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Mal nr 09-322

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 18 augusti 2011

Klagande

Roca Industry AB

Box 693, 135 26 Tyreso

Ombud: Ehrner & Delmar Patentbyra AB
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SAKEN
Registrering av varumirket ROCA 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 september 2009
angaende v.ans. nr 05-02015, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for fornyad prévning.
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YRKANDEN M.M.

Roca Industry AB (Roca) har 1 Patentbesvarsratten vidhallit
ansOkningen.

Roca har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta varumérket
ROCA i figur inte ar 4gnat att uppfattas som sldktnamnet Roca. Bolaget
har ocksa hallit fast vid att det skta varumérket under alla férhallanden
inte ar forvaxlingsbart med den motanférda enskilda firman ROCA
ELECTRONIK (500328-4857). Vidare har Roca har aberopat att
innehavaren av det motanférda varumarket ROCA 1 visst utférande (vm.
reg. nr 110051), Roca Sanitario, S.A, numera har medgivit att det sokta
market registreras.

Héarutover har Roca anfort att PRV handlagt registreringsiarendet
felaktigt, dels pa sa séatt att verket forst efter mer an fyra ar anférde
slaktnamnet som hinder, dels pa sa satt att verket efter att ha franfallit
sin hanvisning till den enskilda firman ater anférde den som ett hinder.

Roca har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Slaktnamnet Roca anférdes inte som hinder mot registrering nar ansékan
lamnades in utan forst fyra ar senare. Det kan inte vara forenligt med
god handlaggningssed att anfora ett hinder av formalianatur efter fyra
ars handldggning. Redan pa denna grund borde hindret franfallas.

Roca ingar i bolagets firma och bolaget har ocksa skydd for varumarket
ROCA sedan 1999 genom varumaérkesregistreringen ROCA (vm.reg.
329740). Firmadominanten Roca har ingatt i firmorna Roca Marketing
AB och Roca International Marketing AB sedan ar 1978. Vidare utgor
Roca en misspelling av fisken rocka. Roca betyder ocksa sten pa spanska.
Ett stort antal av de forsta 30 traffarna vid en s6kning pa Goggle héan-
visar till Roca Industry AB. Nagra hanvisningar till slaktnamnet Roca
som sadant forekommer inte. Det finns 1 Sverige fyra firmaregistreringar
innehallande ordet Roca. Sammantaget 4r Roca inte 4gnat att uppfattas
som annans slaktnamn.

Den enskilda firman ROCA ELECTRONIK anférdes ursprungligen som
hinder mot bolagets registrering. Efter det att PRV foreslagit andringar
av varuforteckningen i1 klass 9 och Roca accepterat dessa franfélls firman
som hinder. Efter det att drendet bytt handlaggare vid verket anférdes av
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oférklarlig anledning firman ater som hinder. PRV:s agerande maéaste
anses vara direkt felaktigt 1 och med att en sbkande maste kunna forlita
sig pa ett formellt skriftligt besket fran en myndighet.

ROCA ELECTRONIK ska enligt verksamhetsbeskrivningen bedriva
handel med elektronikvaror och diverse service- och konsultation inom
fordonsbranschen. I och med att allt som relaterar till fordonsbranschen
avslagsnats ur ansékningens varuforteckning foreligger ingen som helst
kollision gentemot fordonsdelen av verksamhetsbeskrivningen for den
motanforda firman.

Kvar aterstar "handel med elektronikvaror”. Nyckelordet dr handel. Som
det far forstas ar "handel med elektronikvaror” inriktad pa inkép och
forsaljning av elektronikvaror vilka antingen séljs méarkeslésa eller under
tillverkarens marke. Nagon egen tillverkning och forsiljning av varor
markta med ROCA eller ROCA ELECTRONIK ryms inte under den
ifragavarande formuleringen. Saledes foreligger en klar skillnad mellan
fysiska produkter i klass 9 méarkta med kdnnetecknet ROCA 1 figur
kontra tjadnsten att bedriva handel med elektronikvaror méirkta med helt
andra varumérken under firman ROCA ELECTRONIK.

Det kan vidare konstateras att sokandebolagets tidigare firma Roca
Marketing AB redan fanns registrerad niar den motanférda firman ar
1981 registrerades, vilken tidigare firma inte ansags utgéra nagot
registreringshinder. Vidare har varumérket ROCA i figur existerat

parallellt med firman ROCA ELECTRONIK sedan i vart fall 1996 utan
att nagot fall av féorvaxling mellan kdnnetecknen dgt rum.

