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PAFENT~ UOCH REGISTREAINGSVERKET

Inviindningsirende nr 2008/0089/0001

Registrering nr 395514

INVANDARE

Regus Management lirnited
3000 Hillswood Drive
KT16 ORS Chertsey
Storbritannien

OMBUD

Advokatfirman Lindah] Kommanditbolag e
Box 1766 o P
111 87 Stockholm o

INNEHAVARE

OMBUD

Advokatfirman Glimstedt
Box5244

102 45 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
std av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéndningen avser varumérket REBUS Development med registreringsnummer 395514,
registrerat for fastighetsforvaltning; leasing av byggnader, 1 klass 36, samt
uppiorande/anldggande av byggnationer, 1 klass 37.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas delvis, nimligen endast
avseende tjinster i klass 36, och anfér som grund att det registrerade varumaérket &r
forvéxlingsbart med foljande gemenskapsvarumiérken:

REGUS, reg. nr. 2057180, registrerad for bland annat forvaltning, férmedling, leasing och
virdering av fastigheter, 1 klass 36 (for fullsténdig varuforteckning se bilaga 1).

REGUS, reg. nr. 5048004, 1 figur atergiven nedan, registrerad {or bland annat forvaltning,
formedling, leasing och virdering av fastigheter; fastighetsmékleri; uthyrning, mékleri,
leasing och férvaltning av kommersiell egendom, kontor och kontorsutrymme; uthyrning av
fastigheter; anordnande av leasingkontrakt for uthyrning av egendom; fastighetsutveckling;
ombesoirjande av bemannade och reglerade kontor, i klass 36 (for fullstindig varuforteckning
se bilaga 2).
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Invéndarens mirke reg. nr. 5048004
Mirket utfors 1 blatt och rott.

REGUS, reg. nr. 920611, 1 figur tergiven nedan, registrerad for bland annat forvaltning,
formedling, leasing och vérdering av fastigheter, 1 klass 36 (for fullstdndig varufdrteckning
se bilaga 3).

Invindarens mérke reg. nr. 920611

Till utveckling av talan anfdr inviindaren i allt visentligt f6ljande. Det foreligger
mérkeslikhet mellan mérkena REGUS och REBUS Development. Delen “development” i
sOkanden mérke &r av generisk karaktir. Denna del i mérket maéste anses ha ett snévt
skyddsomfing. Mellan mérkenas distinktiva delar skiljer endast en bokstav, G mot B. |
praktiken blir det darfor en jamforelse mellan REGUS och REBUS. De bada orden har
samma fonetiska ldngd, de har samma rytm och bokstiverna forekommer i samma ordning.
Hur ordet REGUS uttalas med engelskt eller italienskt uttal dr irrelevant eftersom det kan
uttalas som det later, dvs. med svenskt uttal. Markena dr da bade fonetiskt och visuellt lika.
De figurativa inslagen ingdende i invdndarens mérken maste ocksd anses ha svag egen
sarskiljningsformaga varfor de inte utgoér nagon stark del av mérkena, Vad giiler
tjinsteslagslikheten &r fastighetsforvaltning och leasing av byggnader i klass 36 i
innehavarens mérke klart liknande férvaltning, formedling, leasing och vérdering av
fastigheter i klass 36 1 invéindarens mérken. Tjénsterna dr avsedda f&r samma syfte och
vénder sig till samma relevanta méalgropp. Forvixlingsrisk foreligger dérfor bade mellan
kénnetecknen i sig och mellan de respektive tjdnsteslag mérkena avser. Innehavaren har inte
inkommit med négot material som styrker att kinnetecknet REBUS skulle vara inarbetat.
Aven om materialet skulle styrka en sidan ritt kan det inte tillgodoriknas REBUS
Development vilket ir innchavarens mérke. Inviindaren anfor slutligen att de ér en av
virldens storsta aktorer inom tillhandahéllandet av kontorslokaler for korta kontrakt och har
ett betydligt anseende i Sverige, inom EU och 1 vriga virlden med 950 business center 1 400
stdder, i 70 ldnder. Till styrkande av detta har invéindaren ingett utdrag frén en
Internethemsida.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor 1 huvudsak
foljande. Det dr hela varumirket REBUS Development som ska beddmas vid jdmforelsen d
det 4r 1 den kombinationen varumérket har registrerats oavsett om delen Development 1
varumirket inte i sig kan registreras som varumérke. Utseendemissigt kan varumérkena
darfor inte anses vara forvixlingsbara. Aven for det fall varumirket REBUS Development
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inte ska bedémas i sin hethet kan varumérkena inte anses vara forvéxlingsbara. Varumérkena
skiljer sig at, bade visuellt och fonetiskt. Uttalsméssigt skiljer sig varumérkena da Regus ar
ett internationellt varumaérke som dérav inte ska uttalas pa svenska utan péd engelska eller
italienska, vilket framgér av varumérkesinformationen som bilagt frén invindaren. Vidare
finns inte heller nagon forvixlingsrisk associationsméssigt mellan varumérkena dé de ar
verksamma 1 olika delar av Sverige. Inviindaren dr verksam 1 Stockholm och Géteborg.
REBUS Development dr verksam i Skéne. Aven om REBUS inte har funnits som registrerad
firma har REBUS anvints som forkortning av Real Estate Business Strategies Scandinavia
AB sedan 1993, Namnet ér vil inarbetat 1 varumaérkets omséttningskrets dir det har anviéints
under de senaste 15 dren. Namnet &r dven vilként hos myndigheter och privata
fastighetsbolag 1 Skéne, bl.a. hos stadsbyggnadskontoren.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumérke inte far
registreras om mérket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumiéirke som innehas av
nagon annan och dr registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt huvudregeln 1 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kiénnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Frigan om
forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter av betydelse
i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten avseende de
varor/tjénster som mérkena avser. Avgdrande blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i
vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Beddmningen av denna fraga ska
grundas pa det helhetsintryck méirkena formedlar och da i forsta hand pa mérkenas visuella
och fonetiska likhet. Hansyn ska &ven tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella
mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehall, varvid risken
for att konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan
varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hidnsyn till det faktum att konsumenten ofta
saknar en reell mojlighet att samtidigt jAmfora tva motstdende mérken, varfor det ocksa
madste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Det ska dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sérskiljningsforméaga hos de
respektive mérkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke ska
utgora en faktor som Gkar forviixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven &terfinns hos det andra kéinnetecknet.

