Sid 1 (8)

SVEA HOVRATT BESLUT Mal nr

Patent- och 2021-12-17 PMOA 4775-21
marknadsdverdomstolen Stockholm

Rotel 020112

OVERKLAGAT AVGORANDE .
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2021-03-29 i mal nr PMA 20757-20, se bilaga A

PARTER

Klagande

If Skadeforsidkring Holding AB (publ), 556241-7559
c/o If Koncernjuridik

106 80 Stockholm

Ombud: Jur.kand. A.G. och jur.kand. G.M.
AWA Sweden AB

Box 45086

104 30 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
Varumirkesenheten

Box 530

826 27 Soderhamn

SAKEN
Registrering av varumaérke

PATENT- OCH MARKNADSOVERDOMSTOLENS AVGORANDE

Patent- och marknadséverdomstolen avslar 6verklagandet.

Dok.Id 1753495

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 méndag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se



Sid 2
SVEA HOVRATT BESLUT PMOA 4775-21
Patent- och marknadsGverdomstolen

YRKANDEN

If Skadeforsékring Holding AB (publ) (If Skadeforsékring) har yrkat att Patent- och
marknadsoverdomstolen ska bevilja registrering for det sokta varumairket enligt de

yrkanden som framstdlldes vid Patent- och marknadsdomstolen.

Patent- och registreringsverket (PRV) har motsatt sig 4ndring av Patent- och

marknadsdomstolens beslut.

GRUNDER

Parterna har aberopat samma omsténdigheter till stod for talan som i Patent- och
marknadsdomstolen och hir utvecklat sin talan pé i huvudsak samma sétt som dar,

dock med foljande fortydliganden och tillagg.

If Skadeforsikring

Omséttningskretsen har en forhdjd uppméarksamhetsgrad till f61jd av de aktuella

tjansternas karaktar.

Ordkombinationen VID DIN SIDA ér bildad av i svenska spraket vanliga ord som
omsattningskretsen har anledning att uppfatta som en reklamfras eller slogan med en
uteslutande lovordande karaktar. Kédnnetecknens lydelse uppvisar inte nagot sardrag i
form av manga betydelser, fantasifullhet eller ndgon dverraskande eller ovintad
karaktdr som medfor att omséttningskretsen kan skilja aktuella tjénster fran mot-

svarande tjdnster fran andra foretag.

De i mélet aktuella tjansterna efterfrigas av ndgon som behover hjélp och stod i
medicinskt eller juridiskt avseende eller vad géller sékerhet. I forhallande till sddana
tjanster uttrycker kdnnetecknen VID DIN SIDA rent bokstavligen ett uttalande som
endast betonar att kunden kan lita pa tjansteleverantoren. Budskapet ar att tjénste-

leverantoren lovar att alltid finnas dér och stilla upp for kunden. Utan ytterligare
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information, t.ex. i form av tjinsteleverantdrens firma eller annat varumérke, kommer
kunden inte att uppfatta det som om att en specifik niringsidkare star bakom uttalan-

det.

Mirkesdelen IF har en framtrddande roll i det sokta méarket och IF ar saledes den
sarskiljande och dominerande delen i det sokta mérket. Konsumenter kommer i forsta
hand att identifiera och fista vikt vid IF, och i andra hand notera det allmént hédllna
budskapet VID DIN SIDA. I vart fall sitter inte VID DIN SIDA en sadan priagel pa det
sOkta varumadrket att konsumenterna har anledning att forvéixla det sokta varumarket

med de aldre kdnnetecknen VID DIN SIDA.

Den sérskiljande och dominerande stéllning som mérkesdelen IF har 1 det sokta mérket
medfor att de dldre kdnnetecknen VID DIN SIDA, dven med en minimal niva av sér-
skiljningsforméga, inte far ndgon sjdlvstindig kdnnetecknande stillning i det yngre

market.

Det foreligger inte ndgon likhet mellan den verksamhet som anges i1 verksamhets-
beskrivningen for det foretag som innehar naringskédnnetecknet VID DIN SIDA och de
sOkta tjdnsterna. Verksamhetsbeskrivning avser inte nagon vard som relaterar till
medicinska tjinster. Inte heller avser verksamheten nagonting som liknar férmedling

av medicinska tjanster.

PRV

En reklamfras som utdver en rent siljfrimjande funktion uppfattas som en ursprungs-
angivelse kan inneha erforderlig sérskiljningsformaga. I synnerhet géiller detta om rek-
lamfrasen har flera betydelser, utgor en ordlek eller uppfattas som fantasifull, 6ver-
raskande och ovintad. Fantasifullhet eller 6verraskningsmoment &r dock inga krav for
registrering av flerordsméarken, utan en slogan kan 1 sig inneha for registrering erfor-
derlig sdrskiljningsformaga och ska inte beddmas utifran andra kriterier 4n vad som

giller andra typer av varumérken.
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SKALEN FOR BESLUTET

Inledning

Huvudfragan i malet dr om det foreligger en risk for att det av If Skadeforsikring sokta
ordvarumirket IF VID DIN SIDA kan forvixlas med foretagsnamnet Vid din sida
respektive ordvarumérket VID DIN SIDA (for en ndrmare beskrivning av bakgrunden,

se Patent- och marknadsdomstolens beslut s. 1 och 2).

