PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invindningsédrende nr 2009/0165/0001

Registrering nr 405370
INVANDARE
Fusion Fastigheter AB
Box 6176 wet
800 06 Gavle Exp. PaiE"
INNEHAVARE g -1 04

Nordisk Yta AB
Harstenagatan 5
582 78 LinkGping

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumaérkesregistreringen nr 405370 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644)

ARENDET

Invéindningen avser varumirket PROFFSHJALPEN med registreringsnummer 405370,
registrerat for malarférger, hirdare for malarfarger, i klass 2, tapeter; tapeter (ej av textil), i
klass 27, rddgivning avseende underhéll, renovering, och sanering av byggnader och
fastigheter samt reparation/underhall och uppforande/anliggande av byggnationer, i klass 37.

Invidndaren yrkar — som det far forstas — att registreringen ska hévas och anfor som grund
hirfor i huvudsak foljande. Invindaren har anvint ordet PROFFSHJALPEN sedan
invindarens domén e-pool.se startades ar 2006. Invéndaren &r leverantér av interaktiva och
Internetbaserade tjdnster som férknippas med detta ord. Invéndarens verksamhet &r grundad
for proffskunder och PROFFSHJALPEN #r déirmed ett kritiskt och mycket anvint begrepp
for invéindarens tjdnster. Innehavarens varumaérke skadar invindarens etablerade verksambhet.
Begreppen proffs, proffskund och proffshjilp anvénds i hantverksbranschen sedan linge.
Innehavarens mérke 4r enbart en bojning av ordet och bor dérfor inte kunna
varumérkesskyddas. Invéndaren &ger sedan 2007 doménen proffshjélp.se och sedermera
dven begreppet under andra toppdoméner. Invéndaren har bifogat ett antal utdrag fran
Internet for att pavisa tidigare anvindning av orden PROFFSHIALP och
PROFFSHJALPEN.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor bland annat
foljande. Innehavaren har en registrering av sitt mérke till skillnad frén invindaren. Av vad
som framkommit i drendet dr det inte visat att invdndaren, vid tiden for innehavarens
ansdkan, anvént sitt kdnnetecken i sddan tid och omfattning att det gjorts ként i en betydande
del av den omsittningskrets som dven omfattas av innehavarens méirke. Den omstédndigheten
att invindarens mérke fanns som doménregistrering vid tiden for ansékan samt pastédende att
de ingivna utdragen visar att mérket anvéands sedan 2007 foranleder ingen annan bedémning
av drendet da det dr anvdndningen i Sverige som har betydelse i sammanhanget. Det &r inte
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visat att invindaren anvint mérket i Sverige och det gir inte att dra ngra slutsatser av det
som anforts, betrdffande under vilken tid mérket anvénts eller inom vilken omséttningskrets
mirket skulle vara inarbetat. Invdndaren har heller inte ingivit nigot material som visar att
innehavaren skulle ha ldmnat in sin ansdkan i ond tro.

SKAL

Av 2 § varumdrkeslagen framgér bland annat att ensamrtt till ett varumérke dven kan
forvarvas utan registreringsforfarande da varumiérket blivit inarbetat. Ett kéinnetecken anses
inarbetat om det hér i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig ar
ként som beteckning for de varor som tillhandah4lls under kdnnetecknet.

Ett varumérke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sarskiljningsforméga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre dndring eller
tilldgg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvindning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstillande, ska inte i och for sig anses ha sirskiljningsforméga.

Av 14 § forsta stycket, punkten 6 varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte fir
registreras om maérket dr forvéxlingsbart med ett namn eller en firma som ndgon annan
anvinder i en néringsverksamhet, ndgon annans varumérke som &r registrerat efter en
tidigare anstkan eller med ndgon annans varukinnetecken som ar inarbetat dd ansdkan om

registrering gors.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kédnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Vid en bedémning av varukénneteckens forvéxlingsbarhet ska en helhetsbedémning goras av
mérkes- och varuslagslikheten, med tillampning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kénnetecknen anvands for &r i
stort dessa och — omviént — att det inte stélls sa stora krav pa varuslagslikheten om mérkena
ar identiska, for att forvixlingsbarhet ska vara for handen.

