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INVANDARE

Svensk Fastighetsformedling Aktiebolag
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INNEHAVARE

Svenskdansk fastighetsformedling AB
Rundelsgatan 16
211 36 Malmé

OMBUD

Awapatent AB
Box 5117
200 71 Malmo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumirkesregistreringen nr 370528 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen ( 1960:644), nedan VmL..

ARENDET

Invéndningen avser varumirket VI AR ANSLUTNA TILL SVENSKDANSK
FASTIGHETSFORMEDLING SVENSKA OCH DANSKA MAKLARE | SAMARBETE
med registreringsnummer 370528, i figur nedan atergivet, vilket avser annons- och
reklamverksamhet i klass 35 samt fastighetsmikleri i klass 36.
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Vg gnnadta 14

SvenskDansk .
Fastighetsférmedling

Svensks och danska makiare « sarmarbate

Innehavarens mirke utfores i fargerna rid, bla, gul och svart.
Mirket har registrerats med en disclaimer for texten i market.

Inviindaren har yrkat att innehavarens mérke hivs och har som grunder harfor anfort
toljande. [nnehavarens mirke dr forviixlingsbart med invindarens nationella mérken
SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING, med registreringsnummer 248582, 1 figur nedan
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atergivet, SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING, med registreringsnummer 367528, i
figur atergivet nedan, samt med SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING, med
registreringsnummer 327939. Samtliga inviindarens mérken omfattar tryckalster i klass 16
samt fastighetsmakleri och fastighetsvirderingar i klass 36.
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=i OVENSK FASTIGHEISFORMEDLING 32 Svensk Fastighetsformediing
Invéndarens mirke med Invéndarens méirke med
registreringsnummer 248582. registreringsnummer 367528.