Rittsliga utgangspunkter

Patent- och marknadsdoverdomstolen instimmer 1 Patent- och marknadsdomstolens

redogorelse for de rattsliga utgangspunkterna (se s. 4-6 1 beslutet) med féljande tilligg.

Till att borja med kan konstateras att ett nationellt registrerat varuméarke, som aberopas
till stod for en invindning mot registrering av ett EU-varumairke, maste tillerkdnnas en
viss sdrskiljningsforméga (se EU-domstolens dom den 24 maj 2012, Formula One
Licensing, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punkterna 44—47). Hur det forhaller sig med
ett nationellt registrerat varumarke som aberopas till stdd for en invandning enligt
varumarkeslagen (2010:1877) dterkommer Patent- och marknadsdverdomstolen till

nedan.

Vid bedéomningen av sirskiljningsformagan for ett kinnetecken som bestar av en
reklamslogan, kvalitetsbeteckning eller uppmaning att kdpa de varor eller tjanster som
avses med kdnnetecknet, ska det inte tillimpas stridngare kriterier pa detta &n de krite-
rier som &r tillimpliga péd andra typer av kinnetecken (se t.ex. EU-domstolens dom den

4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, punkten 40).

Enbart den omsténdigheten att ett kdnnetecken uppfattas som ett reklambudskap av
omsittningskretsen, och att det mot bakgrund av dess lovordande karaktir 1 princip
skulle kunna anvéndas av andra foretag, ér alltsa i sig inte tillrackligt for att dra slut-

satsen att kdnnetecknet saknar sdrskiljningsformaga (se t.ex. EU-domstolens dom den
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21 januari 2010, Audi mot harmoniseringsbyran, EU:C:2010:29, C-398/08 P, punkten
44).

I den utstrackning som omséttningskretsen uppfattar kdnnetecknet som en upplysning
om dess ursprung saknar den omstdndigheten att det samtidigt uppfattas som ett
reklambudskap betydelse for dess sérskiljningsformaga. Av det anforda foljer dven att
det inte krdvs att en reklamslogan ska ha t.ex. fantasiinslag for att en sddan slogan ska
anses ha den minsta sérskiljningsformaga som krivs (se t.ex. Audi mot harmoni-

seringsbyran, punkten 45).

Omsittningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumarke
astadkommer kan under vissa forhdllanden domineras av en eller flera av varumérkets
bestdndsdelar. Men som Patent- och marknadsdomstolen har redogjort for ska bedom-
ningen av likheten mellan tvd varumérken inte endast avse en bestdndsdel 1 ett sam-
mansatt varumirke som jamfors med ett annat varumirke. (Se EU-domstolens beslut

den 28 april 2004, Matratzen Concord, EU:C:2004:233, C-3/03 P, punkten 32).

Tvértom ska jaimforelsen goras genom en helhetsbeddmning av vart och ett av de
aktuella varumérkena med hénsyn till bl.a. médrkenas séirskiljande och mest fram-
trddande bestandsdelar (se EU-domstolens dom 11 november 1997, SABEL,
EU:C:1997:528, C-251/95, punkten 23). Det dr endast nér alla andra bestandsdelar i
varumarket dr forsumbara som bedomningen av likheten kan grunda sig enbart pa den
dominerande bestandsdelen (se EU-domstolens dom den 12 juni 2007, Shaker,

EU:C:2007:333, C-334/05 P, punkten 42).

EU-domstolen har preciserat att den bestdndsdel som dr gemensam for de motstaende
varumérkena, dven nir den inte &r dominerande for helhetsintrycket, ska beaktas vid
beddmningen av de motstdende varumédrkenas likhet om denna gemensamma bestands-
del sjdlv utgor det dldre varumarket och behaller en sjdlvstindig kdnnetecknande
stallning 1 det varumérke som avses med registreringsansdkan (se EU-domstolens
beslut den 22 januari 2010, ecoblue mot harmoniseringsbyran o.a., EU:C:2010:35, C-
23/09 P, punkten 45).
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For det fall att en gemensam bestandsdel behaller en sjalvstindig kénnetecknande
stallning 1 det sammansatta kénnetecknet kan helhetsintrycket av det sammansatta
kénnetecknet leda allménheten till att tro att varorna eller tjansterna i fraga hérror fran
foretag som dtminstone har ekonomiska band. Om sa dr fallet anses det foreligga en
forvaxlingsrisk (se EU-domstolens dom den 6 oktober 2005, Medion, C-120/04,
EU:C:2005:594, punkterna 30, 31 och 36).

En bestdndsdel i ett sammansatt kiinnetecken anses dock inte behélla en sadan
sjalvstandig sirskiljande stillning om bestandsdelen tillsammans med den eller de
andra bestdndsdelarna 1 kdnnetecknet utgdr en enhet som har en annan betydelse dn
bestandsdelarna sedda var for sig (se EU-domstolens dom den 22 oktober 2015, BGW,
EU:C:2015:714, C-20/14, punkten 39).

