1 (6)

Mal nr 11-077

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelat 1 Stockholm den 29 februari 2012
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Aktiebolaget Svensk Byggtjanst, 556033-9938
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Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumérket SVENSK BYGGTJANST

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 januari 2011
angaende v.ans. nr 09-08828, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

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

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst har hallit fast vid sin ansékan om
registrering av varumérket SVENSK BYGGTJANST.

Bolaget har till grund for sin talan, som det far forstas, hallit fast vid att
market har for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga eller att det i

vart fall forvarvat tillracklig sarskiljningsférmaga genom anvandning.

Till utveckling av sin talan har Aktiebolaget Svensk Byggtjanst, utéver
vad som antecknats 1 PRV:s beslut, anfort bl.a. féljande.

Varuméirket SVENSK BYGGTJANST anger varken sokta varors eller
tjansters art, beskaffenhet, méngd, pris, geografiska ursprung eller tiden
for deras framstéllande och ar darfor inte beskrivande. Inte heller i nagot
annat avseende saknar market den sérskiljningsférmaga som kravs for

registrering for de sokta varorna och tjansterna.

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst séljer informationstjanster och verktyg
samt erbjuder métesplatser till byggnadsbranschen 1 Sverige. Kéarn-
verksamheten bestar av att erbjuda féretag inom bygg- och fastighets-
branschen den bésta informationen om teknik, material och regelverk.
Aktiebolaget Svensk Byggtjanst dr valkant hos flertalet byggproffs och
hundratusentals kunder har valt att handla hos bolaget.

Aktiebolaget Svensk Byggtjansts viktigaste kunder (omsattningskrets) ar
arkitektkontor, tekniska konsulter, entreprenorer, fastighetsbolag, fore-

tag inom byggmaterialindustrin samt tekniska kontor inom den offentliga
sektorn. Omséattningskretsen ar saledes bade begridnsad och mycket med-

veten och omfattar inte genomsnittskonsumenter.

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst har sedan starten 1934 konsekvent an-
vant kdnnetecknet SVENSK BYGGTJANST som det vergripande varu-
market, s.k. house mark, fér sina varor och tjdnster 1 sin verksamhet
under vilket bolagets 6vriga varuméarken och kdnnetecken samlas, t.ex.
Aff, fastighetsbranschens egen avtalsstruktur; AMA — Allman Material
och Arbetsbeskrivning, byggbranschens stora referensverk med samlade
tekniska losningar som sékrar hela byggprocessen och gor att alla
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inblandade parter talar samma sprak; BSAB, ett klassifikationssystem,
m.fl.

Vad galler anvidndningen av varumérket SVENSK BYGGTJANST upp-
gar omséattningssiffrorna de senast tre aren till 163 miljoner kr for ar
2009, 166 miljoner kr for ar 2008 och 156 miljoner kr for ar 2007. De

kostnader som lagts p4 marknadsforing under senare ar uppgar till
11 miljoner kr ar 2009, 12 miljoner kr ar 2008 och 9 miljoner kr ar 2007.

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst &dr 1 princip branschorganisationen inom
bygg- och fastighetsbranschen med en marknadsandel pa ca 60-70 pro-
cent pa en marknad som, om man bortser fran det stora antalet enskilda
hantverkare, innefattar féljande kategorier: arkitektkontor, tekniska
konsulter, entreprendrer, fastighetsbolag, byggmaterialindustrin,
kommuner och hogskolor. Enbart dessa forhallanden medfor att kédnne-
domsgraden kring firman och varumérket SVENSK BYGGTJANST
genomgaende far anses mycket hog idag.

Varje ar genomfor Aktiebolaget Svensk Byggtjanst matningar om kénne-
domsgraden av varumérket SVENSK BYGGTJANST och genomfér dven
arliga Varumarkesbarometrar i tidningen Byggindustrin, som &ar bygg-
sektorns ledande tidning.

Det PRV anfort i sitt beslut, om att igenkdnningsgraden 80,9 procent 1
Varumérkesbarometen fran mars 2010 avser en logotyp tillsammans med
“svenskbyggtjanst” i visst utférande och inte ordméarket SVENSK BYGG-
TJANST, &r felaktigt. Den hoga igenkénningsgraden kan tas till intakt
for att varumarket SVENSK BYGGTJANST &r mycket vl kiant och har
anvints intensivt under en lang period bland omsattningskretsen, dvs.
inom bygg- och fastighetssektorn. Figurelementet 1 form av en cirkel 1
gron farg innefattande ett enkelt stiliserat hus ar av klart underordnad
betydelse, medan orden SVENSK BYGGTJANST klart trader i férgrun-
den och uppvisar en klar och tydlig ordmarkeskaraktar. Den eventuella
beskrivandeanméarkningen far helt klart anses ha bortfallit genom den
mycket hoga kinnedomsgraden. Skilda kdnnedomsgrader kan for 6vrigt

inte kravas beroende pa om tecknet ir beskrivande for varorna eller inte.
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I en marknadsundersokning fran februari 2011 framgar bl.a. att andelen
tillfragade som kanner till market mycket eller ganska vl ar 45 procent.
I en annan marknadsundersokning, daterad den 17 augusti 2010, fram-
gar bl.a. att 22 procent av de tillfragade kédnde till foretaget Svensk Bygg-
tjanst mycket val, 30 procent kinde till foretaget ganska val och 17
procent kdnde till det lite grann, medan 31 procent inte alls kdnde till
foretaget Svensk Byggtjanst. I en s.k. Basmétning fran 2009 om kinne-
domen om varuméirket SVENSK BYGGTJANST bland aktérer inom
bygg- och fastighetsbranschen framgar bl.a. att 42 procent av de till-
fragade anser sig kianna till SVENSK BYGGTJANST "mycket vil” eller
“ganska val”’. Motsvarande siffror for ar 2008 var 46 procent och for aren
2006 och 2005 var siffrorna 47 respektive 43 procent.