Inviindaren har utvecklat sina grunder enligt fljande. Invindaren, Svensk
Fastighetsformedling AB, grundades redan 1937 och #r den helt dominerande miklarfirman
hdr i landet. Det torde sta ganska klart att invéindaren ar synnerligen viilkdnd bland den
svenska allminheten. en kiinnedom som enligt foretagna marknadsundersdkningar hela tiden
pendlar mellan 40-60 % medan samtliga konkurrenter hela tiden ligger ldgre. Invindaren ar
dven alltid “top of the mind”™ ndr man ber minniskor ndmna ett miklarforetag. Begreppet
Svensk Fastighetstormedling har naturligtvis stirkts ytterligare sedan den férsta
registreringens tillkomst och ordmirket SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING godtogs
omedelbart nér ansokan dirom ingavs dr 1998. Att orden Svensk och Fastighetsformedling
dr vanligt fdrekommande i svenska spriket och att ingen ensamritt kan erhallas till dessa ord
separat forstérker ytterligare standpunkten att SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING ir
synnerligen vil inarbetat och darmed utgdr ett mirke som bér tilldelas utékat skydd mot
snyltning fran tredje man. Konsumenter som ser beteckningen SVENSKDANSK
FASTIGHETSFORMEDLING forleds att tro att detta kdnnetecken tillhér invindaren
Svensk Fastighetsformedling AB och anviinds fér speciella dndamal, eller att invindarens
tillstand erhallits for ibruktagande av denna nya tamligen snarlika ordkombination. Vad som
ytterligare okar snyltningseffekten #r att Aven om ordet fastighetsformedling i registreringen
370528 inte understrukits i mirket 4ndock anvinds pa detta siitt, med avbrott av
understrykningen for bokstaven G, vilket framgér savil av broschyrmaterial och annonser
fran innehavaren som pé deras hemsida www.svenskdansk.se. Inviindaren har under en
mycket l&ng tid anvint en Jogotyp, se registrering 248582, som p4 samma sitt haft orddelen
av mirket understruken med ett avbrott i undertrykningen. Nér innehavarens mirke var pa
ansokningsstadiet pdpekades i utfirdat foreliggande dels att mérket ar forvixlingsbart med
SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING, dels begirdes disclaimer for texten i méirket,
Uppenbarligen har innehavaren accepterat en disclaimer for texten i mérket varvid
hénvisningen till SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING franfallits. En
disclaimeracceptans medfor inte att mérkena inte langre skulle vara forviixlingsbara. Aven
om innehavaren frinsagt sig kravet pa ensamritt till SVENSKDANSK
FASTIGHETSFORMEDLING dr dndock ett varumérke innehallande denna ordkombination
forvixlingsbart med SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING och dven vilseledande for
konsumenter som ser innehavarens mirke. Invdndarens mérken #r synnerligen vilkinda har i
landet och lider f6rfing av nir en mindre méklarfirma anvinder och registrerar en logotyp
och en ordkombination som omedelbart for tankarna till marknadsledaren. D4 savil
innchavarens mérke som invéindarens marken avser samma varor i klass 36 foreligger
tjdnsteslagsidentitet. Det foreligger dven synnerligen pataglig varu- och tjansteslagslikhet
mellan varorna trycksaker som invindarens mirken omfattar och tjinsterna annons- och
reklamverksamhet som innehavarens mérke avser.
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Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invéindningen och anfbrt foljande.
Innehavaren bestrider inte att mirket SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING ir starkt
inarbetat och att detta #r orsaken till att mirket kunnat registreras utan disclaimer.
Invéndaren kan emellertid rimligen inte tillerkdnnas nagot annat &n rent identitetsskydd p4
grund av mirkets starkt beskrivande karaktér. Innehavaren har firman Svenskdansk
Fastighetsfrmedling AB. Firman har godkénts utan hinder av firman Svensk
Fastighetsformedling AB. Firman SvenskDansk Fastighetsfsrmedling har sedan varen 2000
anvénts som kdnnetecken fGr ett grinsgverskridande samarbete mellan ett antal svenska
fastighetsmiéklarforetag i Oresundsregionen och den danska méklarfirman Mette Lykken
Bolig. Det finns séledes inte, och har inte funnits, ndgot konventionellt méklarforetag under
kdnnetecknet SvenskDansk Fastighetsférmedling. Innehavaren har inte under dessa ar rakat
ut for ndgon forvaxling med firman Svensk Fastighetsfdrmedling AB eller varumarket
SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING och innehavaren har heller inte pekat pa nagon
faktiskt forvaxling. Invindarens figurmérken uppvisar inte nagra likheter med innehavarens
mérke. Den omsténdigheten att innehavaren i daglig anvindning med ett streck strukit under
ordet fastighetsfsrmedling 6kar pa intet sitt forviixlingsrisken gentemot invindarens mérke
med registreringsnummer 248582 i vilken ordet svensk och fastighetsformedling 4r
understrukna med tva streck. Avbrottet i innehavarens understrykning i innehavarens mérke
ar dessutom foranlett av gratiska skl precis som i invindarens marke med
registreringsnummer 248582, Innehavarens understrykning av det rent beskrivande ordet
fastighetsformedling i den dagliga anvindningen kan inte medfora nagon 6kad
forvixlingsrisk ndr markena i vrigt skiljer sig klart at. Understrykningen i den dagliga
anvindningen tar endast ses som ett sitt att skilja den i mérket ingdende firman
SvenskDansk Fastighetsformedling fran den underliggande texten i mirket.

SKAL

114 § 15t 6 p VmL anges att ett varumiirke inte far registreras om mirket 4r forvéxlingsbart
med ett namn eller en firma som ndgon annan anvénder i en néringsverksamhet, med ndgon
annans varumérke som &r registrerat efter tidigare ansdkan eller med niagon annans
varukinnetecken som 4r inarbetat dd ansékan om registrering gors.

Enligt 6 § 1 st VmlL anses kannetecken som huvudregel vara forvixlingsbara endast om de
avser varor/jdnster av samma eller liknande slag.

Fragan huruvida det foreligger risk for forvéxling mellan tva mérken skall avgoras efter en
helhetsbedémning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt méirkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjanster som
mérkena avser. Kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som mirkena avser
dr 1 stort sett desamma och — omviint — att det inte stélls sa stora krav pa varuslagslikheten
om mérkena &r identiska, for att forvixlingsbarhet skall anses foreligga. Vid bedomningen
av mdrkeslikheten skall avseende bland annat fistas vid mérkenas sérskiljningsformaga,
varvid forvaxlingsrisken mellan mérkena blir storre om de besitter samma sarskiljande
bestandsdelar. Aven risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader
ett samband mellan varumirkena ska beaktas vid helhetsbedémningen.

