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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § 2 st varumirkeslagen (1960:644), nedan VmlL.

ARENDET

Invéndningen avser nedan édtergivet figurvarumirke, med registreringsnummer 363857,
vilket registrerats den 7 november 2003 for radgivning och assistans betréffande
foretagsorganisation och foretagsledning samt betréffande personaladministration och intern
foretagsinformation; utveckling och genomforande av organisations- och ledarskapstest;
psykologiska tjinster for testning vid rekrytering, i klass 35, undervisning/utbildning;
instruktion/handledning avseende forsta hjilpen vid olyckor och vid till exempel hjédrt-
/lungriddning; halsoklubbar, arrangerande och hallande av seminarier och kurser med
avseende pa arbetsmilj6arbete, ergonomi, niringslira, stresshantering, kris och
konflikthantering pé arbetsplatser, missbruksproblem samt personlig utveckling; uthyrning
av ljud- och bildinspelningar for undervisnings- och informationsindamal, i klass 41, samt
for medicinska tjanster, psykologtjanster, likemedelsradgivning, optikertjinster, sjukvard,
sjukskdtersketjénster, halsovérd, fysioterapi, kiropraktik, massage; tandlikartjinster;
veterindra tjénster; hygienisk vard och skonhetsvard for manniskor och djur, i klass 44.
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Innehavarens mérke med reg nr 363857, utfort i firgerna gront, rétt och gult.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphéavas och anfér som grund hirfor
bland annat féljande. Innehavarens mirke 4r forvixlingsbart med invandarens inarbetade
marke som bestar av tre fyrkanter bredvid varandra i firgerna gult, gront och r6tt. Vidare har
innehavarens ansékan gjorts i ond tro med vetskap om att invandaren anvinde sig av det
inarbetade mirket vid tiden for ansskan. — Det rader mirkeslikhet mellan de motstaende
mirkena da bdda bestr av tre fyrkanter i rott, gult och grént. Trots att kvadraternas placering
och firgskalor skiljer sig frin varandra finns risk for forvixling. Innehavaren och invandaren
dr verksamma inom samma omrade. Det &r uppenbart att konsumenter som under ménga ar
forknippat de tre firgade fyrkanterna med inviindaren kommer att forledas att tro att de
tjénster som innehavaren tillhandahaller hirstammar fran inviindaren. Sedan 1997 har det
motanférda kannetecknet konsekvent anvints i samband med foretagets marknadsforing,
Fyrkanterna anvindes inledningsvis i en veckopresskampanj i fyrfirg under tiden december
1997-1998. Det motanforda kéinnetecknet anviinds saval tillsammans med invindarens
logotyp (mirke och namn) som utan logotyp i foretagets trycksaker. Kinnetecknet anvinds i
reklamsammanhang, liksom pa brevpapper, kuvert, drsredovisningar och liknande. De
senaste arens marknadsforingsinsatser till konsumentledet har medfort att cirka 25-30
procent av den svenska befolkningen kénner till invindaren, Praktikertjéinst AB. Under ar
2000 etablerades Praktikertjénst Narsjukvard vilket ledde till att spridningen av féretaget och
dess etablerade profil spreds ytterligare. Det inarbetade miirket anvinds pé4 hemstidan, som ér
en betydande del av f6retagets ansikte utat. Praktikertjanst AB dr Sveriges storsta privata
vardforetag med ungefir 2 300 mottagningar i hela Sverige. Mottagningarna har successivt
infogat firgerna i sin grafiska utformning. Ar 2002 uppgick féretagets omsitining till 7,5
miljarder kronor. Arligen har mottagningarna inom hilso- och sjukvarden mer dn tva
miljoner beskare medan tandlikarmottagningen har en och en haly miljon bestkare.
Sammantaget ar invdndarens motanférda kinnetecken vil inarbetat. — Till stod for det
motanftrda mirkets inarbetning har invindaren inkommit med inarbetningsmaterial vilket
utgdrs av fem arsredovisningar, sex nummer av skriften “Parter i varden” och diverse
reklammaterial.