PRY gor foljande bedomning

Med anledning av innehavarens hénvisning till att denne har en tidigare inarbetad ritt vill
PRV inledningsvis framhalla att frAga om biéttre rétt till ett kdnnetecken inte kan provas i
administrativ ordning utan endast vid allmén domstol (jmf 44 § varumarkeslagen och
Regeringsrittens dom RA 2006 ref 75 PIZZA PAPA JOHN'S i figur). PRV har darfor
endast att ta stéillning till huruvida innehavarens registrerade mérke &r forvaxlingsbart med
invéndarens varumirken.

Inledningsvis konstaterar PRV att utredningen i drendet inte styrker att invéindarens mérken
forvirvat ett stdrre skyddsomfing dn vad som foljer av mérkenas registreringar.

Vad giller tjinsteslagslikheten innehéller mérkena identiska tjénster i klass 36. Avseende
miérkeslikheten ska beddmningen goras mellan innehavarens mérke REBUS Development
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och invindarens ordmérke REGUS samt inviindarens tvé figurmérken innehéllande lydelsen
REGUS. I innehavarens mirke far det inledande ordet REBUS anses vara den dominerande
delen eftersom det efterfoljande mirkesordet Development har svag sérskiljningsforméga for
fastighets- och byggnadstjanster. Ordet REBUS, i betydelsen bildgdta, &r inte beskrivande
for ifrigavarande tjinster och fir anses besitta sédrskiljningsforméga av normalgraden.

Invindarens ordmérke REGUS och dominanten i innehavarens mérke, REBUS, skiljer sig
endast &t genom bokstaven B i innehavarens mirke mot bokstaven G i invéindarens. Mérkena
ir séledes visuellt lika. Aven fonetiskt foreligger det vid ett svenskt uttal en viss likhet
miirkena emellan. Associationsmissigt skiljer sig mérkena emellertid 4t genom att
innehavarens mérke for tankarna till bildgator medan invéndarens mérke i den svenska
omsittningskretsen framstér som ett fantasiord. Sammantaget far den skiljande associationen
anses sa stark att nigon stérre mirkeslikhet inte kan anses foreligga mellan innehavarens
miirke och ndgot av invindarens motanférda mérken.

Vid en helhetsbedémning finner PRV att de motstdende mérkena uppvisar sddana olikheter
att de, trots tjinsteslagsidentitet, inte kan anses vara forviixlingsbara. Foljaktligen utgdr
invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska darfor avslas.

Beslutat den £ 8 APR 1018

Asko Annala P
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som §verklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd manader fran beslutets
dag.
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Bilaga 1
Registreringsnummer: 002057180 Registreringsdatum: 2003-03-12
Ansékningsnummer: 002057180 Ingivningsdatum: 2001-01-25

REGUS

Klassificering

9: Datorer, maskinvara och programvara; delar och komponenter till alla nimnda varor; smartkort,
kreditkort och id-kort.

16: Papper, kartong samt produkter dirav, e] ingdende 1 andra klasser; trycksaker; tryckta publikationer;
magasin; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim
for pappersvaror och hushéllsindamal; konstnirsmaterial; mélarpenslar; skriviaskiner och
kontorsfornddenheter (¢) mdbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
plastmaterial for emballering (ej ingéende i andra klasser); spelkort; trycktyper; klichéer.