6 § 2 st VinL stadgar att ett kdannetecken som 4r vil ansett hdr i landet kan &dberopa
forvixlingsbarhet om anvindningen av ett annat liknande kénnetecken skulle dra otillborlig
fordel av eller skulle var till forfang for det vil ansedda kédnnetecknets sérskiljningstérmaga
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eller anseende. En otillbérlig fordel far anses foreligga sé snart ett yngre mirke drar ndgon
nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill.

Vid faststéllande av vad som utgér ett vil ansett mérke i Vs mening &r graden av
kiinnedom om mirket hos savil allménheten som omsittningskretsen av stor vikt och i
praktiken ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gor foljande bedomning.

Invéindaren har anvint sitt kinnetecken SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING sedan
1937 och av detta kan slutsatsen dras att kdnnetecknet ir vil inarbetat pé& marknaden. Det
kan emellertid inte i drendet anses styrkt att inviindarens kinnetecken 4r att anse som Vil
ansett enligt varumirkeslagens mening. Inviindarens mirken kan diarmed inte tillgodogora
sig ett utdkat skydd enligt 6 § 2 st VmL.

Inledningsvis skall framhéllas att vad PRV har att jamfora vid forvixlingsbedémningen 4r
parternas kiinnetecken endast i det utforande som de ir registrerade. Att mirkena i praktiken
anvints 1 eft annat utfrande &r inte relevant f5r forevarande bedémning.

Vid en forvixlingsbedémning ska géras en helhetsbeddmning av i drendet aktuella
varumdrken. I denna bedémning ingdr dven sadana delar som inte ensamma for si g kan
registreras. Att innehavarens mirke registrerats med en disclaimer fr texten i mirket
paverkar ddrmed inte fSrvixlingsbedémningen.

Det kan konstateras att det mellan innehavarens tjanst fastighetsmékleri och invindarens
ténster 1 klass 36 rader identitet respektive likhet.

Vad géller mirkeslikheten kan f5ljande noteras. Innehavarens mérke innefattar bokstaven O i
figurativt utfdrande. Ringen 4r réd, strecket 4r blatt och hela figuren har en gul skugga.
Figurelementet ar placerat pd vénster sida om fyra rader med text. Den &versta raden utgdrs
av texten VI AR ANSLUTNA TILL. Den andra raden utgdrs av texten SVENSKDANSK,
varvid orddelen SVENSK dr mérkbla och orddelen DANSK ir réd. Den tredje raden utgérs
av ordet FASTIGHETSFORMEDLING och pé den sista raden stir det SVENSKA OCH
DANSKA MAKLARE I SAMARBETE. D4 texten SVENSKDANSK
FASTIGHETSFORMEDLING ir av ett mycket storre typsnitt 4n den dvriga texten utgdr den
en dominerande och iGgonenfallande del av mérket. Av denna del ir orden SVENSK och
FASTIGHETSFORMEDLING utforda i mérkare farger an ordet DANSK. Detta medfor att
ordkombinationen SVENSK FASTIGHETSFORMEDLING, trots tilldgget av ordet DANSK,,
fér en framtrddande position i innehavarens mirke. Det rader ddrmed mirkeslikhet mellan
nnehavarens mirke och invéndarens samtliga mérken. Det finns en beaktansvird risk for att
omsittningskretsen, som i detta fall bland annat utgérs av alla dem som dmnar képa eller silja
en fastighet eller bostad, uppfattar att de tjanster som marknadsfbrs under respektive mirke
har ett gemensamt kommersiellt ursprung. Vid en helhetsbedémning, vid vilken #ven tagits
hinsyn till att invéindarens mérke 4r ként inom en betydande del av omsittningskretsen, dven
om det inte dr visat att mérket dr vill ansett, ir mirkena saledes forvixlingsbara.

Foljaktligen utgor grundema for inviandningen hinder for att lata registreringen besta.
Registreringen skall dérfor upphévas.
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Beslutat den

1.6 OKT 2006

Ulrika Axelsson

I%Wmlflww«

Arna Axelsdon

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld til]
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket. Box 530,
826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den dndring i

beslutet som begiirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran
beslutets dag.




