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DOMSLUT

1.

Patent- och marknadséverdomstolen dndrar Patent- och marknadsdomstolens dom

pa sa sitt att Patent- och marknadsdverdomstolen

a) héver registreringen av foretagsnamnet Granitor Properties AB,

b) forbjuder, vid vite om 1 000 000 kr, envar av Granitor Properties AB och
Granitor Holding AB att 1 ndringsverksamhet anvidnda tecknen Granitor och
Granitor Properties
dels som nédringskdnnetecken avseende fastighetsforvaltning och
fastighetsutveckling,
dels som varukdnnetecken vid marknadsforing och tillhandahéllande av varor
och tjinster avseende fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling,

c) faststiller att Granitor Properties AB dr skyldigt att till Garnito Aktiebolag utge
skélig ersittning for utnyttjandet av niringskénnetecknet Granitor,

d) befriar Garnito Aktiebolag fran skyldigheten att utge erséttning for Granitor
Properties AB:s och Granitor Holding AB:s rittegangskostnader i Patent- och
marknadsdomstolen, och

e) forpliktar Granitor Properties AB och Granitor Holding AB att solidariskt
ersdtta Garnito Aktiebolags rittegdngskostnad i Patent- och marknadsdom-
stolen med 996 566 kr, varav 975 000 kr utgér ombudsarvode, jimte rénta
enligt 6 § rintelagen fran dagen for Patent- och marknadsdomstolens dom tills
betalning sker.

Granitor Properties AB och Granitor Holding AB ska solidariskt ersétta Garnito

Aktiebolags réttegangskostnad i Patent- och marknadséverdomstolen med

950 000 kr, varav 775 000 kr utgér ombudsarvode, jamte rénta enligt 6 § rinte-

lagen fran dagen for Patent- och marknadséverdomstolens dom tills betalning sker.
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1 YRKANDEN M.M.

Garnito Aktiebolag (Garnito) har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska
bifalla kdromalet, befria Garnito fran skyldigheten att ersitta Granitor Properties AB
(Granitor Properties) och Granitor Holding AB (Granitor Holding) for rittegangs-
kostnader 1 Patent- och marknadsdomstolen och i stillet forplikta Granitor Properties
och Granitor Holding att solidariskt ersétta Garnito for dess réttegdngskostnad dér.
Garnito har 1 andra hand yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska sétta ned
den ersittning for rittegdngskostnader som underinstansen beslutat om avseende
ombudsarvode till 487 500 kr per bolag och avseende kostnader for bolagens eget
arbete till 36 900 kr per bolag.

Granitor Properties och Granitor Holding har yrkat att Patent- och marknadsover-
domstolen fullt ut ska bifalla deras yrkanden om erséttning for rittegdngskostnader 1

Patent- och marknadsdomstolen.

Part har motsatt sig respektive motparts dndringsyrkanden.

Parterna har yrkat erséttning for rittegdngskostnader i Patent- och marknadsover-

domstolen.

2 PARTERNAS TALAN

Parterna har i1 Patent- och marknadsdverdomstolen aberopat samma grunder och ut-

vecklat talan pa i allt visentligt det sitt som antecknats i underinstansens dom.

Garnito har, savitt avser grunderna for talan om forbud, fortydligat och preciserat de
forfoganden som Garnito har lagt Granitor Properties till last pé sa sitt att forsta
stycket under rubriken ”Forbud mot Granitor Properties fortsatta anvindning” pé
sidan 5 i Patent- och marknadsdomstolens dom ska ha féljande lydelse (fortydliganden