Aven en bestandsdel med endast lag sirskiljningsformaga kan i princip dominera
helhetsintrycket av ett sammansatt varuméirke eller ha en sjdlvstindig och kénne-
tecknande stéllning i ett sddant varuméarke, om denna bestandsdel pa grund av exem-
pelvis sin placering i kinnetecknet eller sin storlek kan uppfattas av konsumenten och

stanna kvar 1 dennes minne (se BGW, punkten 40).

Patent- och marknadsoverdomstolens bedomning

Patent- och marknadsdverdomstolen instimmer 1 Patent- och marknadsdomstolens
bedomning att omsittningskretsen omfattar konsumenter i allmédnhet, dock med det
tillagget att dessa fir anses ha en nagot forh6jd uppmérksamhetsgrad med hénsyn till
karaktdren av bl.a. de medicinska tjdnster som ansdkan avser. Vidare delar Patent- och
marknadsoverdomstolen underinstansens beddmning att det sokta varumérket — enligt
saval forstahandsyrkandet som andrahandsyrkandet — avser tjénster av samma eller
liknande slag som det dldre varumérket och den verksamhet som bedrivs under

foretagsnamnet.
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Fragan ar sedan om det foreligger mérkeslikhet vid en jamforelse mellan det sokta

ordvarumirket IF VID DIN SIDA och de dldre kinnetecknen VID DIN SIDA.

Inledningsvis konstaterar Patent- och marknadsdverdomstolen att de dldre kénne-
tecknen har registrerats och alltjamt ar registrerade. Som redogdrs for ovan méste ett
aberopat nationellt, registrerat kéinnetecken tillerkdinnas en viss sédrskiljningsforméga i
ett invindningsforfarande betriffande ett EU-varuméarke. Motsvarande maste, enligt
Patent- och marknadsoverdomstolen, gélla i1 en situation som den forevarande nér
nationella kdnnetecken aberopas till stod for en invindning mot registreringen av ett
nationellt varumarke. Utgdngspunkten vid den forviaxlingsbedomning som nu ska
goras maste darfor vara de dldre kidnnetecknen ska tillerkédnnas en viss sarskiljnings-

formaga.

If Skadeforsdkring har gjort gillande att de dldre kdnnetecknen i vart fall har en
mycket 14g séarskiljningsformaga eftersom kidnnetecknen endast bestér av en reklamfras
eller slogan med en uteslutande lovordande karaktér. I linje med vad EU-domstolen
har uttalat kan emellertid omséattningskretsen uppfatta en reklamslogan bade som ett
reklambudskap och en uppgift om varornas eller tjdnsternas kommersiella ursprung.
Uttrycket VID DIN SIDA 1 de édldre kdnnetecknen framstar, som underinstansen
funnit, ndrmast som en slogan. Men det far, enligt Patent- och marknadséverdom-
stolens mening, anses vara i viss man suggestivt och ddrmed inte direkt beskrivande

for de aktuella tjansterna.

Med denna utgangspunkt betridffande de dldre kénnetecknens sirskiljningsformaga
instimmer Patent- och marknadséverdomstolen i1 Patent- och marknadsdomstolens
bedomning att det foreligger en hog grad av mérkeslikhet mellan det sdkta varumaérket
och de éldre kdnnetecknen. Patent- och marknadséverdomstolen delar ocksa under-
rittens beddmning att bestandsdelen VID DIN SIDA inte dr forsumbar i det helhets-
intryck som det sokta varumérket dstadkommer, utan att bestdndsdelen i sjdlva verket
behdller en sjdlvstindig kdnnetecknande stillning. Vid den helhetsbedomning som ska

goras finner darfor Patent- och marknadséverdomstolen, i likhet med Patent- och
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marknadsdomstolen, att det finns en risk for forvéxling mellan det sdkta varuméirket

och de ildre kiinnetecknen. Overklagandet ska dirfor avslas i dess helhet.
Overklagande
Det saknas skl att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsover-

domstolens beslut inte far overklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte Overklagas.

I avgorandet har deltagit hovréttslagmannen Per Carlson samt hovrittsrdden Kerstin

Norman och Mattias Pleiner, referent.
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Klass 44: Medicinska tjdnster; formedling av medicinska tjdinster.

Klass 45: Sdkerhetstjinster, konsultationer i sdkerhetsfragor;

konsultationstjdnster relaterad till sikerhet; juridiska tjdnster.

PRV avslog ansdkan och anforde i huvudsak att det sokta varumérket sivitt avsag
tjanster 1 klass 44 ar forvaxlingsbart med foretagsnamnet Vid din sida. Av
verksamhetsbeskrivningen for Vid din sida framgér att bolaget ska ”/...] utfora
sociala projekt inom socialtjinsten, omsorgen, behandlingshem, kyrkor, stiftelser och
for enskilda personer. Oppna sociala insatser for, och omvdrdnad av, dldre personer,
utskdnkning av fortdring och dryck och annan omvdrdnad, social verksamhet, vard
och omsorg, hemtjdnst, dldreboende, behandlingshem, projekt inom socialtjdnst for

juridiska och enskilda personer och ddrmed forenlig verksamhet.”

