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Mal nr 09-245

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 maj 2011

Klagande

Estavis AG

Uhlandstrasse 165, 10719 Berlin, Tyskland
Ombud: Michael Plogell,

Wistrand Advokatbyra Goteborg Kommanditbolag
Lilla Bommen 1, 411 04 Géteborg

SAKEN

Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen ESTAVIS

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 juni 2009
angaende int.reg. nr 921.154, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrdjer det 6verklagade beslutet och visar
fragan om giltighet av den internationella registreringen nr 921.154
ESTAVIS ater till PRV f6r erforderlig behandling.
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YRKANDEN M.M.

Estavis AG har i forsta hand vidhallit sitt yrkande att den internationella
registreringen av varuméirket ESTAVIS beviljas giltighet 1 Sverige for

tjansterna 1 klasserna 35, 36 och 37 1 oférdndrad omfattning.

I andra hand har bolaget yrkat att registreringen beviljas giltighet 1
Sverige med avseende pa "advertising, business administration” 1 klass
35, for "real estate affairs” i klass 36 och for "repair, namely carrying out

of repair work, in and at buildnings and apartments” 1 klass 37.

I ett tredje alternativt yrkande har Estavis AG begriansat
tjansteforteckningen till att avse "advertising, with the exception of
procuring contracts in trade and economy” 1 klass 35 och “real estate
affairs” i klass 36.

I sista hand har bolaget begransat tjinsteforteckningen till att endast

avse “real estate affairs” 1 klass 36.

Som grund for sin talan har Estavis AG aberopat att bolagets varumérke
ESTAVIS inte ar forvaxlingsbart med det av PRV motanférda
gemenskapsmarket ETAVIS i figur.

Till utveckling av talan har bolaget anfort bl.a. féljande.

Det foreligger varken mérkeslikhet mellan de motstdende méarkena
ESTAVIS och ETAVIS i figur eller likhet betréaffande de tjanster som

markena avser.

Bolagets verksamhet avser tillhandahallande av investeringsmojligheter
1 bl.a. fast egendom och lokaler. Innehavaren av det motanforda méarket
ar daremot aktiv inom industriteknik. Aven om rétten finner att det
formellt sett kan foreligga narhet 1 varuslagshinseende mellan méirkena,
ar parternas verksamheter och omséattningskretsar sa pass vitt skilda att
det faktiskt inte kan uppkomma nagon risk for forviaxling. Markesinne-
havarna har inte samma slutanvindare och de kompletterar inte

varandras varor. Estavis verksamhet inrikas mot medvetna inkopare som
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har vasentligen storre markesmedvetenhet 4n en genomsnittlig

konsument. Det motanforda market ar inte valrenommerat.

PRV har genom foreldggande av den 6 februari 2009 anfort att yrkandena
enligt alternativ tre och fyra kan bifallas. Ddrmed har PRV haft att
godkénna den varuforteckning som yrkats som tredje alternativ. PRV:s
forelaggande ar att uppfatta som ett forhandsbesked, vilket ar
handlingsdirigerande for saval Estavis AG som PRV, da det ar att
likstédlla med ett gynnande beslut. Eftersom bolaget 1 sin inlaga av den 3
februari 2009 rangordnat yrkandena, och de inte kunnat uppfattas pa
annat satt, har bolaget efter forelaggandet utgatt fran att PRV skulle
acceptera det tredje alternativa yrkandet och den dari angivna
varuforteckningen. PRV har genom det 6verklagade beslutet, varigenom
verket bortsett fran de av bolaget framstillda yrkandena och det egna
tidigare beskedet, 1 strid mot allmént gallande forvaltningsrattsliga
principer, sjalvsvaldigt &ndrat ett till enskild riktat gynnande beslut.
Med hansyn hartill skall Patentbesvarsratten i vart fall bevilja
registreringen giltighet 1 Sverige 1 enlighet med det av bolaget som tredje

alternativ framstéallda yrkandet.

Estavis AG har 1 Patentbesviarsriatten aberopat viss utredning angaende

innehallet 1 de tjinster som de motstaende méirkena avser.

DOMSKAL

Enligt 19 § varumérkeslagen ankommer det pa PRV att inom ramen for
sin officialprévning undersoka om det foreligger nagot hinder mot ett
internationellt varuméarkes giltighet 1 Sverige och, om sa ar fallet, att
utfarda ett forelaggande att inom viss tid avge yttrande eller vidta

rattelse vid aventyr att begaran om giltighet 1 Sverige annars avskrivs.

Det ar angelaget att PRV sa langt maojligt 1 ett sammanhang redovisar de
hinder som enligt verkets mening foreligger. Men det ligger 1 den radande
ordningen att verket under handlaggningen kan &ndra sin uppfattning,
savéal genom att franfalla ett tidigare anfort hinder som att anfora ett

nytt hinder. I det beslut varigenom &drendet avgors har PRV sedan att
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slutligt 6vervaga om det foreligger ndgot hinder mot registreringens

giltighet 1 Sverige och darvid beakta vad som kan ha anforts 1 4rendet.

Av det nu sagda foljer, att ett besked som PRV lamnar under hand-
laggningen varken utgor eller kan jamstéllas med ett i forvaltnings-
rattslig mening gynnande beslut. Vid avgérandet av det nu aktuella
registreringsiarendet var PRV foljaktligen inte bundet av det stéll-

ningstagande som verket redovisade 1 foreldggandet den 6 februari 2010.

Patentbesvirsratten finner, lika med PRV, att det foreligger markes-
likhet mellan Estavis AG:s yngre varumérke ESTAVIS och det mot-

anforda dldre gemenskapsvarumarket ETAVIS i figur.

Estavis AG:s varuméirke ESTAVIS avser enligt yrkandena 1 forsta och
andra hand bl.a. annonsering ("advertising”) 1 klass 35. Ocksa bolagets
tredje alternativa yrkande omfattar annonsering, 1at vara att innehallet 1
dessa tjanster begréansats pa visst satt ("advertising, with the exception of

procuring contracts in trade and economy”).

Enligt dessa yrkanden avser Estavis marke darmed tjanster av samma
slag som det av PRV motanférda gemenskapsvarumérket ETAVIS 1 figur
(nr 3813573), vilket enligt den tjansteférteckning som publicerats pa
ingivningsspraket engelska omfattar bl.a. annonsering ("advertising”) i
klass 35.

Med avseende pa de nu upptagna tjansterna ar Estavis AG:s varumérke
ESTAVIS vid en helhetsbedémning forviaxlingsbart med det motanforda
market ETAVIS.

Genom begransningen av tjansteforteckningen till fastighetsaffarer ("real
estate affairs”) 1 klass 36 har Estavis AG distanserat sitt yngre méarke
tillrackligt fran det motanférda market for att bolagets mérke inte skall

vara forvaxlingsbart med det motanforda.

Mot bakgrund av det anférda ska Estavis AG:s 6verklagande bifallas i
enlighet med bolagets yrkande 1 sista hand och den internationella
registreringen av mirket ESTAVIS beviljas giltighet 1 Sverige for "real
estate affairs” 1 klass 36.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