Innehavaren bestrider grunderna for invindningen och anfor bland annat foljande.
Innehavarens profil byggdes, redan innan mérket registrerades, pa firgerna gront, rott, gult
och blatt. Nar market utformades hade innehavaren ingen aning om att inviandaren hade
borjat anvinda ett figurméarke bestdende av en rad olikfargade kvadrater. Det bestrids att
inarbetning féreligger for invéndarens rikning av ett figurmérke bestiende av tre fyrkanter
bredvid varandra i fargerna gult, gront och rétt. Det material som invindaren lamnat in ger
inte beldgg for inarbetning. Tvirtom forekommer mirket i det utforande som invindaren
pastdr vara inarbetat endast pa ett fatal trycksaker som lamnats in till verket. Firgerna gront,
16t och gult anvinds av flera niringsidkare med liknande verksamhet som innehavaren.
Denna fédrgkombination anvinds vidare i trafiksignaler ddr rétt betyder stanna, gult betyder
varning och gront betyder kor. Det 4r inte unikt att anvinda dessa férger pa ett likartat sitt
inom marknadsféring. Gront star ofta for naturen och ar en lugnande firg, r6tt kan betyda
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“stopp, tink efter, atgdrda” och gult kan till exempel varna for att nagot &r forenat med
smittorisk. Det foreligger inte ndgon forvixlingsbar likhet mellan innehavarens marke och
invéndarens mérke. Innehavarens mirke bestar av tre kvadrater som lutar svagt och har
rundade horn. Kvadraterna gar in i varandra s4 att en férgskiftning uppstar i mitten. Orange
dr en framtridande férg i invéndarens grafiska profil medan denna firg inte alls férekommer
i Innehavarens mirke. Trots att innehavarens verksamhet dr nigot annorlunda jamfort med
invédndarens verksamhet bestrids inte att likhet foreligger mellan invéndarens tjénster och
merparten av de tjdnster som innehavarens mérke registrerats f6r. Innehavaren har sedan
lange samarbetat med invéindaren och dérfor regelbundet ftt fakturor frin invindaren. Det
av invéndaren pastadda inarbetade méarket har inte forekommit pa dessa fakturor eller de
kuvert som fakturorna sints i. Inviindaren har en sporadisk och inkonsekvent
mérkesanvindning som gor att mérket inte kan anses inarbetat. Innehavaren var inte
medveten om att invindaren anvinde sig av sitt méarke nér innehavaren ldamnade in sin
varuméirkesansékan.

SKAL

Enligt 2 § 1 st VmL kan ensamritten till ett varumirke forviirvas dven utan registrering da
mirket blivit inarbetat. Enligt 3 st samma lagrum anses ett kinnetecken vara inarbetat om det
har i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig 4r ként som
beteckning fér de varor som tillhandahalls under kinnetecknet.

Vid bedémningen av om ett kidinnetecken ska anses vara inarbetat bor i allménhet hénsyn tas
till den tid och den omfattning kénnetecknet varit i bruk. Anviandningens omfattning har
storst betydelse dé en intensiv kampanj kan leda till att ett kéinnetecken inarbetas pa kort tid
medan en ling tids anvandning kan vara otillrdcklig om anviindningen skett endast i
begransad utstrickning.

114 § 1st6 p VmL anges att ett varumérke inte fir registreras om mérket 4r forvaxlingsbart
med, bland annat, ndgon annans varukéinnetecken som 4r inarbetat dd ansékan om
registrering gors.