35: Kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; sekreterartjénster; sekreterartjinster sdsom
fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och
stenografi;kontorstjéinster;reproduktion och sdnderrivning av dokument;personalrekrytering och -
placering.

36: Forvaltning, formedling, leasing och vérdering av fastigheter.

41: Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhallning; sport- och
idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; upplatande av anldggningar fér méten, konferenser, seminarier
och utstéllningar;uthyrning av tillfélliga bostdder;uthyrming av kontorsmébler;uthyrming av datorer
och databehandlingsutrustning;uthyrning av programvara;tilthorande tjinster levererade via
Internet;leverans av direktansiutna publikationer (ej nedladdningsbara};direktansluten publicering
av elektroniska bocker, informationsblads och tidskrifter;konsultation, rddgivning och information
avseende allt det ndmnda.

42: Upplitande av anldggningar for méten, konferenser, seminarier och utstéllningar; uthyming av
tillfalligt logi; uthyrning av kontorsmébler;uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning;drift
av chattrum; uthyrning av datorprogramvara.

Prioritet

Begird fran Osterrike 1990-10-12,132 967 Bulgarien 1999-08-09,38200 Benelux 1989-05-25,0462716
Benelux 1999-06-14,656 873 Tyskland 1990-11-30,1168892 Danmark 1992-03-13,VR 1992 01218
Spanien 1989-05-31,1 502 693 Spanien 1991-08-19,1502692 Finland 1991-07-05,112 389 Frankrike
1989-05-29,1 691 785 Storbritannien 1989-03-06,1 375 669 Storbritannien 1989-03-07,1 375 966
Storbritannien 1989-07-14,1 391 932 Storbritannien 1998-08-24,2 175 648 Irland 1998-09-16,209 690
Italien 1992-07-07,569847 Lettland 1999-08-11,M46682 Portugal 1992-11-20,256 103 Portugal 1992-
11-20,256 104

Innehavare
Regus Management Ltd, 3000 Hillswood DriveHillswood Business Park, KT16 ORS Chertsey,

(SURREY), Storbritannien

Ombud
FIELD FISHER WATERHOQUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritannien
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Bilaga 2
Registreringsnummer: 005048004 Registreringsdatum: 2007-10-08
Ansokningsnummer: 005048004 Ingivningsdatum: 2006-04-28

Figurklasser: 249.11; 24.9.16; 24.9.25

Beskrivning

Blétt, rott.

Klassificering

35:

Kontorsmaskins- och kontorsutrustningsuthyrning; tjanster avseende kontorsforvaltning;
kontorsstddtjinster; foretagsadministration for kontrollerade arbetsplatser; sekreterartjanster;
sekreterartjdnster sdsom fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och stenografi;
kontorstjinster; reproduktion och sénderrivning av dokument; personalrekrytering och -placering.

36: Férvaltning, formedling, leasing och vérdering av fastigheter; fastighetsmékleri; uthyrning, mékleri,
leasing och forvaltning av kommersiell egendom, kontor och kontorsutrymme; uthyring av
fastigheter; anordnande av leasingkontrakt for uthyrning av egendom; fastighetsutveckling;
ombesdrjande av bemannade och reglerade kontor,

42; Uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning; uthyrning av datorprogramvara.

43: Uppldtande av anldggningar for moten, konferenser, seminarier och utstéllningar; uthyrning av
tillfalligt logi.

Innehavare

Regus Management Ltd, 3000 Hillswood DriveHillswood Business Park, KT16 ORS Chertsey, (SURREY),

Storbritannien

Ombud

FIELD FISHER WATERHOUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritannien
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Bilaga 3
Registreringsnummer: 000920611 Registreringsdatum: 1999-11-05
Ansokningsnummer: 000920611 Ingivningsdatum: 1998-08-28
Figurklasser: 26.1.3;26.1.24; 26.5.1; 26.5.6; 26.5.10; 26.5.24; 26.7.25
Klassificering
35: Uthyming av kontorsmaskiner och -utrustning; sekreterartjanster; sekreterartjinster sdsom

fotokopiering, telefonsvar, maskinskrivning, ordbehandling och stenografi; kontorstjénster; tjanster
avseende reproduktion och sénderrivning av dokument; {janster avseende personalrekrytering och -

placering.
36: Forvaltning, formedling, leasing och vérdering av fastigheter.
42: Upplitande av anlidggningar for méten, konferenser, seminarier och utstéllningar; uthyrning av

tillfdlliga bostader; uthyrning av kontorsmobler; uthyrning av datorer och databehandlingsutrustning;
uthyrning av datorprogramvara,

Innehavare
Regus Management Limited, 1 Northumberland Avenue, WC2N 5BW London, Storbritannien

Ombud
FIELD FISHER WATERHOQUSE LLP, 35 Vine Street, EC3N 2AA London, Storbritanmen