PRV anforde dven att det sokta varumarket savitt avsag tjanster i klass 45 ar
forvaxlingsbart med ordvarumérket Vid din sida (registreringsnummer 604741) vilket

ar registrerat for foljande tjénster.

Klass 44: Medicinska tjdnster, veterindra tjdnster, hygienisk vard och

skonhetsvard fér médnniskor och djur.

Klass 45: Juridiska tjdnster, sdkerhetstjdanster for fysiskt skydd av materiell
egendom och mdnniskor, personliga och sociala tjiinster som utfors utifran

andra mdnniskors behov, hemtjdnst.

Vidare framholl PRV att de dldre kdnnetecknen ingick 1 det sdkta varumérket som ett
sarskiljande begrepp och att mérkena darfor var visuellt, fonetiskt och begreppsméssigt

1 hog grad lika.
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YRKANDEN M.M.

If Skadeforsiakring har 6verklagat PRV:s beslut och begirt att Patent- och
marknadsdomstolen ska bevilja registrering for det sokta varumaérket, i forsta hand, for

samtliga sokta tjanster och, i andra hand, for formedling av medicinska tjénster.

PRYV har i samband med 6verlamnandet av drendet uppgett att skl for dndring saknas.

GRUNDER M.M.

If Skadeforsdkring har som grund for 6verklagandet anfort samma omsténdigheter som
hos PRV, med i1 huvudsak foljande tillagg och fortydliganden. Det sokta varumarket ar
inte forvixlingsbart med de anforda kénnetecknen som saknar, alternativt har en
mycket 14g grad av, sirskiljningsformaga. Sérskiljningsformagan ska beddmas utifran
uppfattningen hos konsumenten i allméinhet. Aven om de anforda kinnetecknen
beddms ha en miniminiva av sérskiljningsformaga for aktuella tjanster, maste
skyddsomfinget bedomas vara sé smalt att tilligget av dominanten IF i det sokta
market gor att detta skiljer sig tillrdckligt fran de anforda kdnnetecknen. PRV har inte
redogjort pa nigot sétt for hur PRV har kommit fram till att begreppet VID DIN SIDA

ar sarskiljande 1 sig eller ingar 1 If Skadeforsdkrings sokta mérke som ett sérskiljande

begrepp.

Den inledande delen av ett mérke har stor betydelse for hur mirket uppfattas av
omsattningskretsen. Darmed skiljer sig de motstdende kidnnetecknen bade visuellt och
fonetiskt. Det foreligger dven en viktig begreppsmaéssig skillnad eftersom
omsittningskretsen direkt kommer att associera till If Skadeforsdkring nér de ser eller
hor mérket IF VID DIN SIDA. Omsittningskretsen kommer omedelbart att uppfatta
mérket som att det dr If Skadeforsékring som erbjuder sina tjanster och som kommer
att sta vid hens sida och ge stod. De av PRV anforda kdnnetecknen relaterar inte till

ndgot annat dn att ndgon, vem som helst, star vid hens sida. Méjligen kan vissa
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konsumenter gora en koppling till det svenska ordet om” vilket i sa fall &ven det

medfor att det sokta mérket skiljer sig i konceptuellt hinseende.

Gillande de aktuella tjinsteslagen tillhandahalls och utfors medicinska tjanster av
andra foretag dn de foretag som tillhandahaller den sociala omsorg som
verksamhetsbeskrivningen avser. Den personal som utfor medicinska tjanster har en
omfattande medicinsk utbildning som inte de personer har som tillhandahaller tjénster

1 form av social omsorg och hemtjanst i 6vrigt.

Skillnaden mellan den sokta tjansten ”formedling av medicinska tjanster” och den
verksamhet som ska bedrivas under foretagsnamnet skiljer sig &t i 4n hogre
utstrackning. Det &r helt andra foretag som formedlar medicinska tjanster 4n som
tillhandahéller hemtjanst och omsorg 1 hemmet. De foretag som formedlar medicinska
tjanster dr inte de foretag som faktiskt tillhandahaller de medicinska tjinsterna.
Verksamhet 1 form av formedling av medicinska tjdnster bedrivs framforallt av
forsdkringsbolag till vilka de personer vander sig som har en privat sjukforsékring.
Forsékringsbolaget har 1 sin tur avtal med olika sjukvérdsinrittningar till vilka
forsdkringsbolaget, ofta efter en beddmning av forsidkringstagarens besvar/akomma,

hanvisar forsdkringstagaren till en utvald ldkarmottagning.

DOMSTOLENS BEDOMNING

Rittsliga utgangspunkter

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen (2010:1877) far ett varumérke inte
registreras om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukdnnetecken for varor eller
tjdnster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet
risken for att anvindningen av varumarket leder till uppfattningen att det finns ett
samband mellan den som anvénder varumarket och innehavaren av varukidnnetecknet.
Pa motsvarande sitt kan dven ett registrerat foretagsnamn utgdra hinder for registrering

av ett varumarke (se 2 kap. 9 § 1 varumérkeslagen).
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Bestdmmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen bygger pa artikel 5.1 (b) 1
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for

tillndrmning av medlemsstaternas varumarkeslagstiftning. Bestimmelsen ska dérfor,

sa langt det ar mojligt, tolkas direktivkonformt 1 enlighet med EU-domstolens praxis.

