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Nord Assurance & Services AB
Stockholmsvigen 33, 4tr
181 33 Lidingo

BESLUT

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

ARENDET

[nvindningen avser varumarkesregistrering nr 371121, P-ASSISTANS, avseende
forsakringsverksambhet, i klass 36.

Invéndaren yrkar — s som det fir forstds — att registreringen hivs och har som grund hirfor
anfort att Nordic Assistance sedan 1995 marknadsfort och salt ett affarskoncept under
produktnamnet “P-Assistans”. Till styrkande av den aktuella niringsverksamheten under
kannetecknet ifrAga har invéndaren tillfort drendet foljande.

» Registreringsbevis Nordic Assistance
+ Forsakringsvillkor P-Assistans
* Produktbroschyr P-Assistans

Innehavaren har beretts tillfille att berndta invindningen men har inte besvarat skrivelsen.

SKAL

Av 2 § varumirkeslagen framgr bl a att ensamrétt till ett varumérke dven kan forviirvas utan
registreringsforfarande d& varumirket blivit inarbetat. Ett kiinnetecken anses inarbetat om
det har i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig till 4r kint som
beteckning for de varor som tillhandahdlis under kinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumirkeslagen framgdr att ett varumirke inte far
registreras om market dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvinder i en niringsverksamhet, ndgon annans varumarke som &r registrerat efier en
tidigare ansbkan eller med ndgon annans varukannetecken som &r inarbetat d4 ansékan om
registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumdrkeslagen anses kannetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag. Frigan
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huruvida det foreligger risk for forviixling mellan tva varumérken skall emellertid avgoras
efter en helhetsbedomning i vilken alla omstindigheter i det enskilda fallet skall beaktas.
Bed6mningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tilldimpning av den s k
produktregeln. Det innebdr att kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som
kinnetecknen anvinds for 4r i stort sett desamma och — omvint — att det inte stélls s4 stora
krav pd varuslagslikheten om mérkena ar identiska, for att forvaxlingsbarhet skall vara for
handen.

Vid forvixlingsbedémningen skall samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas,
varvid graden av kiinnedom pd marknaden om de aktuella mérkena och en hos kdnnetecknen
dédrigenom forvirvad sérskiljningsformdaga spelar en central roll. Det skall dven fastas
avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningsforméga hos de respektive mérkena, varvid
en storre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mirke skall utgdra en faktor som dkar
risken for forvixling mellan mérkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande
egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Av 14 § forsta stycket 7 punkten varumaérkeslagen framgdr att registreringshinder foreligger
om maérket dr forvixlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden fér ansékan anvénds av
ndgon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte anvint sitt mérke
innan det andra kdnnetecknet togs 1 bruk.

Erinras skall hir att frigor om béttre rétt till ett varumarke inte kan provas | administrativ
ordning. Sddana frigor kan endast tas upp till provning av allmén domstol, se 44 §
varumirkeslagen. En annan sak ér att prvningen av om det foreligger hinder mot
registrering enligt 14 § forsta stycket varumérkeslagen inte sillan aktualiserar
fragestdllningar liknande dem i mal angéende bittre ritt. S3 kan det t ex forhélla sig vid
provning enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen dé friga inte sillan
uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som anvént en viss beteckning i
ett visst ssmmanhang. PRV har sdledes hir endast att prova huruvida det pa grundval av vad
som forebragts i drendet foreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestind.

PRV gor foljande beddmning.

De uppgifter om inviindarbolagets verksamhet som finns registrerade i Bolagsverkets
naringslivsregister ar angivna till larmférmedling, assistans, skadereglering och kundservice
for forsikringsbolag och andra foretag samt idka dirmed forenlig verksamhet, vilket fir
sdgas inbegripas i de tjinster som i dtnjuter skydd under innehavarens registrering i form av
Sorsikringsverksamhet. Det rdder ddrmed varuslagslikhet mellan inviindarens
firmaregistrering och innehavarens varumérkesregistrering. Kiannetecknen i sig, NORDIC
ASSISTANCE och P-ASSISTANCE, uppvisar emellertid inte en tiliricklig med varandra
forekommande likhet fér att dessa skall betraktas som forvixlingsbara i lagens mening.

Invindaren har, enligt ovan, dven gjort gidllande en denne tillkommande inarbetad réttighet
till ndringskénnetecknet P-ASSISTANS. Det maste darvid faststillas om det vid tidpunkten
for innehavarens ans6kan foreldg ett registreringshinder i form av ett férvaxlingsbart
kannetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det saknas forvisso anledning for PRV
att sarskilt ifrigasatta de av invéandaren presenterade uppgifterna om att denne faktiskt
bedrivit ndring under kdnnetecknet ifriga. Uppgifterna har ej heller tillbakavisats av
innehavaren.
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For att det aktuella kéinneteckensbruket skall kunna stipulera en varumarkesritt kriivs
emellertid ocks2 att kinnetecknet inom en betydande del av omsittningskretsen hir i landet
ar kant som beteckning for de varor som tillhandahalls under kinnetecknet ifriga. Den
aktuella omsattningskretsen bestdms utifrin den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgdr
avnamarna av de produkter och/eller tjinster som finns angivna i registreringens
varuforteckning. [ forevarande fall beddms denna grupp omfatta i stort sett alla invinare som
i négon form &r konsumenter av de med forsikringsverksamhet forvaxlingsbara
nyttigheterna, vilket sdledes utgdr hela den del av Sveriges befolkning som képer
forsdkringstjinster, Av doktrin och praxis framgr att graden av kdnnedom hos
omsdttningskretsen torde uppga till omkring 30 % for att uppfylla lagens krav f5r
inarbetning, dven om det samtidigt klart skall understrykas att detta inte &r nigot absolut
gransvirde. Inget av det material som ingivits av invindaren ger emellertid underlag for
slutsatsen att kdnnetecknet P-ASSISTANS tillndrmelsevis gjorts kiint i den grad som krivs
for att utgdra en inarbetad réttighet enligt varumarkeslagen.

Vad sedan giller frigan om huruvida invéndningen ir foretagen i ond tro enligt 14 § forsta
stycket 7 punkten varumarkeslagen, noteras att inget material dverhuvud presterats frin
invandarens sida till styrkande av att innehavaren dgde faktisk vetskap om invindarens bruk
av kinnetecknet P-ASSISTANS, vid tidpunkten for ansdkans inlimnande.

Foljaktligen foreligger inget hinder mot registreringens fortsatta bestind. Invindningen skall
darfor avslas.

Beslutat 16 OKT 2006

Wb U] i,
Lena Frankenberg Giandz\/ N

Bengt Staffas

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld i1
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som overklagas och den éndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader fran
beslutsdagen.




