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Foretradd av avdelningsjuristen M.B.

SAKEN
Registrering av varumaérke

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-07-06 i mél nr PMA 6420-18

Genom det overklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen proVISTA:s
overklagande av Patent- och registreringsverkets beslut att delvis avsld proVISTA:s
ansdkan om registrering av varumirket PROGNOSIS. Sévil Patent- och
registreringsverket som Patent- och marknadsdomstolen fann att varuméarket kunde
forvixlas med den registrerade firman HANDELSBOLAGET PROGNOSIS som har

skydd som niringskidnnetecken for bl.a. konsultativ verksamhet.

proVISTA har 6verklagat beslutet och yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen

ska bifalla ansokan om registrering av varumérket PROGNOSIS pa si sitt att
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varumadrket registreras i klass 41 dven for “utbildningar, kurser och féredrag” och i
andra hand for "utbildningar, kurser och foredrag, ej konsulttjénster inom utbildning”.
Till stod for sitt dverklagande har proVISTA vidhillit vad som anforts vid Patent- och
registreringsverket och 1 Patent- och marknadsdomstolen. proVISTA har darvid
framhallit att proVISTA inte bedriver eller avser att bedriva ndgon verksamhet i
Stockholms 14n, diar handelsbolaget PROGNOSIS ér registrerat. Enligt proVISTA
foljer av begriansningsregeln i 3 § firmalagen (1974:156) att det ska goras en
bedomning av den faktiska forvéaxlingsrisken inom det omrade dar handelsbolagets
firma 4r skyddad. proVISTA har dirutover anfort att Patent- och registreringsverket
har haft en skyldighet att utreda huruvida begransningsregeln i 3 § andra stycket
firmalagen ar tillimplig. Enligt proVISTA bor bristande utredning i detta avseende inte
drabba proVISTA utan drendet bor enligt instansordningens princip aterforvisas till

Patent- och registreringsverket.

Patent- och registreringsverket har yttrat sig och dérvid hanvisat till sitt avslagsbeslut
samt anfort 1 huvudsak foljande. Regeln i 3 § andra stycket firmalagen géller
forvaxlingsbara néringskdnnetecken och har ingen motsvarighet 1 varumirkeslagen
(2010:1877). Denna bestdimmelse dr dirmed inte tillimplig nir det géller registrering
av varumirken. Ett registrerat varumirke géller i hela landet. Darmed faller det heller
inte inom Patent- och registreringsverkets administrativa provning att gora ndgon

skadebedomning.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen f6ljande

BESLUT (att meddelas 2019-02-18)

Patent- och marknadsdverdomstolen avslar 6verklagandet.

Skdlen for beslutet

Den 1 januari 2019 triddde ett antal dndringar i varumérkeslagen i kraft. Samtidigt

ersattes 1974 ars firmalag med en ny lag om foretagsnamn (2018:1653). De dndrade
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bestimmelserna 1 varumarkeslagen ska, med vissa angivna undantag, tillimpas dven pa
ansOkningar om registreringar som har gjorts fore ikrafttridandet. (Se punkten 2 i
overgangsbestimmelserna). 1974 ars firmalag har upphévts men géller fortfarande 1
vissa angivna fall. Den bestimmelse som tidigare fanns i 3 § andra stycket firmalagen
(den s.k. begransningsregeln) aterfinns nu i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om
foretagsnamn. Endast redaktionella dndringar har gjorts i den bestimmelsen. Den har

alltsa samma sakliga innehall som tidigare (Se prop. 2017/18:267 s. 274).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 1-2 och 9 § 1 varumérkeslagen foljer numera, sedan den
1 januari 2019, att ett varumirke inte far registreras, om det &r identiskt eller
forvaxlingsbart med ett registrerat foretagsnamn som anvénds i ndringsverksamhet. |
den tidigare lydelsen angavs motsvarande for en registrerad firma. De dndringar som
gjorts 1 forhéllande till den tidigare lydelsen innebér alltsa endast, savitt nu dr av

intresse, att ordet firma ersatts med ordet foretagsnamn. (Se a. prop. s. 243).

Aven en foretagsnamnsregistrering, eller firmaregistrering fore den 1 januari 2019,
som inte géller i hela landet utgér hinder mot registrering av ett yngre varumérke. Det
finns inget krav pa att foretagsnamnet/firman anvinds som varukédnnetecken for att
utgdra hinder mot registrering. (Jfr uttalanden om firma 1 t.ex. prop. 2009/10:225 s.
183 f.).

Patent- och marknadsdverdomstolen delar den bedomning som Patent- och
registreringsverket och Patent- och marknadsdomstolen gjort att det sokta varumarket
(PROGNOSIS) ar forvéxlingsbart med den éldre firman (HANDELSBOLAGET

PROGNOSIS), dvs. numera foretagsnamnet, som anvinds 1 ndringsverksamhet.

Ett registrerat varumirke géller 1 hela landet och kan inte begrinsas till att gélla enbart
1 vissa lan. Mot den bakgrunden kan péstdendet att varumérket PROGNOSIS inte

avses anvindas i Stockholm inte utgdra skél for att bifalla 6verklagandet.

Nar det géller fragan om tilldmpligheten av begrénsningsregeln i 3 § andra stycket
firmalagen, som numera aterfinns 1 1 kap. 4 § andra stycket lagen om foretagsnamn,

konstaterar Patent- och marknadsdverdomstolen att den ror ensamriétten till ett
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ndringskdnnetecken. Sdsom anforts av Patent- och registreringsverket finns inte ndgon
motsvarande regel 1 varumirkeslagen och regeln i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om
foretagsnamn, tidigare 3 § andra stycket firmalagen, kan under inga forhéllanden
tillimpas 1 ett drende om registrering av ett varumarke. Foljaktligen har Patent- och
registreringsverket inte heller haft ndgon skyldighet att i nu aktuellt &rende utreda i
vilken mén Handelsbolaget PROGNOSIS skulle kunna lida skada, om det sokta

varumirket registrerades. Overklagandet ska dirfor avslas.

Beslutet far enligt 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och

marknadsdomstolar inte overklagas.

Malin Bergwik
Protokollet uppvisat/



