transport; emballering och f6rvaring av gods;
anordnande av resor, i klass 39. De tjdnster som innehavarens miérke avser i klass 39
innefattas i det motstaende mérkets tjansteforteckning, &ven om de exakta formuleringarna
till viss del skiljer sig. Tjédnsterna &r identiska.

De kénnetecken som ska jamftras ar foljande:

Invéindarens mirke: Innehavarens mirke:

SCANDLINES COLOR SCANDI LINE

Bedomningen av mérkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmaéssiga likheter, ska ske med utgangspunkt 1 uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. I férevarande fall
riktar sig de tjanster ddr identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet.

Innehavarens mérke bestér av lydelsen COLOR SCANDI LINE och invidndarens mirke av
lydelsen SCANDLINES. Visuellt och fonetiskt sett finns en likhet mellan de motstédende
mirkesorden i det att lydelserna SCANDI LINE och SCANDLINES endast skiljer sig at
genom bokstaven I, i innehavarens SCANDI, och bokstaven S i invéindarens mirke.
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Innehavarens mérke inleds dock med mirkesordet COLOR som, sasom inledande ord, fir en
framtridande roll i mirket.

Forekomsten av ordleden SCANDI respektive SCAND och LINE i de motstdende miirkena
gor att mérkena framkallar associationer till bl.a. Skandinavien och en linjerutt. Det
foreligger ddrmed ett visst begreppsméssigt samband mellan mérkesorden. Markesdelen
COLOR, i innehavarens mirke, &r den amerikanska stavningen pa ordet colour som betyder
farg (jmf www.wordfinder.com, dtkomst 2015-08-15). Innehavarens mirke ger diirmed dven
association till firg. Nagon motsvarande association ger inte invindarens mérke.

Lydelsen SCANDLINES i invdndarens mérke kan anvéindas for att beskriva, genom sin
hénsyfining pa Skandinavien och linjerutter, vissa egenskaper hos de tjanster som
registreringen avser (jmf Patentbesvirsrittens dom i mél nr 09-236 SCANDICOPY). Med
hansyn hartill &r mérkets ursprungliga sirskiljningsformaga begriinsad.

Lydelserna SCANDLINES och SCANDI LINE som de motstaende mérkena innehaller eller
bestar av medfor viss mérkeslikhet men utgr en underordnad del i respektive kinnetecken
eftersom dessa far anses ha svag sarskiljningsférmaga for de varor och den verksamhet som
omfattas av respektive kdnnetecken. Med beaktande hirav far vid en helhetsbedémning, trots
foreliggande tjansteslagslikhet, innehavarens miarke COLOR SCANDI LINE anses skilja sig
tillrdckligt fran det motanforda mérket SCANDLINES for att forviixling ska kunna
konstateras.

De kannetecken som invéndaren i vrigt aberopat skiljer 4n mer fran innehavarens mirke,
varfor inte heller dessa utgdr hinder mot registreringen.

Féljaktligen utgdr invdndningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
darfor avslas.

Beslutat 2015-09-07

Martin Berger

Nina Isaksson
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan &verklagas till Patentbesvirsriitten. Om ni vill Sverklaga beslutet ska ni gora

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten" pa verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfdr ni anser att beslutet dr felaktigt
* Vilken éndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader frin beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjilv dndrar beslutet pa det sétt som ni begirt.



