PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REAISTRERINGSVEAKET

Invindningsirende nr 2002/0254/0001

INVANDARE
Forsakringsbolaget Skandia

103 50 Stockholm '
EXp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Awapatent AB 2005 -08- 0 4
Box 45086

104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Fondifond AB
Strandvagen 7A
114 56 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Sodermark
Box 14055
104 40 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumarkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindningen mot varumérket SKANDIHEDGE med registreringsnummer
356882 som registrerades den S juli 2002 for finansiell verksamhet; finansiella analyser;
finansiell forvaltning och information, finansiell utvérdering (fSrsékring, bank, fastighet),
finansiella konsultationer, fondinvestering och monetéra tjénster i klass 36.

Invéndaren har yrkat att varumirket skall upphévas och har som stéd hérfor i allt vasentligt
gjort gillande att det registrerade mérket &r forvixlingsbart med invéindarens f6ljande
varumérken samt firmor:

Gemenskapsregistrering nr 1075076 SKANDIA som ér registrerad for bl a
forsakringsverksamhet; forsdkringsmikleri; finansiell och monetdr verksambet,
bankverksamhet, handel med viirdepapper, kapitalférvaltning, fastighetsmékleri och
-forvaltning i klass 36.

Registrering nr 324637 SKANDIA, i figur dtergiven nedan, som &r registrerad for bl a
forsékringstjanster, finansiella tjénster, monetéra tjinster och kapitalforvaltning; finansiell
analys, fastighetsforvaltning, banktjénster, finansiella bedémningar,
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kreditmarknadsbolagstjénster, virdepappersrorelse, fondbolagstjinster och fondinvesteringar
i klass 36.

Registrering nr 250269, i figur dtergiven nedan, som é&r registrerad for bl a samtliga tjdnster i
klasserna 35-42.

Registrering nr 318214 SKANDIA LIFE, i figur dtergiven nedan, som &r registrerad for
forsékringsverksamhet; finansiella tjénster; monetira tjdnster i klass 36.

Registrering nr 224156 SKANDIA LIFELINE som ér registrerad for bl a samtliga tjénster i
klass 36. _

Firman Férsikringsbolaget Skandia (publ) med org nr 502017-3083

samt slutligen, den av inviindaren, till strax under hélften, dgda firman Skandia Hedgefonder
Aktiebolag med org nr 556318-8118.

.Skandm . ma Skandia@OL ife

Registrering nr 324637 Registrering nr 250269  Registrering nr 318214

Inviindaren har anfbrt att samtliga dennes varumérkesréttigheter har ett tidigare
ansbkningsdatum &n innehavarens mirke samt att tjansteslagslikhet foreligger mellan de
motstdende kinnetecknen. Frigan om ett varumirke ér forviixlingsbart med ett annat skall
avgoras vid en helhetsbedmning av mérkeslikheten och varuslagslikheten varvid kravet p&
miérkeslikhet & mindre om varuslagslikheten ir stor. Vid beddmningen av om mérkeslikhet
foreligger skall vidare hiinsyn tas till att omsétiningskretsen inte ser de olika mérkena
samtidigt och att det avgdrande darfor ir om det yngre mérket kan férvéxlas med
minnesbilden av ndgot av invéndarens dldre mérken.

Visuellt foreligger vid ett forsta paseende skilinader mellan mérkena, men i detta
sammanhang bdr man dock beakta att slutledet 1 innehavarens marke ”-hedge” ér ett rent
beskrivande tilligg som inte minskar forvixlingsrisken med invindarens mérken. JAmfor
Nationalencyklopedin “hedgefond, (eng hedge fund) vérdepappersfond som inte bara
investerar i viirdepapper som antas stiga i virde utan ocksd gor blankningsaffirer, dvs. siljer
l&nade aktier for att tjna pa kursfall™.

Prefixet i innehavarens mérke SKANDI dr i det ndrmaste identisk med invéindarens
varumérken och invéndaren menar att det nu registrerade varumérket ddrmed uppvisar en
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hog grad av mirkeslikhet med invéndarens mérke. Till detta skall ocks4 liggas det faktum
att "Skandi-" i sin helhet ingér i inviindarens, sedan 1dng tid tillbaka, vil etablerade firma.

D4 omséttningskretsen for bade innehavarens och invéndarens tjédnster torde vara desamma
finns en stor risk for att denna skall f2 uppfattningen att det foreligger ett kommersiellt
samband mellan mérkena, helt enkelt att mérket avser tjanster i samband med s k
hedgefonder vilka marknadsfors av invindaren, Forsdkringsbolaget Skandia. Den praktiska
forvixlingsrisken far dirmed anses som stor. Det registrerade mérket &r ocksd i allra hogsta
grad forvixlingsbart med den forefintliga firmaregistreringen.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invandningen och har i huvadsak
anfort foljande.

Det registrerade varumaérket uppfyller varumirkeslagens krav pd distinktivitet. Mellan
SKANDIHEDGE och Skandia foreligger ingen identitet och "Skandi” &syftas associera till
Skandinavien. Nagon varuslagslikhet foreligger inte heller mellan innehavarens varumérke
och inviindarens kannetecken. Inte heller ger invindarens hemsida ndgot intryck av att
SKANDIHEDGE elier SKANDI ingdr som ett dominerande inslag i de tjanster och
produkter som dér beskrivs. Invindarens anvindning av de registrerade varumérkena
forefaller uteslutande ha anvénts pd sdant sétt att uttrycket ”Skandia” &r helt fristdende. Det
fir dérigenom anses uteslutet ait det skulle kunna uppsta en sammanblandning av det
kommersiella ursprunget.