och preciseringar 1 kursivt).
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Garnito &r innehavare av det dldre foretagsnamnet Garnito vars registrerade verksamhets-
foreméal omfattar att bedriva fastighetsforvaltning och ddrmed forenlig verksamhet. Granitor
Properties anvdnder ”Granitor” och ”Granitor Properties” som varu- och naringskidnnetecken
inom branschen fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling. Anvindningen sker i samband
med marknadsforing, forsdljning och uthyrning av lokaler, bostdder och fastigheter, savdl for-
valtade som nyutvecklade. Anvindningen sker dven vid kontakter med myndigheter och andra
intressenter inom branschen for fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling. Kannetecknen
”Granitor” och ”Granitor Properties” & ena sidan och ”Garnito” & andra sidan ar synnerligen
lika varandra. Vidare rader det tjansteslagsidentitet for den del av Granitor Properties verksam-
het som omfattar savél fastighetsforvaltning som fastighetsutveckling (séval i registrerad verk-
samhetsbeskrivning, som i faktisk utférd verksamhet). I vart fall rdder det en tjansteslagslikhet
avseende den del av Granitor Properties verksamhet som omfattar fastighetsutveckling, oavsett
om principen om verksamhetsbeskrivningens elasticitet tillimpas eller inte. Anvandningen av
”Granitor” och ”Granitor Properties” utgdr intrang i Garnitos ensamrétt till foretagsnamnet
Garnito (bdde som ndringskidnnetecken och som varukénnetecken) varfor det finns skal att
meddela vitesférbud.

Fortydligandena har inte medfort ndgon éndrad instéllning i sak fridn Granitor

Properties och Granitor Holding.

3 UTREDNINGEN

Parterna har aberopat samma skriftliga och muntliga utredning i Patent- och marknads-

overdomstolen som i underinstansen.

4 DOMSKAL

4.1 Friagorna i malet och provningsordningen

Malet ror fragor om hdvning av foretagsnamnet Granitor Properties AB, forbud vid
vite for Granitor Properties och Granitor Holding att 1 ndringsverksamhet anvénda
tecknen Granitor och Granitor Properties som nérings- respektive varukénnetecken och
faststdllande av skyldighet for Granitor Properties att betala skilig ersittning och
erséttning for ytterligare skada till f61jd av de intrdng som Garnito har dberopat som

grund for talan.
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Centralt for provningen av frdgorna i malet dr om det foreligger forvéxlingsrisk mellan
foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB. Efter en kort redogor-
else for de rittsliga utgangspunkterna savitt avser de fragor som ska provas i malet,
kommer Patent- och marknadsoverdomstolen forst att ta stdllning till vad som kan
anses innefattas i foremalet for Garnitos verksamhet enligt registreringen till Bolags-
verket. Dérefter provar domstolen fradgan om hévning av foretagsnamnet Granitor
Properties AB, foljt av fraigan om Granitor Properties och Granitor Holdings anvéand-
ning av tecknen Granitor och Granitor Properties utgjort intrdng i foretagsnamnet och,
genom det s.k. korsvisa skyddet, i varumérket Garnito. Bedomer domstolen att intrang
har begétts, provar domstolen om det finns forutsattningar att meddela Granitor
Properties och Granitor Holding forbud att fortsitta med intranget. Domstolen provar
da dven fragan om skéilig ersittning och ersdttning for ytterligare skada. Avslutningsvis
tar domstolen stéllning till yrkandena om rittegdngskostnader och om domen ska fa

overklagas.

4.2 Rittsliga utgiangspunkter

Patent- och marknadsdomstolen har i sin dom (se s. 15—17) redogjort for de réttsliga
utgangspunkterna for provningen av fragorna i malet. Patent- och marknadséverdom-
stolen ansluter sig och hinvisar till underinstansens redogorelse. Harutover finns enligt
Patent- och marknadsoverdomstolen anledning att dven lyfta fram foljande réttsliga ut-

gangspunkter for provningen.

Enligt 1 kap. 1 § lagen (2018:1653) om foretagsnamn ér ett foretagsnamn den bendm-
ning under vilken en ndringsidkare driver sin verksamhet. Som underinstansen angivit
ska foremalet for foretagets verksambhet, angivet till sin art, anges vid registreringen av

foretagsnamnet.

Betraffande aktiebolag foljer det av 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att bolags-
ordningen ska ange sdvil bolagets foretagsnamn som foremélet for bolagets verksam-
het. Utgdngspunkten for beskrivningen av bolagets verksamhet &r att den bor utformas

sa att bolagets aktiedgare, borgenérer och andra intressenter inte behdver hysa ndgon
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tvekan om vad bolaget far 4gna sig at. Avgrinsningen i bolagsordningen ska dock inte

behova vara sé sniv att den ligger 1 vigen for smérre omlidggningar av bolagets rorelse.
Déaremot bor styrelsen inte kunna gora genomgripande dndringar av verksamhetens art

utan att iaktta proceduren for bolagsordningséndring. (Se Sten Andersson m.fl., Aktie-

bolagslagen — En kommentar, 3 juni 2024, Version 19, JUNO, kommentaren till 3 kap.
1 § under rubriken Verksamhetsforemalet.)