Av praxis fran EU-domstolen foljer att forvéxlingsrisk foreligger om det finns en risk
for att allmidnheten kan tro att varorna eller tjdnsterna i friga kommer fran samma
foretag eller fran foretag med ekonomiska band. Risken for forvixling ska beddmas
utifrdn en helhetsbedomning med hénsyn till samtliga relevanta omstandigheter i det
enskilda fallet. (Se EU-domstolens domar den 11 november 1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, p. 18 och 22, den 29 september 1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, p. 16 och 29 samt den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, EU:C:1999:323, p. 17-18.)

Bedomningen av varumirkenas visuella, fonetiska och konceptuella likheter ska goras
med utgangspunkt i det helhetsintryck som mérkena dstadkommer med hiansyn till
deras sirskiljande och mest framtrddande bestandsdelar. Bedomningen ska goras med
utgangspunkt i det intryck som varumaérket forvintas géra hos en normalt informerad
samt skiligen uppmarksam och upplyst genomsnittskonsument av den aktuella varan
eller tjansten. Hansyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sédllan har mojlighet att
gora en direkt jaimforelse mellan de olika varumérkena utan maste forlita sig pa en
oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmarksamhet kan
variera beroende pa vilken kategori av varor eller tjanster det ar fraga om. Det ska dven
beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varuméarket som en helhet
och inte dgnar sig at att undersdka dess olika detaljer. (Se Sabel, p. 23, och Lloyd
Schuhfabrik Meyer, p. 25 och 26.)

I friga om sammansatta varumédrken géller vidare som utgangspunkt att bedomningen
av likheten mellan tvd varumérken inte endast kan avse en bestdndsdel i det
sammansatta varumérket som jaimfors med ett annat varumaérke. Jimforelsen ska

tvirtom goras genom att de ifrgavarande varumérkena, betraktade vart och ett for sig,
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undersoks 1 sin helhet. Genomsnittskonsumentens minnesbild av det helhetsintryck
som ett sammansatt varumarke dstadkommer kan visserligen under vissa forhdllanden
domineras av en eller flera av varumérkets bestandsdelar. Det dr emellertid endast nér
alla andra bestandsdelar i varumérket dr forsumbara som beddmningen av likheten kan
grunda sig pa enbart den dominerande bestdndsdelen. (Se EU-domstolens dom den

8 maj 2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, p. 22 och 23.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen,
bl.a. varumérkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjanster som
varumdrkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjanster som varumirkena
omfattar dr av lag grad, kan det vagas upp av att varumérkena liknar varandra i hog
grad och tviartom. (Se Canon, p. 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, p. 19.). Vid
bedémningen av varu- och tjinsteslagslikheten ska hdnsyn tas till alla relevanta
faktorer som avser forhiallandet mellan varorna eller tjansterna, séarskilt dess art,
avsedda dndamaél och anvindningsomrade samt om de konkurrerar med eller

kompletterar varandra (se Canon, p. 23).

Vad nu sagts ska i motsvarande méan tillimpas vid bedomningen av om forvaxlingsrisk
foreligger mellan ett varukdnnetecken och ett niringskdnnetecken, t.ex. ett

foretagsnamn.

Bedomningen i detta fall

Med hénsyn till de aktuella tjansternas karaktir bedomer Patent- och
marknadsdomstolen att omséttningskretsen 1 detta fall omfattar i huvudsak
konsumenter 1 allménhet. Forvixlingsbeddmningen ska darfor utgd frén en normalt
samt skéligen uppmérksam och upplyst genomsnittskonsument. Vidare konstaterar
domstolen att de édldre registrerade kénnetecknen, vilka bestar av ordkombinationen
VID DIN SIDA som utgdr en ordindr sammansittning av vanliga ord och ndrmast

framstdr som en slogan, fir anses ha atminstone en lag grad av sdrskiljningsformaga
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(jfr EU-domstolens dom den 24 maj 2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314
p. 47).

Nir det géller frigan om att bedoma likheten mellan de tjinster som de dldre
kénnetecknen avser respektive de tjanster som If Skadeforsékring sokt registrering for
delar domstolen PRV:s bedomning att det foreligger tjansteslagslikhet mellan de sokta
tjansterna 1 klass 44 och den for foretagsnamnet registrerade verksamheten. Vad If
Skadeforsékring anfort om att formedling av medicinska tjénster tillhandahalls av
andra foretag dn de som tillhandahaller den faktiska medicinska tjansten eller
hemtjinst och omsorg 1 hemmet, forédndrar inte domstolens bedémning i denna del.
Domstolen konstaterar vidare att dven de tjanster som det tidigare varumarket ar
registrerat for 1 klass 44 dr av samma eller liknande slag som de tjanster som If
Skadeforsdkring sokt registrering for 1 samma klass. Det foreligger saledes
tjansteslagsidentitet respektive tjdnstelagslikhet for samtliga sokta tjanster i klass 44 1

forhallande till de motanforda kdnnetecknen.

