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Mal nr 13-110

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 30 maj 2014

Klagande

Aktiebolaget Svensk Byggtjanst, 556033-9938

S:t Eriksgatan 117, 113 87 Stockholm

Ombud: Jarmo Kéaéridinen

Bergenstrahle & Lindvall AB, Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumérket SVENSK BYGGTJANST

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 28 juni 2013
angaende varumérkesansokan nr 09-08828, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkan ater till PRV for erforderlig handlaggning.

EE
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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BAKGRUND

PRV avslog den 25 januari 2011 en ansékan om registrering av varu-
méirket SVENSK BYGGTJANST. Efter att Aktiebolaget Svensk Bygg-
tjanst 6verklagat PRV:s beslut undanréjde Patentbesvarsriatten det Gver-
klagade beslutet och visade ansékningen ater till PRV bl.a. for att verket
skulle ta stallning till om mérkesordet svensk sdtts samman med kvalitet
m.m. Svensk Byggtjanst kompletterade ansékningen bl.a. genom att ge in
en ny marknadsundersokning. PRV avslog ansokningen genom det
overklagade beslutet.

YRKANDEN M.M.

Svensk Byggtjanst har vidhallit sin ans6kan om registrering av varu-
méarket SVENSK BYGGTJANST for varor och tjanster i klasserna 9, 16,
35, 38 och 41.

Till grund for sin talan 1 Patentbesvarsratten har bolaget anfort foljande.

I forsta hand gors det géllande att ordméarket SVENSK BYGGTJANST
till f6ljd av langvarig och omfattande anvédndning i Sverige inom en bety-
dande del av den krets mérket riktar sig till &r ként som beteckning for
de varor och tjanster som tillhandahalls under market, dvs. att méarket
blivit inarbetat enligt 1 kap. 7 § varumérkeslagen.

I andra hand gérs det gillande att ordmérket SVENSK BYGGTJANST
jamte langvarig och omfattande anvandning i Sverige erhallit tillracklig
sarskiljningsformaga for att kunna registreras som varuméarke enligt

1 kap. 5 § tredje stycket varumérkeslagen.

I tredje hand gor det géllande att ordmérket SVENSK BYGGTJANST
har erforderlig inneboende sarskiljningsférmaga for att kunna registreras

som varumaérke enligt 1 kap. 6 § varumarkeslagen.

Svensk Byggtjanst har 1 Patentbesvarsriatten utvecklat sin talan pa i
huvudsak samma sétt som 1 PRV.
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Svensk Byggtjanst har lagt fram samma utredning i Patentbesvarsriatten
som 1 PRV.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att markesorden SVENSK
BYGGTJANST sprakligt sett samverkar sa att lydelsen SVENSK upp-
fattas som den geografiska plats varifran varorna harror och déar de
aktuella tjansterna relaterade till byggsektorn tillhandahalls samt att det
sokta méarket inte heller har nagon annan betydelse som skulle medféra
att omséattningskretsen uppfattar market som ett kdnnetecken for en viss
naringsidkare. SVENSK BYGGTJANST saknar darfér den sarskiljnings-
formaga som maste finnas for registrering avseende samtliga sékta varor

och tjanster.

Bolaget har anfort att det sokta market till f6ljd av langvarig och om-
fattande anvandning 1 Sverige forvarvat tillracklig sarskiljningsformaga

for att kunna registreras som varumarke.

For att ett varumaérke ska anses ha forvarvat sarskiljningsférmaga till
foljd av anvandning kréavs att atminstone en betydande del av omsatt-
ningskretsen tack vare varuméarket kan ange att de berdrda varorna eller
tjdnsterna kommer fran ett visst foretag och det saledes har blivit mojligt
att skilja dessa fran andra foretags varor och tjanster (se EG-domstolen
dom 1 de férenade malen C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee,
p. 49, 51 och 52). Med detta avses inte att de berérda personerna behoéver
kunna ange namnet pa foretaget utan att de ska uppfatta market som en

uppgift om varans eller tjdnstens kommersiella ursprung.

Patentbesvarsratten noterar att bolaget 1 PRV har begréinsat tjanste-
forteckningen 1 klass 41 sa att den numera enbart omfattar tjanster in-
riktade pa bygg- och fastighetssektorn. Omséattningskretsen for de sokta
varorna och tjansterna bestar darfor i sin helhet av aktérer inom bygg-
och fastighetssektorn. Dessa aktorer far anses ha en hogre grad av upp-

marksamhet &n genomsnittskonsumenter.
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I likhet med PRV anser Patentbesvarsriatten att det av utredningen fram-
gar att bolaget Svensk Byggtjanst har varit verksamt under lang tid och
att omséattningen 1 koncernen uppgar till betydande belopp.

Bolaget har bl.a. gett in en inarbetningsundersokning utférd av Brand
Eye ar 2012. Syftet med undersokningen har varit att ta reda pa i vilken
utstrackning det aktuella ordméarket ar inarbetat for Svensk Byggtjanst.
Undersékningen har genomforts bland foretag som ar verksamma inom
bl.a. byggentreprenad, fastighetsbolag samt arkitekt- och tekniska kon-
sulter inom byggbranschen. Bland dessa har ett slumpvist urval av 200
befattningshavare, de personer som pa foretaget har ansvar fér informa-
tionsfragor eller inkop, intervjuats per telefon. Urvalsbasen for
intervjuerna kommer fran naringslivsdatabasen PARAD, som omfattar
970 000 foretag 1 Sverige.

Patentbesvarsratten anser att undersékningen grundas pa ett relevant
urval av respondenter. Vidare ar de fragor som har stallts till responden-
terna utformade pa ett sadant satt att deras svar kan laggas till grund for
bedomningen av méarkets inarbetning. Fraga 1 till 4 ar alltsa avsedda att
undersoka kdnnedom om méarket medan fraga 5 och 6 avser att utréna
om market fungerar som ett identifikationsmedel, dvs. dess kénne-
teckensfunktion.

Av undersokningen framgar att 60 procent av de tillfragade, nar de hérde
orden SVENSK BYGGTJANST, spontant namnde produkter eller infor-
mationstjanster for byggbranschen som tillhandahalls av bolaget. Det
framgar vidare att néar det géller informationstjadnster inom byggbranschen
uppfattar 75 procent av respondenterna SVENSK BYGGTJANST som ett
namn som endast far anvindas av ett visst bolag samt att 53 procent av de
tillfragade forvantar sig att informationstjanster fran SVENSK BYGG-
TJANST alltid har sitt ursprung hos en och samma leverantér. Under-
sokningen visar hdrigenom att en betydande del av omséattningskretsen
har kinnedom om market SVENSK BYGGTJANST och att den uppfattar

market som indikation pa ett visst kommersiellt ursprung.

Mot denna bakgrund finner Patentbesvarsratten att kinnetecknet
SVENSK BYGGTJANST genom anvandning férvéarvat tillracklig

sarskiljningsférmaga for registrering avseende sokta varor och tjanster.
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Overklagandet ska dérfor bifallas och ansékan visas ater till PRV for
erforderlig handlaggning.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgérandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski,
referent. Enhélligt.