Som Patent- och marknadsdomstolen angivit &r verksamhetsforemalet i1 forsta hand en
associationsrittslig figur som sitter ramarna for vad bolaget far 4gna sig at, men det

angivna verksamhetsforemalet far &ven betydelse for foretagsnamnets skyddsomfang.

Det ar ocksa mot denna bakgrund som man maste forstéd det s.k. elastiska bransch-
begreppet som tillimpas inom féretagsnamnsrétten. I det betdnkande som foregick
lagstiftningsdrendet som ledde fram till 1974 ars firmalag uttalades, med anledning av
fragan om forvixlingsbarhet, bland annat att det lagda forslaget riknade med ett elas-
tiskt branschbegrepp varigenom man kan ta hénsyn till egenarten hos varje sirskild
verksamhetsgren eller kombination av verksamhetsgrenar. Det konstaterades vidare att
det inte alltid forekommer nagon klar branschavgréansning inom néringslivet samt att
en bransch vidare kan vara i rorelse mot ett nytt omrade och verksamheten darfor
utvidgas och fordndras till att inrymma dven detta. Det ansdgs darfor inte mojligt att
lagstiftningsvéigen ge anvisningar om arten av den verksamhet som skulle rymmas

inom en viss bransch, utan dessa gransdragningar fick ndrmare bestimmas genom

praxis. (Se SOU 1967:35s. 188 f.)

Verksamhetsbeskrivningen fyller alltsa bdde en foretagsnamnsrittslig och en associa-
tionsréttslig funktion. Detta har medfort att kravet pd beskrivning av verksamheten vid
registrering av foretagsnamn skiljer sig fran kravet pa angivande av varor och tjanster
vid registrering av varumérken. Fragan har behandlats i tidigare lagstiftningsdrenden
avseende 1974 ars firmalag. Saledes uttalade regeringen i lagstiftningsarendet avse-
ende vissa dndringar i firmalagen att det ur ett immaterialrattsligt perspektiv ér bra om
verksamhetsbeskrivningen for en registrerad firma ar preciserad eftersom det gor det

lattare att bedoma firmaskyddets omfattning och minskar risken for att registrerade
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firmor tillerkénns storre skyddsomféng dn de bor ha, sédrskilt vid bedomningen av
fragor om forvixling mellan varukdnnetecken och registrerade firmor. Det uttalades
vidare att ett krav pé storre precision vid utformningen av verksamhetsbeskrivningarna
ocksé kan bidra till att dessa béttre svarar mot det verkliga behovet av skydd. Sam-
tidigt konstaterades att de kénneteckensrittsliga fordelarna med en sddan precision
madste vigas mot de nackdelar som kan finnas ur en associationsréttslig synvinkel och
regeringens slutsats blev att det intresse som finns ur kénneteckensrittslig synvinkel
inte kunde anses véga sa tungt att det kunde motivera sarskilda tvingande foreskrifter
som kan fa negativa associationsrittsliga konsekvenser. (Se prop. 2009/10:225 s. 355

f)

Det kan saledes konstateras att branschlikhet &r ett vidare begrepp dn varumaérkes-
rittens krav pd varuslagslikhet (se hirom ocksd Eric W Essén m.fl., Firmaritt —
Foretagsnamn 1 praktiken, 2013, JUNO, s. 67). Vid en jaimforelse innebar det att de
sndvare varu- och tjansteslagsklasserna i sig ofta erbjuder ett for forvaxlingsbedom-
ningen mer precist och adekvat verktyg dn vad det registrerade verksamhetsforemalet

for ett foretagsnamn gor, vilket kan vara tdmligen brett angivet.