Frégan om forvixlingsbarhet ska avgéras genom en helhetsbeddmning vid vilken alla
omsténdigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framférallt mérkenas likhet samt
likheten avseende de varor och/eller de tjénster som mirkena avser. Vid aktuell provning
spelar graden av kdnnedom p& marknaden om de aktuella mérkena en central roll. Det ska
fven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsformaga hos de respektive
markena, varvid en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mirke ska utgdra en
faktor som &kar forviaxlingsrisken mellan méirkena, i de fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kiinnetecknet.

Enligt 14 § 1 st 7 p VmL foreligger hinder att registrera ett varumirke om mirket ir
forvéxlingsbart med ett varukannetecken som vid tiden for ansékan anvinds av ndgon annan
samt att ans6kan gjorts med vetskap om detta och s6kanden inte anvént sitt mérke innan det
andra kénnetecknet togs i bruk.

PRV gor foljande beddmning,

Utgaende frin de uppgifter och det inarbetningsmaterial som invandaren dberopat har PRV
inledningsvis att bedéma om invindarens mérke dr att anse som inarbetat. Det kan
konstateras att invindarens mirke, tre fyrkanter i firgerna gult, grént och rétt, 4r ett enkelt
figurmérke med i sig relativt svag ursprunglig sérskiljningsformaga. Sadana mérken 4r
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svérare att A omséttningskretsen att acceptera som sarskilt kannetecken for viss
niringsidkares varor, &n mérken med stark sdrskiljningsférmaga. Market forekommer
tillsammans med invéndarens namn och annat kdnnetecken pé de flesta av de inlimnade
trycksakerna. Invindarens mirke, i det utforande som invandaren hivdar sr forvixlingsbart
med innehavarens marke, fsrekommer dock for sig ensamt endast pé nagra av de artiklar
som éberopats. P4 tre av dessa 4r fyrkanterna placerade horisontellt bredvid varandra, pa tvia
&r de placerade vertikalt under varandra. Invindaren har inte angett 1 vilken omfattning dessa
broschyrer har anvints. Vidare aterfinns pa flera broschyrer kvadrater pa framsidans hérn,
vilket frimst uppfattas som en dekoration. Invindaren har uppgivit att foretagets
mottagningar successivt infogat firgerna i sin grafiska utformning.

For skydd enligt 2 § VmL fordras att inarbetningen har fullbordats. Det inlimnade materialet
visar inte att market i friga anviints konsekvent. Det synes, av de dberopade trycksakerna att
ddma, snarare vara friga om att invindaren anviinder sig av en grafisk profil i form av ett
visst firgval. Inviindarens uppgifter om verksamhetens storlek och omséttning visar
visserligen att foretaget 4r stort och viletablerat. Uppgifterna och det inlimnade materialet
visar emellertid inte att mérket har anvints pa ett sidant sitt och gjorts kdnt inom
omsattningskretsen {1 de aktuella tjinsterna i en sddan omfattning att mérket déri genom far
anses ha forvirvat sdrskiljningsformaga for dessa tjdnster. Omsittningskretsen torde i detta
fall vara mycket stor och utgéras av alla dem som kan komma i kontakt med den verksamhet
som invéndaren uppger sig bedriva, namligen mottagningar inom hélso- och sjukvérd samt
tandvard.

D4 det inte &r visat att inviindarens mirke genom inarbetning forvirvat sérskiljningsformaga
och dérigenom skydd enligt 2 § VmL kan invdndarens mirke inte heller anses vara
forvaxlingsbart med innehavarens mirke. Det foreligger siledes inte registreringshinder
enligt 14 § 1 st6 p VmL.

Det foreligger inte heller registreringshinder enligt 14 § 1 st 7 p VmL di dven detta detta
stadgande forutsitter att det dr visat att innehavarens mérke ar forvéxlingsbart med annans
marke.

Invéndningen utgér foljaktligen inte ndgot hinder mot registreringen och skall pA grund av
ovan anfdrda avslas.

1 1 MAJ 2006
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HUR BESLUTET OVERKILAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men siindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den #ndring i
beslutet som begiirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé ménader frin
beslutets dag.