If Skadeforsdkring har dven sokt registrering for tjénster i klass 45. I likhet med PRV
anser domstolen att dessa tjdnster dr identiska med de tjénster som det motanforda

varumarket omfattar 1 klass 45.

Vad giller fragan om maérkeslikhet konstaterar domstolen att de motanforda
kdnnetecknen ingér i sin helhet i det sokta mirket, vilken dven innefattar det inledande
ordet IF. Aven om genomsnittskonsumenten generellt fister sin uppmirksamhet pa
begynnelseledet snarare dn pa slutet av ett mérke sé kan bestandsdelarna VID DIN
SIDA, vilka utgdr en enhet, i detta fall inte anses vara s& forsumbara i det
helhetsintryck som det sokta varumirket dstadkommer att de inte ska beaktas vid
Jjamforelsen med de motanforda kénnetecknen. Bestandsdelarna VID DIN SIDA far
dessutom, trots den laga sirskiljningsformigan, anses ha en sjilvstindig
kénnetecknande stéllning i det sokta market. Dessa omstédndigheter innebér enligt
domstolen att det sdkta varumérket och de motanforda kénnetecknen far anses vara

visuellt, fonetiskt och begreppsmissigt 1 hog grad lika. Dértill kommer att den
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inledande bestandsdelen IF i det sokta mérket i detta fall inte kan anses ha en sddan
framtrddande roll att det utgdér en dominerande och sérskiljande del av det sokta
varumérket som medfor att mirket dnda ger ett annat helhetsintryck. Sammantaget

foreligger sdledes en hog grad av mérkeslikhet.

Mot denna bakgrund anser Patent- och marknadsdomstolen att det vid en
helhetsbeddmning — dven med beaktande av att de édldre kdnnetecknen har en lag grad
av sarskiljningsformaga och ddrmed ett mer begrinsat skyddsomfang — finns en risk
for forviaxling mellan det sokta varumérket och de motanforda kénnetecknen.
Domstolen instimmer séledes i PRV:s bedomning att det foreligger hinder for

registrering.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslér 6verklagandet.

HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 2 (PMD-13)

Skriftligt 6verklagande, stillt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit

in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 19 april 2021. Provningstillstand

kréavs.

Felicia Taubert Protokollet uppvisat/



PRV BESLUT

PATENT~ OCH REBGISTRERINGSVERKET

2020-10-26 -
STOCKHOLMS TINGSRATT

INKOM:  2020-12-22
MALNR:  PMA 20757-20
AKTBIL: 3

Text 1 mirket: IF VID DIN SIDA

Ansokningsnr: 2020/06416

Sokande: If Skadeforsakring Holding AB (publ)
Ombud: AWA Sweden AB

Er referens: 31052233

Avslag av er varumarkesansokan

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér er ansdkan om registrering av
varumérket /F VID DIN SIDA.

Beskrivning av arendet
Ni har ansokt om registrering av varumérket IF VID DIN SIDA.

Vi har bedomt att ert méarke kan forvéxlas med foljande kénnetecken:
604741 Vid din sida
19 690630-0386 2 Vid din sida

Det finns ytterligare information om kdnnetecknen i bilagorna. Dér finns ocksa
en kopia av er ansokan.

Ni har bestridit detta och i huvudsak framfort att ordkombinationen VID DIN
SIDA, i forhallande till de anforda tjdnsterna, narmast har anledning att
uppfattas som en reklamfras eller slogan med uteslutande lovordande karaktar
som kan avse vilken verksamhet eller vilka tjanster som helst.

De aktuella tjinsterna efterfragas av ndgon som behover hjilp eller stod och i
forhallande till sddana tjénster uttrycker VID DIN SIDA rent bokstavligen ett
klart virdeomdome. Eftersom ordkombinationen i sig inte har formigan att
sérskilja en naringsidkares verksamhet fran en annans saknar uttrycket
sdrskiljningsforméaga.

Ni hénvisar till nagra beslut fran EUIPO dér uttrycket BY YOUR SIDE har
bedomts sakna sarskiljningsforméga.

I det sokta varumaérket utgér IF den dominerande och sirskiljande delen och
market kommer av omsattningskretsen direkt att uppfattas som att det ar
sOkanden, foretaget IF, som star bakom varumérket. Vad géller

PRV, Box 530, 826 27 Soderhamn [Besokare: Kungsgatan 8, S6derhamn]
Tel: 08-782 28 00, Bankgiro: 5052-6797
kundsupport@prv.se, www.prv.se 1 (7)



tjénsteslagslikheten finns en skillnad mellan foretagsnamnens verksamhet och
de sokta tjénsterna i klass 44.

Sammantaget finns inte ndgon risk for forvéxling.
PRV:s beddmning

Forvaxling
Det gér inte att registrera ett varumérke om det kan forvéxlas med andra
kdannetecken (varumérken eller foretagsnamn) som galler i Sverige.