Nar det giller en talan om hdvning av foretagsnamn utgar prévningen fran bolagens
registrerade verksamhetsforemal. Faktisk eller avsedd anvdndning som inte aterspeglas
1 registreringen &r i regel inte av betydelse vid den forvéxlingsbeddmning som ska
goras i en sadan situation. Hur foretagsnamnet faktiskt anvints skulle dock kunna ha
betydelse for tolkningen av verksamhetsforemalet och dé framfor allt 1 fraga om vad
som med hénsyn till det elastiska branschbegreppet ska omfattas av det registrerade
skyddet. Nagon tydlig vigledning eller praxis i frigan om vilken betydelse som den
faktiska anvindningen ska ges vid provningen av om ett foretagsnamn ska hdvas finns

inte (jfr NJA 1988 s. 209, NIR 1993 s. 478 och Essén m.fl., a.a.).



Sid 8
SVEA HOVRATT DOM PMT 14066-23
Patent- och marknadsGverdomstolen

4.3 Foremalet for Garnitos verksamhet

Enligt registreringen hos Bolagsverket dr foremalet for Garnitos verksamhet att

bedriva fastighetsforvaltning, jimte ddrmed forenlig verksambhet.

Niér det giller vad som avses med fastighetsforvaltning ansluter sig Patent- och mark-
nadsoverdomstolen till det som professor B.Hs uttalat om att fastighetsfor-valtning i
grunden handlar om att forddla och skota fastigheter. I fastighetsforvaltning ingar
diarmed bl.a. att inneha fastigheter i syfte att hyra ut hela eller delar av fastigheten till
kommersiella eller privata aktorer. Att sddan verksamhet omfattas av begreppet synes

ocksa ostridigt 1 mélet.

I fastighetsforvaltning fir ocksa anses ingd sadan verksamhet som Garnito dgnat sig it
genom att dels utveckla och forddla bolagets befintliga fastighetsbestdnd genom om-,
till- och nybyggnation, dels forvérva fast egendom for nybyggnation (se Patent- och
marknadsdomstolens dom s. 10). Aven betriffande denna verksamhet har det nimligen
1 grunden varit friga om att forddla foretagets egna fastigheter, och inte att utveckla
fastigheter i syfte att sedan silja dem vidare (se 4ven nedan under rubriken bransch-

likhet betrdffande skillnaderna mellan fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling).

Sammanfattningsvis bedomer Patent- och marknadséverdomstolen att den verksamhet
som Garnito bedrivit faller inom det registrerade foremalet for bolagets verksambhet,

ndmligen fastighetsforvaltning och darmed forenlig verksamhet.

4.4 Fragan om hivning av foretagsnamnet Granitor Properties AB

4.4.1 Aberopade grunder for hivning av foretagsnamnet

Garnito har till grund for yrkandet om hivning av foretagsnamnet Granitor Properties

AB aberopat att Garnito dr innehavare av det dldre registrerade foretagsnamnet Garnito
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Aktiebolag. Garnito har anfort dels att det finns en betydande likhet mellan foretags-
namnet Granitor Properties och Garnito, dels att bolagens registrerade verksamhets-
foremal i vissa delar ar identiska eller i vart fall likartade, varfor det finns en risk for
forvaxling. Garnito har gjort gillande att foretagsnamnet Granitor Properties AB dér-
med registrerats i strid med lagen om foretagsnamn och att registreringen alltjimt

strider mot lagen.

4.4.2 Omsdttningskretsen

Vid bestimmande av omsittningskretsen for provningen av frigor om foretagsnamn
brukar man utga fran att den personkrets som utgor omsittningskretsen vanligtvis ar
sammansatt av dels den allmédnhet som normalt kan berdknas tillgodogora sig den
aktuella verksamheten, dels olika branschforetradare. Omsédttningskretsen bestar alltsa
av en forbrukargrupp och en branschgrupp. Det ér vidare inte enbart den faktiska
malgruppen som dr avgdrande vid avgransningen av omsattningskretsen, utan dven den
potentiella kundkretsen ska beaktas. (Se Peter Adamsson m.fl., Lagen om foretags-

namn, 19 februari 2024, Version 1B, JUNO, kommentaren till 1 kap. 2 §.)

