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Mal nr 10-168

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 14 november 2011

PARTER

Klagande

Regus Management Ltd

3000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 ORS Storbritannien
Ombud: Advokatfirman Lindahl KB

Box 1065, 101 39 Stockholm

Motpart
AA

Ombud: Filippa Honeth, Advokatfirman Glimstedt
Box 5244, 102 45 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen REBUS DEVELOPMENT

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 april 2010
angaende vm.reg. nr 395.514, se bilaga 1

DOMSLUT

Med andring av det 6verklagade beslutet upphéaver Patentbesvarsratten
registreringen nr 395.514 savitt avser "fastighetsforvaltning; leasing av
byggnader 1 klass 36”.
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Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDE M.M.

Regus Management Ltd (Regus) har i Patentbesvarsratten vidhallit sitt
yrkande att registreringen av varumarket REBUS DEVELOPMENT ska
upphévas for de tjanster det avser 1 klass 36.

AA har bestritt dndring.

Regus har till grund for sin talan hallit fast vid att market REBUS
DEVELOPMENT éar forvaxlingsbart med bolagets registrerade gemen-
skapsvaruméarken REGUS (nr 2057180) respektive REGUS 1 figur (nr
5048004 och 000920611). Bolaget har vidare hallit fast vid att dess varu-
marken bestaende av eller innehallande kdnnetecknet REGUS éar val
ansett for, som det far forstas, bl.a. formedling av fastigheter.

AA har till grund f6r sin talan hallit fast vid att de motstaende varu-
markena inte ar forvaxlingsbara samt bestritt att Regus kdnnetecken
REGUS ar vl ansett. Han har vidare vidare hallit fast vid att han
anvint kdnnetecknet REBUS sedan 1993 och att det darigenom &r inar-
betat 1 omsédttningskretsen.

Regus har bestritt att kinnetecknet REBUS &r inarbetat.

Till utveckling av sin talan har parterna, utéver vad som tagits upp 1
PRV:s beslut, anfért bl.a. féljande.

Regus

Det ska tas 1 beaktande att REGUS ar ett fantasiord medan REBUS har
en viss, nagot abstrakt, betydelse. Att REGUS inte har en klar betydelse
bor inte utan vidare leda till slutsatsen att det foreligger en konceptuell
olikhet. Istéllet bor slutsatsen bli att det inte ar mojligt att gora en
konceptuell jamforelse. Av den anledningen bor den konceptuella lik-
heten/olikheten 1 detta fall inte tillmétas nagon storre betydelse.



PATENTBESVARSRATTEN Milnr 10-168 3 (4)

AA

REBUS DEVELOPMENT ger associationer till ordlekar och bildserier
medan REGUS ar ett fantasiord. Det innebar, som PRV framhaller, att
varumérkena ger olika associationer och skiljer sig darfor tydligt fran
varandra. Oavsett om det senare ledet i REBUS DEVELOPMENT anses
besitta sarskiljningsférmaga kan varumérkena ddrmed inte anses for-
véaxlingsbara.

DOMSKAL

Som PRV konstaterat kan det AA anfort om att kinnetecknet REBUS ar
inarbetat inte tillmétas nagon betydelse i1 det administrativa forfarandet.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att den av Regus aberopade
utredningen inte visar att Regus gemenskapsvarumarken forvarvat en
forstarkt kdnneteckenskraft. Markena ska darmed anses ha den sarskilj-

ningsférmaga som f6ljer av registreringarna.

Patentbesviarsratten konstaterar, lika med PRV, att de motstaende

markena avser tjanster av samma eller liknande slag i klass 36.

Som PRV konstaterat &r REBUS dominanten i det registrerade méarket
REBUS DEVELOPMENT och det foreligger en tydlig fonetisk och visuell
likhet mellan ordelementen REBUS och REGUS, som de dldre mérkena
bestar av respektive innehéaller. Att REBUS kan ge en annan association
an REGUS samt att tva av de dldre méarkena ar utférda i figur ar inte
tillrackligt for att forta den likhet som finns mellan markena.

Vid en helhetsbedomning finner Patentbesvirsratten att det foreligger en
risk for forvaxling mellan det registrerade market REBUS DEVELOP-
MENT och de dldre gemenskapsvarumérkena bestaende av eller inne-
hallande kénnetecknet REGUS. Overklagandet ska dérfor bifallas och
registreringen av REBUS DEVELOMENT héavas for tjdnsterna i klass 36.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsradet Per Carlson, ordférande, och
f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman,
referent. Enhélligt.