SKAL

Ett varumaérke far enligt 13 § varuméarkeslagen registreras endast om det har
sirskiljningsformaga. Ett méirke som uteslutande eller med endast mindre éndring eller
tillégg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvindning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstdllande, skall inte i och for sig anses ha sérskiljningsformaga.

Vad som ovan angetts giller dven tjénster.

I 14 § forsta stycket punkten 6 varumarkeslagen anges bl a att ett varumarke inte far
registreras om mdérket ar forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan
anvénder i en niringsverksamhet eller med négon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare ansdkan.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 far ett varumaérke inte registreras om mérket &r
forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansékan.

Avgbrande vid besvarandet av frigan om forvéxlingsbarhet foreligger blir i de fall
tjénstelagslikhet kan konstateras i vilken mién kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck som kénnetecknen
formedlar och dé i forsta hand p kénnetecknens visuella och fonetiska likhet. I friga om
kénnetecken bestdende av ord skall hansyn tas till huruvida orden har samma eller liknande
begreppsmissiga inneh3ll.

Vid forvixlingsbedomningen har man ocks att ta i beaktande den potentielle konsumentens
faktiska mojlighet att samtidigt jimfora tvd motstdende kiinnetecken. Vid en bedémning av
kinneteckens forvixlingsbarhet sinsemellan skall en helhetsbed6mning goras av
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kénneteckens- och tjinsteslagslikheten med tillampning av den s.k. produktregeln. Det
innebdr att kravet pa kénneteckenslikhet blir mindre om de tjénster som kénnetecknen
anvinds for &r i stort sett de samma och - omvént - att det inte stélls s stora krav pé
tjinsteslagslikheten om kénnetecknen ér identiska fr att en forvixlingsbarhet skall vara for
handen.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sérskiljningsférmaga hos de respektive
kénnetecknen, varvid en stirre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett kéinnetecken
skall utgéra en faktor som Gkar forvéxlingsrisken, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven &terfinns hos det andra kdnnetecknet.

PRYV gor foljande beddmning,

Inledningsvis konstaterar PRV att den firma, Skandia Hedgefonder Aktiebolag, som
invindaren har anf6rt sdsom hinder for det registrerade markets bestind har bytt namn tlll
DnB NOR Absolute Return Investments AB varfér PRV i nedanstiende
forvixlingsbedomning kommer att bortse frin densamma.

Vad giller det registrerade varumarkets sérskiljningsformaga har PRV foljande att anfora.
Det registrerade mirket bestr av ordet SKANDIHEDGE. Férledet SKANDI- i innehavarens
mirke fir med avseende pi att det ir det geografiska ursprunget Skandinavien som asyftas
anses ha svag ursprunglig sérskiljningsfdrmaga. Slutledet -HEDGE i innehavarens miirke
kan bland annat &versittas till hédck, gardering och skydd (Nationalencyklopedins engelska
ordbok, ne.se, sokning 2005-07-27). Oavsett de sammansatta orddelarnas enskilda betydelser
sd har ordet SKANDIHEDGE inte négon innebdrd som medfor att det saknar
sarskiljningsformaga i sin helhet eller ens har ursprunglig svag sérskiljningsfGrméga.

Betriffande forvixlingsbedémningen mellan de motstende kannetecknen finner PRV
foljande. Vad avser tjinsteslagslikheten kan fastslds att samtliga av invindarens kinnetecken
ar registrerade for bland annat finansiell verksamhet och forsdkringsverksamhet. Kiar
tjéinsteslagslikhet foreligger ddrmed mellan dessa kinnetecken och det registrerade mirket.
For att kinnetecknen skall anses som forvixlingsbara kravs emellertid, forutom att
kinnetecknen avser samma slags tjénster, dven att kdnneteckenslikhet foreligger mellan
desamma.

Det regisirerade miirket bestér av ordet SKANDIHEDGE vars forled Skandi- ingdr i
invindarens mirken och firma Forsdkringsaktiebolaget Skandia. Som ovan konstateras sé
besitter forledet Skandi- emellertid en timligen svag sérskiljningsformaga da ordet
associerar till det geografiska ordet Skandinavien. Nigon stor vikt bor darfor inte laggas vid
denna orddel vid en forvixlingsbedomning. Nagon direkt eller omedelbar association till
invandarens registrerade dominant SKANDIA kan heller inte anses foreligga. Vid en
forvixlingsbedémning skall dessutom de motstdende kdnnetecknens helhet beddmas och
enskilda moment av ett mérke skall diirfor inte brytas ut ur sin kontext och bedémas for sig.
Det registrerade mirket SKANDIHEDGE far anses skilja sig tillrackligt, bdde ur fonetiskt
och visuellt héinseende, frén invandarens varumérken och firma for att ndgon reell
forvaxlingsrisk skall kunna foreligga. Samtliga av invindarens motanforda kénnetecken
bestir dessutom av dominanten Skandia med tilldgg av ett figurativt inslag eller ett tillagg
bestiende av ett ord. Dessa tilliigg snarast forstirker kéinnetecknens olikhet och distanserar
det registrerade market ytterligare fran invéndarens kéinnetecken.
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PRYV finner vid slutlig prévning att det registrerade mérket inte &r forvaxlingsbart med de
kinnetecken som invindaren anfort som hinder mot det registrerade mérket.

Foljaktligen utgbr grunderna for invindningen inte nigot hinder mot registreringen varfor
invindningen skall avslas.

Beslutat den 0 4 AUG 2005

ol : !f
Lena Frankenberg Glantz U \J
[ttt

Ulrika Axelsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skatl géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvarsrétten, men sindas till Patent- och registreringsverket. Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som $verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvA ménader frin
beslutets dag.




