PRV AVSLAG AV INVANDNING

FATENT~ OCH REGISTAERINGSVERKEY

Invéndningsirende nr 2006/0011/0001

Registrering nr 377385

INVANDARE

Medical Link 3W AB
Ystadsvigen 115
121 51 Johanneshov

INNEHAVARE

E-Health Sweden AB
Riddargatan 70

114 57 Stockholm 2007 -10- 1 7

EXp. Patent- och registreringsverket

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyra
Engelbrektsgatan 7
114 32 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invéndningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invandning mot varumarket PRIMAVIVA, med registreringsnummer 377385,
registrerat fr naturldkemedel, i klass 5, icke medicinska dietiska livsmedel, i klass 29,
triningstjanster relaterade till hilsa och sikerhet; utbildning relaterad till hélsa;
publicering/utgivning av datamedia, i klass 41, samt konsultationstjinster relaterade till hélsa
och sikerhet; ridgivningstjénster relaterade till hiilsa; sjukvérd, i klass 44.

Invéiindaren

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphavs och gor, som det far forstas, gillande
att méarket dr forvixlingsbart med deras inarbetade varumirke PRIMAVL, i figur &tergivet
nedan, samt att innehavaren registrerat sitt varumérke i ond tro.

Det av invindaren dberopade mirket.
Mirket utfdres i blé firg.

Till stéd hirfor anfor invandaren i huvudsak foljande. Invindaren bedriver sedan 1999 en
Internetsida med namnet www.primavi.se. Internetsidan innehéller halsoinformation och
riktar sig till allménheten i Sverige. Sidorna bestks arligen av dver en miljon lésare och &r
Sveriges storsta privata informationskilla for hilsoinformation pé Internet. PRIMAVI fanns
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mellan dren 1999-2002 dversatt till 10 sprak och riktade sig d4 till lisare &ver hela vérlden.
Logotypen har anvints sedan starten 1999, Invindaren ldmnade in en varumirkesansdkan
om varumdrkesskydd for mérket PRIMAVI den 12 december 2005. Innehavaren har
registrerat varumérket PRIMAVIVA och doménnamnet www.primaviva.se. Primaviva.se &r
en hilsosida p4 Internet som startade i november 2005 och &r en direkt konkurrent titl
PRIMAVI nir det giller kunder i form av annonsérer/reklamkdpare och ldsare av
hilsoinformation. PRIMAVI éir vil ként i foretagsledningen for E-Health Sweden AB och s&
sent som i juni 2005 besdkte deras VD invéndarens huvudkontor. Invindaren anf6r vidare att
syftet fr innehavaren med att vilja namnet PRIMAVIVA for sin verksamhet torde vara att
vilseleda allminheten med att likna det vilrenommerade och inarbetade namnet PRIMAVL.

Innehavaren

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invandningen och anfdr i huvudsak
fsljande. Innehavaren ansbkte den 20 juni 2005 om registrering av varukénnetecknet
PRIMAVIVA. Registreringen har beviljats. Invdndaren ansokte forst i december 2005 om
registrering av mérket PRIMAVI. Denna anstkan saknar dérfor relevans for den nu gjorda
inviindningen. Innehavaren bestrider dven att ordet PRIMAVI hade tagits i bruk som
kannetecken for varor och tjinster vid den tidpunkt d4 innehavaren ansokte om registrering
av kinnetecknet PRIMAVIVA. Namnet PRIMAVI har endast anvants for att sprida
information och inte for att i ndgon kommersiell mening beteckna varor och tjanster. I [juset
av detta saknar det ocksa betydelse om hemsidan www.primavi.se eventuellt var bekant for
innehavaren. Nagon verklig anvéndning av hemsidan hade aldrig forekommit nir
innehavaren ansokte om registrering. [ praktiken hade de artiklar med hélsoinformation som
lagts upp pa sidan kring &ren 1999-2000 forblivit dir och nigra fordndringar inte gjorts.

Vid den omstindigheten att PRV skulle anse att mérket PRIMA VI anvants som kinnetecken
redan vid tiden for innehavaren ansdkan saknas i vart falt anledning att bifalla invdndningen
eftersom det inte foreligger nagon forvaxlingsrisk med varumirket PRIMAVIVA, Fran juli
2005 har kdnnetecknet PRIMAVIVA anvints i stor omfattning som beteckning for de varor
och tjénster som innehavaren erbjuder. Trots detta har det inte vid nigot tillfille intréffat att
nagon som har skt invindaren av misstag kontaktat innehavaren. Detta talar i sig starkt for
att det inte foreligger nagon risk for forvixling mellan varumérket PRIMAVIVA och det av
invindaren &beropade varumirket PRIMAVL. Det visuella intrycket av invindarens mérke &r
att det bestdr av prefixet PRIMA- och suffixet -V1. Bade prefix och suffix utgor alltsd
sjdlvstandiga ord med vilkinda innebérder. Innehavarens mirke ger ett annat visuellt intryck
da suffixet inte hanfor sig till nigot ord som fSrekommer i svenska spraket, namligen —
VIVA. Av PRV:s register framgér det att det & mycket vanligt forekommande att
kinnetecken inleds med bokstiverna PRIMA. Eftersom invéndarens pastadda kénnetecken
och innehavarens varumirke i sina inledande delar har ord som 4r mycket flitigt anvinda i
kinneteckenssammanhang saknar de i sig ndmnvérd betydelse for forvixlingsfragan.
Invéndaren har harvid hanvisat till Svea Hovritts dom den 19 juni 1985, refererat i NIR 1985
s 597. Desto storre betydelse far da istillet de utldsbara ord som avslutar respektive
kinnetecken, det vill siga VI och VIVA. Av detta foljer att kinnetecknen utan tvekan ger
upphov till olika slags associationer och ett annat visuellt intryck.