Niér vi bedomer forvixlingsrisken tittar vi dels pa hur lika kénnetecknen ér, dels
pa om de giller liknande varor eller tjanster. Vi tittar ocksé pa om det finns risk
att kunderna tror att kéinnetecknen har affiarsméssiga samband.

Det dldre foretagsnamnet har skydd for vdard och omsorgsverksamhet samt
hemtjdnst som ar av samma och liknande slag som era medicinska tjinster samt
formedling av medicinska tjdnster i klass 44.

Vad giller det motanforda varumérket har det skydd for tjénster i klass 45 som
ar identiska med era sokta tjdnster sdkerhetstjdnster,; konsultationer i
sdkerhetsfragor; konsultationstjdinster relaterad till sikerhet; juridiska tjdnster
i samma klass.

Vad giller kidnneteckenslikheten ingar de éldre kénnetecknen i ert sokta mérke
som ett sdrskiljande begrepp. Kédnnetecknen ar darmed visuellt, fonetiskt och
begreppsmassigt 1 hog grad lika.

Vid en helhetsbedomning kan mérkena ddrmed forvixlas.

Vad giller de ndmnda besluten fran EUIPO kan konstateras att varje drende
maste beddmas utifrén de specifika forutsittningar som géller i drendet. Vi
finner inte att dessa beslut &ndrar bedémningen i detta fall.

PRYV avslar dirfor er ansokan.

Beslutat den 26 oktober 2020 av Ingela Hageleit efter foredragning av Sara
Dahlberg
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Bestammelser

Beslutet har tagits med stod av foljande bestimmelser:

Varumarkeslag (2010:1877)
2 kap. 18 § (avslag)

2 kap. 8 § (forvdxling med andra varumdirken)
2 kap. 9 § (forvixling med foretagsnamn)

3 (7)



HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill
overklaga beslutet ska ni gora det skriftligen. Skriv "Till Patent- och
marknadsdomstolen" pé dverklagandet men skicka det till PRV, Box 530, 826
27 Séderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
¢ Namn och person-/organisationsnummer
¢ Adress och 6vriga aktuella kontaktuppgifter
¢ Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
e Varf0r ni anser att beslutet ér felaktigt
¢ Vilken dndring av beslutet ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvé (2) manader frin
beslutsdagen. Om 6verklagandet har kommit in i rétt tid skickas drendet vidare
till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV éndrar beslutet pa det sétt
ni begirt.
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BILAGA

Ansokningsnummer: 2020/06416
Ingivningsdag: 2020-05-20
Mairkestyp: Ord

Text 1 mérket: IF VID DIN SIDA
Klassificering:

44: Medicinska tjanster; formedling av medicinska tjanster.
45: Sikerhetstjinster; konsultationer i sékerhetsfragor; konsultationstjénster relaterad till sdkerhet;
juridiska tjanster.

Innehavare: If Skadeforsdkring Holding AB (publ), Barks vig 15, Solna
106 80 Stockholm, Sverige.
Org.nr: 556241-7559.

Ombud: AWA Sweden AB, Box 45086
104 30 Stockholm, Sverige.
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BILAGA

Registreringsnummer:

Registreringsdag:
Ansokningsnummer:

Ingivningsdag:

Mirkestyp:
Text 1 mérket:
Klassificering:

43: Tillfalligt boende.

44: Medicinska tjdnster, veterindra tjénster, hygienisk vard och skonhetsvard for ménniskor och djur.
45: Juridiska tjénster, sékerhetstjanster for fysiskt skydd av materiell egendom och ménniskor,
personliga och sociala tjanster som utfors utifran andra ménniskors behov, hemtjanst.

Innehavare:

604741

2019-11-08

2019/04075

2019-06-20

Ord

Vid din sida

J.H.
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BILAGA

Organisationsnummer: 19 690630-0386 2
Foretagsnamn (firma): Vid din sida
Adress:

Verksamhet

Att utfora sociala projekt inom socialtjansten, omsorgen,
behandlingshem, kyrkor, stiftelser och for enskilda personer.
Oppna sociala insatser for, och omvérdnad av, #ldre personer,
utskénkning av fortéring och dryck och annan omvérdnad, social
verksambhet, vard och omsorg, hemtjinst, dldreboende,
behandlingshem, projekt inom socialtjanst for juridiska och
enskilda personer och ddrmed forenlig verksamhet.
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Ansékningsnummer

2020/03466

Text i market

IF VID DIN SIDA

Allmanna uppslagsverk och ordbocker

Credo

http://www.credoreference.com/home.do

Nationalencyklopedin
http://www.ne.se

If, egentligen If Skadeférsakring AB (publ), Stockholm, nordiskt
skadeférsakringsbolag. If, som helt ags genom ett holdingbolag av det
finlandska forsakringsbolaget Sampo Oyj, bedriver verksamhet i Norden och
bl.a. Baltikum. Bolaget bildades 1999 genom att verksamheten inom
skadeférsakring i Skandia och Storebrand slogs samman. Ar 2002 tillkom
Sampos skadeférsakringsverksamhet.