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat har Garnito lagt fram endast begrans-
ad utredning om sammansittningen av omsattningskretsen. I malet har det dock fram-
kommit att fastighetsforvaltning kan avse bl.a. skotsel och uthyrning av bostadsldgen-
heter och kommersiella lokaler. Férbrukargruppen for verksamheten far med dessa
utgangspunkter typiskt sett anses vara bostads- och lokalhyresgister, samt potentiella
sddana, och branschgruppen fir antas bestd av olika foretrddare for de branschaktorer
som bolaget kan komma i kontakt med inom ramen for sin fastighetsforvaltande verk-
samhet. Vid bestimmandet av omsittningskretsen dr dven den verksamhet 1 form av
fastighetsutveckling som Granitor bedrivit relevant. Nar det géller malgruppen for
fastighetsutveckling omfattar den typiskt sett fastighets- och bostadskdpare, som kan
vara bade kommersiella aktorer och allménheten. Fastighetsutveckling kan dven — pé
samma sétt som fastighetsforvaltning — rikta sig till olika branschforetradare, t.ex.

byggbolag och andra aktdrer som ér delaktiga vid ny- eller ombyggnation.
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Nir det giller den relevanta omséttningskretsen kan det forutsittas att de kommersiella
aktorer som ingér i denna sannolikt dr mer upplysta och uppmérksamma dn de bostads-
hyresgéster och bostadskopare som féar anses tillhora allmidnheten i stort. Eftersom all-
ménheten kan komma i kontakt med dessa verksamheter i flera olika situationer — och
alltsé inte bara i konkreta avtalssituationer vid kop eller hyra av bostad — kan dessa inte

anses ha en forhdjd uppmirksamhetsniva.

4.4.3 Sdrskiljningsformdga

Nar det giller sarskiljningsformégan for foretagsnamnet Garnito Aktiebolag instimmer
Patent- och marknadséverdomstolen 1 underinstansens beddmning att namnet 1 sig har
en normal sérskiljningsformaga och att den utredning som lagts fram, d&ven med beakt-
ande av det forhdllandet att Garnito varit verksamt 1 branschen i cirka 30 ar, inte ar till-
racklig for att ge stod for slutsatsen att namnet forvérvat ytterligare sérskiljnings for-

maga.

4.4.4 Namnlikhet

Som Patent- och marknadsdomstolen funnit bor jamforelsen mellan foretagsnamnen
goras med utgéngspunkt i dominanterna i respektive bolags foretagsnamn. Jimforelsen

ska saledes goras mellan Garnito och Granitor.

Niér det géller den visuella likheten delar Patent- och marknadséverdomstolen under-
instansens beddmning att namnen &r visuellt lika. Enligt Patent- och marknadsdver-

domstolen dr den visuella likheten till och med mycket hog.

Vad giller den fonetiska likheten kan det konstateras att baida namnen dr uppbyggda av
tre stavelser som inleds med samma bokstav, nimligen bokstédverna G, N respektive T.
Detta bidrar till att det sammantaget foreligger en relativt hog fonetisk likhet d&ven om

det finns fonetiska skillnader mellan namnen.
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Nir det giller den konceptuella likheten delar Patent- och marknadséverdomstolen
underinstansens bedomning att det finns en konceptuell skillnad mellan namnen 1 det
att foretagsnamnet Granitor anspelar pd bergarten granit, medan Garnito far anses ut-

gora ett fantasinamn som inte ger genomsnittskonsumenten nagon sérskild ledning.

Att foretagsnamnet Granitor anspelar pa bergarten granit skulle i och for sig vara till
viss hjdlp for genomsnittskonsumenten vid savél den visuella som den fonetiska av-
kodningen av namnet. Trots detta bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen att

namnlikheten mellan Garnito och Granitor vid en samlad beddmning &r hog.

4.4.5 Branschlikhet

Som redovisas ovan dr foremédlet for Garnitos verksamhet enligt registreringen till
Bolagsverket att bedriva fastighetsforvaltning, jimte ddarmed forenlig verksamhet. For
Granitor Properties dr verksamhetsforemalet att direkt eller indirekt genom hel- eller
deldgda bolag, forvirva, forvalta, utveckla och forsilja fast egendom och vardepapper

samt bedriva darmed forenlig verksamhet.