Invandaren

Som svar pa innehavarens inlaga anfor invéndaren i huvudsak foljande. Innehavaren
bestrider att invéndarens mirke PRIMAVI anvindes vid tidpunkten for innehavarens
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ansokan om registrering. Bestksstatistik framtagen av Alexa, www.Alexa.com, har bifogats
i drendet. Som jamfbrelse har dven bifogats motsvarande statistik for PRIMAVIVA. P4
PRIMAVIVA's hemsida péstés att man &r Sveriges storsta privata hilsosida pé Internet.
Invindaren har hirvid bifogat utdrag frin innehavarens hemsida. Det framgér dock av
kurvorna frin Alexa att PRIMAVI var Sveriges strsta privata hialsosida i juni 2005.
Invindaren har hirvid bifogat ett brev frén Heli Brewits som bekriftar att sidorna var i deras
annonsnitverk i juni 2005 och hade en omfattade besoksfrekvens. D4 innehavaren péstar att
PRIMAVI inte anvints som kénnetecken for varor och tjénster vid tidpunkten fér
registreringen anfSr invindaren vidare att PRIMAVI anviints som varumérke gentemot
reklamkopare i Hi-Medias annonsndtverk, Vidare tillhandhaller PRIMAVT tjdnster i form av
nemsidor till kunder. Invéndaren har h#rvid bifogat ett utdrag fran PRIMAVI:s hemsida frdn
den 31 maj 2005 for att pavisa detta. Inviéndaren har #ven bifogat ett brev frén Martina
Hammarbick som tillsammans med innehavarens VD Rufus Lidman besékte invindaren den
3 juni 2005. Brevet #r stallt till jan@primavi.se vilket bevisar att det var ként for
‘nnehavaren att PRIMAVI bedrev verksamhet vid tidpunkten for registreringen av
PRIMAVIVA. Invindaren har ocksé bifogat artiklar fran Myndigheten For Skolutveckling
och Folkbildningsnitet i vilka PRIMAVI rekommenderats. Aven sékmotorer som
exempelvis Google rankar PRIMAVL:s sidor hogt vilket ingivna inlagor visar.

SKAL
Enligt 2 § forsta stycket varumérkeslagen forvérvas ensamrétt till ett varumirke, d& mérket
har blivit inarbetat.

Av 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om market ar forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvinder i en niringsverksamhet, med ndgon annans varumirke som &r registrerat efier
tidigare ansdkan eller med ndgon annans varukinnetecken som ir inarbetat da ansdkan om
registrering gors

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvaxlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag.

Fragan om forvaxlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dr alla omstédndigheter
av betydelse | sammanhanget skall beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mirkena avser. Avgorande vid besvarande av frdgan om
forvaxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecken
kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna fraga skall grundas pa mérkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till om orden i de aktuella méirkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmssigt inneh4ll, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
skall beaktas.

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varamirkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumirke om mirket #r forvixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tidpunkten for
anstkan anvindes av ndgon annan samt att ansokan gjordes med vetskap om detta och
sékanden inte anvint sitt marke innan det andra kédnnetecknet togs i bruk.
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PRV gor foljande beddmning.

Av det material som invindaren ingivit i rendet framgér inte huruvida invindarens mérke
PRIMAVI, vid tiden for innehavarens ansdkan av mirket PRIMAVIVA, anvints i s3dan tid
och omfattning att det kommit att, i omséttningskretsen, uppfattas som ett kénnetecken for
inviindarens varor ach/eller tjdnster. Nigot hinder mot innehavarens registrering i enlighet
med 14 § forsta stycket 6 punkten foreligger siledes inte.

For att 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen skall vara tillimplig krévs att de
motstdende mirkena #r forvixlingsbara. PRV konstaterar att bide innehavarens och
invindarens marke omfattar tjinster som tillhandahaller information och data betréffande
hiilsa. Darmed foreligger tjinsteslagslikhet dem emellan. Betriffande mérkeslikheten bestar
innehavarens mirke av lydelsen PRIMAVIVA och det av invéndaren dberopade mérket av
lydelsen PRIMAVL Det kan konstateras att bida mirkena inteds med forledet PRIMA-
vilket leder till att mérkena till viss del liknar varandra. Innehavarens mérke avslutas dock
med efterledet ~VIVA medan inviindarens mérke avslutas med efterledet —~VI. Denna
omstiindighet fir betydelse for det associationsméssiga intrycket av mirkena da det ligger
nirmast till hands att uppfatta de fyra sista bokstédverna —VIVA i innehavarens mérke som
det spanska ordet for Aurra (Norstedts Spansk-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0,
atkomst 2007-10-15). De tv4 sista bokstiverna —V1 i invéindarens mérke ger 4 andra sidan
nirmast association till det franska ordet vie som bland annat betyder liv. Det foreligger
dirmed bade en visuell, fonetisk och associationsmassig skillnad mellan mérkena varfor
mirkeslikhet inte far anses vara for handen. Vid en samlad bedémning finner PRV att
innehavarens mirke inte dr forvixlingsbart med det av invandaren &dberopade kédnnetecknet.
14 § forsta stycket 7 punkten varumarkeslagen &r shledes inte tilldimplig i det aktuella fallet.

Foljaktligen utgor grunderna for invindningen inte négot hinder mot registreringens fortsatta
bestind. Invindningen skall dérfor avslas.

Beslutat den 17 OKT 2007
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som Sverklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader frin

beslutets dag.