SKAL

Inom ramen for sin officialprévning har PRV att underséka om det fore-
ligger nagot hinder mot registrering av ett varumérke och, om sa ar
fallet, forelagga sokanden att avhjialpa bristerna eller yttra sig inom viss
tid. Darmed har PRV redan under handldggningen att tillkéinnage om det
enligt verkets uppfattning foreligger nagot hinder mot registrering och
ange skéalen harfor.

Det ligger 1 sakens natur att verket under denna tid kan &ndra sin upp-
fattning, savél genom att franfalla ett tidigare anfort hinder som att an-



PATENTBESVARSRATTEN Malnr 09-322 4 (5)

fora ett nytt hinder mot registrering inbegripet att ater aktualisera ett
franfallet hinder. I det beslut varigenom ansékningsiarendet avgors har
verket att slutligt préva om det foreligger nagot hinder mot registrering
och darvid beakta vad sokanden anfort. Jfr Patentbesvarsriattens dom
den 18 mars 2011 1 mal 09-189 (STOCKHOLMS FRIA UNIVERSITET).

Av det nu sagda foljer att vad Roca anfért angaende handlaggningen i
PRYV inte medfor att det 6verklagade beslutet skall undanroéjas.

Av utredningen i Patentbesvéarsriatten framgar att innehavaren av det 1
PRV motanférda varuméarket ROCA 1 visst utférande (vm. reg. nr
110051), Roca Sanitario, S. A., har lamnat sitt medgivande till
registrering av varuméarket ROCA 1 figur 1 enlighet med ansékan. Det
motanforda méarket utgor darfor inte langre hinder mot registrering.

Sa som PRV konstaterat dr markesordet ROCA 1 det sokta market
1dentiskt med det distinktiva och ddrmed dominerande ordet ROCA i1 den
motanférda firman (500328-4857). Det foreligger harigenom, som verket
funnit, en betydande likhet mellan det sokta market ROCA 1 figur och
den motanforda firman ROCA ELECTRONIK.

Sa som PRV ocksa anfort omfattar det sokta méarket varor som kan
héanforas till “elektronikprodukter”, vilka 1 kdnneteckensrattslig mening
kan ségas likna sadan handel med elektronikvaror (inom fordons-
industrin) som omfattas verksamhetsbeskrivningen avseende den mot-
anforda enskilda firman. Med avseende pa produkter som pa detta satt
liknar firmans verksamhet féreligger ddirmed hinder mot registrering.

En ansékan om registrering av varuméarke ska fr.o.m. den 1 juli 2011,
enligt 2 kap. 18 § varumérkeslagen (2010:1877), VmL, avslas delvis om
det endast foreligger hinder mot registrering med avseende pa vissa varor
eller tjanster. Det innebéar att de varor eller tjanster for vilka det fore-
ligger hinder mot registrering maste preciseras. Angaende partiellt
avslag och motivering av beslut, se EU-domstolens dom i mal C-239/05
(BVBA Management).

PRV har 1 sitt beslut inte preciserat vilka av de sokta varorna som kan
anses hanforliga till elektronikprodukter och 4n mindre med avseende pa
vilka varor som det enligt verkets mening foreligger hinder mot regi-
strering av det sokta market. Och det skulle 1 forevarande fall sta 1 strid
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mot instansordningens princip att prova den fragan forst 1 Patentbesvérs-
ratten. Fragan om vilka av de sokta varorna som det foreligger hinder
mot registrering for, bor darfor aterforvisas till PRV for fornyad prévning.

Patentbesviarsratten finner lika med PRV att ordet ROCA 1 det sokta
market ar dgnat att uppfattas som efternamnet Roca. Hinder mot
registrering av ett varumérke pa den grunden att det innehaller eller
bestar av nagot som ar dgnat att upfattas om nagon annans efternamn
foreligger fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 10 § 2 VmL, endast om
namnet ar dgnat att uppfattas som nagon annans egenartade efternamn
och anvidndningen av namnet skulle medféra nackdel for bararen av
efternamnet.

PRV hade 1 det 6verklagade beslutet inte anledning att préva vare sig om
Roca ér ett egenartat namn eller om en anvindning av namnet skulle
medfora nackdel for nagon béarare av namnet. Men det skulle 1
forevarande fall sta 1 strid mot instansordningens princip att préova dessa
fragor forst i Patentbesvarsratten. Aven fragorna om Roca &r ett
egenartat efternamn och om en anvindning av namnet skulle medféra
nackdel for nagon barare av namnet bor darfor provas av PRV som forsta

instans.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