Patent- och marknadsdverdomstolen konstaterar att verksamhetsforemalen for Garnito
och Granitor Properties dverlappar varandra och alltsé ar identiska 1 viss del. Det géller
den del av Garnitos verksamhet som avser fastighetsforvaltning och Granitor
Properties verksamhet som avser forvaltning av fast egendom (se t.ex. Tribunalens
dom av den 19 januari 2017, Morgan & Morgan, T-399/15, EU:T:2017:17, punkt 39).
I sammanhanget kan det d&ven konstateras att Granitor Properties bedriver viss fastig-

hetsforvaltning.

Nir det sedan géller den del av Granitor Properties verksamhet som avser fastighets-
utveckling (utveckla fast egendom) kan den — dven med beaktande av det s.k. elastiska
branschbegreppet — inte anses vara av identiskt slag som fastighetsforvaltning eller
diarmed forenlig verksamhet. Patent- och marknadsdverdomstolen ansluter sig hérvid,
1 likhet med underinstansen, till slutsatserna i professor B.Hs sakkunnig-utlatande att

verksamheterna fastighetsutveckling och fastighetsforvaltning ér skilda.
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Fastighetsutveckling far uppfattas vara en projektorienterad verksamhet i syfte att
skapa nya viarden genom att en fastighet forddlas frén ramark till bostader eller
kommersiell verksamhet (markexploatering) eller 6vertagande och forddling av en
fastighet till ett helt annat nyttjande dn det nuvarande (utveckling av befintlig bebygg-
else). Huvudsyftet i fastighetsutveckling far anses ligga i forddling och sedermera av-
yttring av den fasta egendomen, medan fastighetsforvaltning i regel handlar om en

langsiktig skotsel av fastigheten och dess hyresgéster.

Inom ramen for fastighetsutveckling kan det emellertid — precis som for fastighetsfor-
valtning — bli frdga om att bl.a. forvirva och foridla fastigheter genom t.ex. ny- eller
ombyggnation. P4 si sitt kan foretag som bedriver dessa olika verksamheter ocksa
komma 1 kontakt med samma intressenter och branschforetrddare, t.ex. byggforetag
och siljare av fastigheter samt kommuner och myndigheter. Vidare kan bada dessa
verksamheter komma 1 kontakt med den bostadssokande allménheten. Till exempel har
det 1 detta mal kommit fram att Garnito hyr ut bostéder till allmdnheten medan
Granitor Properties 1 stdllet marknadsfor nyproducerade bostadsritter till allmédnheten.
Med hénsyn till de flera beréringspunkter som finns mellan verksamheter av dessa slag
bor fastighetsutveckling dirfor, enligt Patent- och marknadséverdomstolen, anses vara

av liknande slag som fastighetsforvaltning.

4.4.6 Faktisk forvixling

Eftersom beddmningen av om det finns en risk for forvixling &r en normativ bedém-
ning har bevisning om att det forekommit faktisk forvéxling generellt sett ett relativt
lagt bevisvdrde. Det utesluter emellertid inte att forekomsten av forvixlingar kan vara
av sédant slag att den kan fa viss betydelse for bedomningen i vissa fall. De uppgifter
som framkommit i forhdr om att faktisk forvixling skett mellan foretagsnamnen har
emellertid varit allmént hallna och svéra att hérleda till ndgon typisk situation med an-
knytning till Garnitos verksamhet. Uppgifterna kan dérfor inte ges ndgon storre betyd-

else vid helhetsbedomningen.
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4.4.7 Sammanvigd bedomning i fragan om forvixling

Eftersom verksamheterna riktar sig bdde mot allméinheten i stort och mot kommersiella
aktorer, ska forvaxlingsbedomningen goras utifrdn den genomsnittskonsument som ar

minst uppmirksam, dvs. i detta fall allménheten i stort.

Vid en sammantagen beddmning finner Patent- och marknadsdverdomstolen att det
med hdnsyn till den h6ga namnlikheten, och att det &r fraga om identisk verksamhet i
fraga om de fastighetsforvaltande delarna och verksamhet av liknande slag i friga om
fastighetsutveckling, finns en risk for att genomsnittskonsumenten uppfattar att det
finns ett samband mellan foretagen. Det foreligger darfor 1 foretagsnamnsréttslig
mening en risk for forviaxling mellan foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor

Properties AB.