NE Svensk Ordbok

Collins
https://www.collinsdictionary.com

NE Engelsk-Svensk ordbok

NE Tysk-Svensk ordbok

NE Spansk-Svensk ordbok

NE Fransk-Svensk ordbok

NE Italiensk-Svensk ordbok

Amneslexikon och databaser

Svenska MeSH Svenska Akademien Britannica ACADEMIC
https://mesh.kib.ki.se/ https://svenska.se/ http://academic.eb.com/
WHO MedNet IDG IT-lexikon 6ter
Login Email: oscar.back@prv.se https://it-ord.idg.se/ http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
Jordbruk & Landsbygdsutveckling
Kemikalieinspektionen Wordfinder DOOR
http://www.kemi.se/ http://service.wordfinder.com http:/lec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.
html

Commission

/public/index.cfm

Plant variety database - European

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_m
aterial/plant_variety_catalogues_databases/search

E-Spirit Drinks
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?ev
ent=searchindication

Etymology online
https://www.etymonline.com/

E-Bacchus
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-
bacchus/index.cfm?event=searchPEccgis&languag
e=SV

Amneslexikon

Ovrigt

Google

if vid din sida- 8 210 000 tr- kannetecken samt i Ipande text da orden ej ar
tillsammans
"if vid din sida’- 2 traffar

Wikipedia

Acronymfinder

Ovriga killor

Namnsdékning

Ar det till nackdel fér bararen? Kommentar

Ja/Nej

Naringslivsregistret

Sokord Sokresultat

it For manga traffar- sok + flera med 6verlappande firmatecknare, évriga €j lika, €j
vk

Vid/sida 690630-0386 2- Vid din sida

Kommentarer
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2020/06416 Materiell bedomning - eDV Ard

Page 1 of 1

2020/06416
Forvaxlingsbarhet
IF VID DIN SIDA
Fuxl Bedémning Mérke (KJl:nffif)r Status Ans. nr Ingivningsdag Prioritet Innehavare Zli;a
IF VID Avslag, €j If Skadeférsakring Holding
DINSIDA | 4445 laga kraft 2020/06416 | 2020-05-20 AB (publ)
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
" 10 If Skadeférsakring Holding
IF 36 Registrerad 1999/07529 | 1999-10-18 AB (publ)
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
\é;g ad'“ 43,4445 Registrerad 2018/02731 | 2018-04-24 -
Beddémningstext: ‘ ‘ Visa
Vid din 43,4445 | Registrerad | 2019/04075 | 2019-06-20 JE -
Z Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
Yiadin 45 Registrerad | 2019/04077 | 2019-06-20 -
Beddémningstext: ‘ ‘ Visa
. IF SKADEFORSAKRING
IF 36 Registrerad 001584911 2000-03-30 99-07529 HOLDING AB (PUBL)
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
. 3,5,35 39 .
if 24— | Registrerad 003327996 2003-08-29 DOUGLAS SPAIN, S. A. U.
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
35, 36,42 . IF SKADEFORSAKRING
IF _E‘—‘—‘ | Registrerad ‘ 008569221 2009-09-23 | HOLDING AB (PUBL)
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
. 35, 36,42 . IF SKADEFORSAKRING
if _g—‘—* Registrerad 008569551 2009-09-23 HOLDING AB (PUBL)
Bedémningstext: ‘ ‘ Visa
YOUR 35.96.39. | Nyansokan | 018242413 | 2020-05-20 IF SKADEFORSAKRING
4244 45 Y HOLDING AB (PUBL)
SIDE
Visa
Beddémningstext: ‘ ‘
Fvxl Bed g Fé ;";‘;:;nar) h Org.nr Firmatecknare
Att utféra sociala projekt inom socialtjansten, omsorgen, behandlingshem, kyrkor,
stiftelser och for enskilda personer. Oppna sociala insatser fér, och omvardnad av. 19
Vid din sida aldre personer, utskankning av fértéring och dryck och annan omvardnad, social 690630-
verksamhet. vard och omsorg. hemtjanst, dldreboende, behandlingshem, projekt 0386 2
<7 v inom socialtjanst for juridiska och enskilda personer och darmed férenlig verksamhet.
Beddmningstext:

http://prvntsv30:9082/Edvard/jsp/matriell forvaxling mini.jsp?fromPage=2

2020-12-22
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PMD-13 - Beslut i dtende

Anvisningar for éverklagande

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Beslut i arenden, Patent- och marknadsdomstolen PMD-13

Vill du att beslutet ska dndras 1 nagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor frin beslutets datum.
Sista datum for 6verklagande finns pa sista
sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och mialnummet.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

Om du tar upp nya omstindigheter ska du
torklara varfor du inte fort fram detta
tidigare.

3. Tala om vilka bevis du vill hinvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i malet.

Det ir inte sakert att du kan ldgga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rhér med niagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksd om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammantride.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen 1 beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in 1 ritt tid. Har det
kommit in f6r sent avvisar domstolen 6ver-
klagandet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in 1 tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen 6verklagandet
och alla handlingar i mélet vidare till Patent-
och marknadséverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till provning.

Sida 1 av2
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Patent- och marknadsoverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ratts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skil att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte far provningstillstand giller det
overklagade beslutet. Darfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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