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst har 1 Patentbesvarsratten aberopat ny
skriftlig bevisning, bl.a. en arsredovisning for rakenskapsaret 2009 samt
tva marknadsundersékningar, en fran augusti 2010 och en fran februari
2011, genomforda av Refina Information AB.

SKAL

Omséattningskretsen for de varor och tjanster 1 klass 9, 16, 35, 38 och 41
som det sokta méarket avser innefattar bl.a. naringsidkare inom bygg- och
fastighetssektorn, daribland, som Aktiebolaget Svensk Byggtjanst anfort,
arkitekter, entreprenorer och andra verksamma 1 fastighetsbranschen,
vilka far anses ha en hogre grad av uppméarksamhet 4n en genomsnitts-
konsument. Betraffande tjdnsterna undervisning/utbildning och anord-
nande av handledning/instruktion i klass 41 utgors omséattningskretsen

dock av genomsnittskonsumenter.

Ett av de grundldggande kraven for att ett varuméarke ska kunna
registreras ar att mérket har sarskiljningsféormaga for de varor eller
tjanster som det avser. Kravet pa sarskiljningsférmaga innebar att
market ska kunna fungera som individualiseringsmedel pa marknaden

for de varor eller tjanster som market avser.

Mirkesordet BYGGTJANST kan anvindas for att ange arten av eller i
ovrigt beskriva de produkter som Aktiebolaget Svensk Byggtjanst till-
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handahaller, bl.a. pa det satt PRV anfort, dvs. med avseende pa inrikt-
ning och dndamal. Market innehaller d4ven den geografiska beteckningen
svensk. Markesordet SVENSK kan darmed, som PRV anfort, anvandas
for att ange det geografiska ursprunget for de varor och tjanster som

market avser.

For att ett geografiskt namn ska anses beskrivande for varor eller
tjanster kravs att den geografiska platsen enligt omsattningskretsens
uppfattning siatts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos den
sokta varan eller att det pa grund av nagon sarskild omstandighet ar
antagligt att ett sadant samband kan komma till stand. Angaende sar-
skiljningsférmagan hos geografiska namn, se EU-domstolens dom i mal
C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvérs-
rattens avgoérande 1 mal 10-292 (NACKA FORUM).

Bedomningen av om ett geografiskt namn kan sédttas samman med
kvalitet eller andra egenskaper hos de produkter som mérket avser ska
ske med utgangspunkt i forteckningen av varor och tjanster. PRV har
emellertid inte préovat om markesordet SVENSK séitts samman med
kvalitet eller andra egenskaper hos varor och tjanster riktade mot bl.a.
bygg- och fastighetssektorn eller om det &r antagligt att ett sadant sam-
band kan komma till stand. Det skulle i1 férevarande fall strida mot
Instansordningens princip att préova denna fraga i Patentbesvarsratten,

sarskilt med hansyn till att den bor innefatta viss granskning.

Vid dessa forhallanden 6vergar Patentbesvarsratten till fragan om
sammanstillningen SVENSK BYGGTJANST genom anvéndning kommit
att uppfattas som ett kdnnetecken for de varor och tjanster som bolagets
marke avser. Om sa ar fallet ska ans6kan aterforvisas till PRV for — vid 1
ovrigt oférandrade forhallanden — den behandling som erfordras for
markets registrering. Om si inte ar fallet, ska ansokan aterférvisas till
verket for provning av fragan om beteckningen “svensk” sdtts samman
med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och tjdnster som market

avser.

Patentbesvarsratten gor ingen annan bedomning 4n PRV av den utred-
ning som getts in dar. Av den forst har aberopade utredningen framgar
bl.a. att Aktiebolaget Svensk Byggtjanst varit verksamt under lang tid
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och att omséttningen 1 koncernen uppgar till betydande belopp. Inte
heller denna utredning visar emellertid — vare sig som sadan eller i
forening med utredningen i 6vrigt — att market SVENSK BYGGTJANST
uppfattas som ett kinnetecken inom en betydande del av den omsétt-
ningskrets som angetts ovan, bl.a. med héansyn till att urvalet av respon-
denter i marknadsundersokningarna fran ar 2010 och ar 2011 inte kan
anses vara representativt for de aktuella varornas och tjansternas om-
sattningskrets.

Pa grund av det anforda ska Aktiebolaget Svensk Byggtjansts ansokan
aterforvisas till PRV for fornyad provning. PRV ska darvid sarskilt be-
déma om svensk — och ddrmed markesordet SVENSK — siatts samman
med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor och tjdnster som market
avser eller om det dr antagligt att ett sadant samband kan komma till
stand.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och

Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