P4 grund hdrav — och da 6vriga forutsittningar enligt 3 kap. 1 § lagen om foretags-
namn ar uppfyllda — ska yrkandet om hiavning bifallas och underinstansens dom &ndras

pa sé sitt att registreringen av foretagsnamnet Granitor Properties AB ska hévas.

4.5 Fragan om forbud

4.5.1 Forbud mot Granitor Properties

De forfoganden som Garnito har lagt Granitor Properties till last och som Garnito har
aberopat som grund for yrkandet om forbud 1 forhdllande till Granitor Properties, ar att
Granitor Properties har anvint tecknen Granitor och Granitor Properties som nirings-
och varukédnnetecken inom branschen fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling.
Garnito har fortydligat och preciserat att anvindningen har skett dels i samband med
marknadsforing, forséljning och uthyrning av lokaler, bostdder och fastigheter, sévél
forvaltade som nyutvecklade, dels vid kontakter med myndigheter och andra intressen-

ter inom branschen for fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling. Nar det géller
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marknadsforing har Garnito gjort géllande att sddan har forekommit i Granitorkoncern-

ens hallbarhetsredovisning fran ar 2021 och pa webbplatsen granitor.se.

Av utredningen framgar att Granitor Properties faktiskt har bedrivit verksamhet i form
av fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling samt dérvid anvint foretagsnamnet
bl.a. i sin marknadskommunikation. Vidare har Patent- och marknadséverdomstolen
ovan bedomt att det foreligger en risk for forvixling mellan foretagsnamnen Garnito
Aktiebolag och Granitor Properties AB. Harigenom har Granitor Properties gjort in-
trang i Garnitos ensamrétt till sitt foretagsnamn. I vart fall frdn den 21 februari 2022 da

Garnito skickade ett varningsbrev har intrdng begétts av oaktsamhet.

Av 1 kap. 8 § forsta stycket varumérkeslagen (2010:1877) foljer att den som innehar
ett foretagsnamn eller annat ndringskénnetecken har ensamritt till kinnetecknet som
varukdnnetecken. Av bestdimmelsen framgar det s.k. korsvisa skyddet mellan lagen om
foretagsnamn och varumaérkeslagen. Det korsvisa skyddet har sin grund 1 att fore-
tagsnamn och varumaérken i stor utstrackning och i manga fall anvénds pa ett liknande

satt pa marknaden.

Garnito har 1 mélet yrkat att forbudet dven ska trdffa anvindningen av Granitor och
Granitor Properties som varukdnnetecken och som grund aberopat att Granitor
Properties anvdndning av kénnetecknen gjort intrang dven i1 Garnitos ensamrétt till
kdnnetecknet som varukdnnetecken. Granitor Proporties ska hérvid ha anvént tecknen

som varukdnnetecken vid marknadsforing och tillhandahallande av tjanster.

Patent- och marknadséverdomstolen bedomer att den anvéndning av kénnetecknen vid
marknadsforing och tillhandahéllande av bostdder och lokaler som skett pa bl.a. webb-
platsen granitor.se utgjort varumirkesanvindning. Av de beddmningar som Patent-
och marknadsdverdomstolen gjort betrdffande forvaxlingsrisken i frdgan om foretags-
namn foljer att Granitor Properties anvandning utgor intrang i Garnitos ensamritt dven

enligt det korsvisa skyddet.
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Patent- och marknadsdverdomstolens bedomningar i frigorna om intrang innebér att
det med stdd av 5 kap. 3 § lagen om foretagsnamn och 8 kap. 3 § varumarkeslagen
finns grund att forbjuda Granitor Properties att fortsitta med de nu konstaterade in-
trangen. Det forhéllandet att foretagsnamnet Granitor Properties nu hivs paverkar inte
den bedomningen. Garnitos kdromal i denna del ska alltsé bifallas och underinstansens
dom &ndras pa sa sitt att Granitor Properties ska forbjudas att fortsitta med intrangen.
Nir det géller vitets storlek bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen att en miljon
kronor framstar som ett vil avvégt vitesbelopp. Forbudet ska utformas i enlighet med

vad som framgér av domslutet.