Vid forvaxlingsbeddmningen ska samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet beaktas, varvid
graden av kdnnedom pa marknaden om de aktuella méirkena och en hos kénnetecknen
ddrmed forvirvad sérskiljningsformdaga spelar en central roll. Det ska dven fdstas avseende
vid graden av ursprunglig sirskiljningsforméga hos de respektive mérkena, varvid en stérre
grada av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke ska utgora en faktor som 6kar risken for
forvixling mellan mérkena, i det fall samma eller liknande sérskiljande egenskaper dven
aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor foljande bedomning

Invindaren har, bland annat, gjort géllande att denne har en inarbetad réittighet till
néringskénnetecknet PROFFSHIALPEN. Det méste dérvid faststillas om det vid tidpunkten
for innehavarens ansokan foreldg ett registreringshinder i form av ett forvéxlingsbart
kiannetecken, vilket uppkommit genom inarbetning. Det saknas anledning for PRV att
sarskilt ifrigasitta de av invéndaren presenterade uppgifterna om att denne faktiskt bedrivit
néring under kdnnetecknet ifrdga, Uppgifterna har heller inte tillbakavisats av innehavaren.
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For att det aktuella kdnneteckensbruket ska kunna stipulera en varumérkesratt krévs
emellertid ocksé att kénnetecknet inom en betydande del av omséttningskretsen hér i landet
ar ként som beteckning for de varor som tillhandahélls under kidnnetecknet ifrdga. Den
aktuella omsittningskretsen bestdms utifrdn den grupp konsumenter vilka typiskt sett utgor
anvidndarna av de produkter och/eller tjanster som den péstatt inarbetade réttigheten anvénts
for. I forevarande fall bedéms denna grupp omfatta i stort sett alla invanare som i nigon
form &r konsumenter av hantverkstjinster, saledes den del av Sveriges befolkning som k&per
sddana tjdnster. Inget av det material som ingivits av invindaren ger emellertid underlag for
slutsatsen att kinnetecknet PROFFSHJALPEN tillndrmelsevis gjorts kant i den grad som
krévs for att utgdra en inarbetad rattighet enligt varumérkeslagen. Hinder enligt 6 § forsta
stycket, 6 punkten varumérkeslagen beddms dérfor inte foreligga.

Vad sedan géller frdgan om mérket har tillracklig sirskiljningsforméga for att kunna
registreras enligt 13 § varumirkeslagen konstaterar PRV foljande. Ordet PROFFSHJALPEN
ir en sammansittning av orddelarna PROFFS- och —~HJALP, dér det forstnamnda 4r att anse
som en bestdmning eller forstarkning till det senare. PROFFS definieras som en person som
professionellt utfor ndgot, - ibland med tonvikt pa yrkesskicklighet (Norstedts svenska
ordbok via WordFinder Online, s6kning 2010-11-27). Mérket anger ddrvid angivna tjinsters
beskaffenhet, dd mérket registrerats for bland annat rddgivning avseende underhall,
renovering, och sanering av byggnader och fastigheter samt reparation/underhall och
uppforande/anldggande av byggnationer. Vid bedémning av sérskiljningsformagan hos ett
mérkesord bildat av i och for sig beskrivande delar 4r en forutséttning for att
sammanséttningen ska anses ha sérskiljningsforméaga att den ”ger upphov till ett intryck som
ar tillrdckligt avldgset fran det intryck som ges genom att de upplysningar som erhélls genom
de delar som ordet bestér av blott forenas, sa att nybildningen blir en stérre enhet &n summan
av ndmnda delar” (se EU-domstolens dom i mél C-265/00 BIOMILD, punkterna 41 och 43).
Det finns 1 aktuellt fall inte en uppfattbar skillnad mellan ordbildningen och en enkel
summering av de delar ordsammanséttningen bestér av. Innehavarens mérke bedéms vara i
hog grad beskrivande for omnidmnda tjénster och mérket saknar f6ljaktligen
sdrskiljningsformaga. Hinder enligt 13 § varumaérkeslagen foreligger ddrmed mot
innehavarens registrering.

Foljaktligen utgor grunderna for invandningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen ska darfor upphévas.

Beslutat den

/Z/%//MV// /

béfmstopf( r Biiller

0 2 DEC 2010

&rww MC/K

Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begars. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) manader fran
beslutets dag.