4.5.2 Forbud mot Granitor Holding

De forfoganden som Garnito har lagt Granitor Holding till last och som Garnito har
aberopat som grund for yrkandet om forbud i forhallande till Granitor Holding é&r, sa
som Patent- och marknadsoverdomstolen har uppfattat Garnitos talan, att Granitor
Holding — genom sitt d4gande — har ett bestimmande inflytande 6ver Granitor
Properties och att Granitor Properties anvindning ddrmed dven kan tillskrivas Granitor
Holding. Garnito har gjort gillande att Granitor Holding i vart fall har medverkat till

Granitor Properties anvindning.

De atgérder som innebdr intrang i Garnitos ensamritter har Granitor Properties vidtagit
inom ramen for bolagets normala verksamhet. Beslutet att bedriva verksamheten under
kénnetecknet Granitor har fattats pa koncernniva. Granitor Holding maste 1 egenskap
av moderbolag ha haft ett avgorande inflytande dver att Granitor Properties verk sam-
het kommit att bedrivas under det nu aktuella foretagsnamnet och varukénnetecknen.
Granitor Holding méste dirfor anses ha ett direkt ansvar for de intrdng som har kon-
staterats. Det nu sagda innebdr att det finns grund for att meddela ett forbud dven mot
Granitor Holding. Aven i forhdllande till Granitor Holding framstér en miljon kronor
som ett vl avvigt vitesbelopp. Talan om vitesforbud mot Granitor Holding ska alltsa

bifallas och underinstansens dom &ndras i1 enlighet med detta.
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4.6 Fragan om skilig ersittning och ersittning for ytterligare skada

Patent- och marknadsdverdomstolen har funnit att Granitor Properties gjort intrang i
Garnitos ensamritt till foretagsnamnet Garnito Aktiebolag och att intrng i vart fall
fran den 21 februari 2022 di Garnito skickade ett varningsbrev begatts av oaktsamhet.
Garnitos faststéllelseyrkande savitt avser skilig erséttning for utnyttjande av Garnitos
ensamritt till foretagsnamnet ska dérfor bifallas. Underinstansens dom ska éndras 1

enlighet med detta.

Garnito har gjort gillande att Granitor Properties genom intrangen &dven har orsakat
Garnito ytterligare skada 1 form av goodwillskada och yrkat att domstolen ska fast-
stélla skyldighet for Granitor Properties att utge ersittning for sddan ytterligare skada.
Garnito har som grund for talan i denna del dberopat att Granitor Properties anvénd-
ning av tecknet Granitor gor att Garnitos foretagsnamn urvattnas och tappar kianne-
teckenskraft, vilket medfor att det ekonomiska virdet 1 foretagsnamnet Garnito

sjunker.

5 kap. 7 § lagen om foretagsnamn innehéller en exemplifierande uppréikning av bland
annat olika typer av skada som sérskilt ska tas hdnsyn till ndr storleken pa erséttningen
for ytterligare skada bestdms. Med skada pa verkets anseende avses s.k. goodwill-
skador. For att kunna fa erséttning for ytterligare skada maste réttighetshavaren kunna

visa att ytterligare skada foreligger (se prop. 2008/09:67 s. 226).

Som redog6rs for ovan har Garnito gjort géllande att bolaget lidit goodwillskador. I
vissa fall kan redan intréngssituationen och de pavisade intréngen ge stod for att det
foreligger en goodwillskada av det slag som Garnito gor gillande. Sa &r emellertid inte
fallet i det nu aktuella malet. Nagon annan utredning som ger tillrdckligt stod for ett
antagande att Garnito lidit en sddan skada finns inte heller. Garnitos faststillelsetalan
savitt avser erséttning for ytterligare skada kan dirfor inte bifallas. Patent- och mark-

nadsdomstolens dom ska alltsé inte dndras i denna del.
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4.7 Sammanfattning av domstolens bedomning i frigorna om hévning, forbud

och ersittning

Patent- och marknadséverdomstolen har — till skillnad fran underinstansen — funnit att
det finns en risk for att Granitor Properties registrerade foretagsnamn forvéxlas med
Garnitos dldre registrering inom verksamheterna fastighetsforvaltning och fastighetsut-
veckling. Det finns darfor grund att hiva Granitor Properties registrerade foretagsnamn
Granitor Properties AB. Domstolen har vidare, med utgangspunkt i den forvaxlingsbe-
domning som ska goras, funnit att Granitor Properties och Granitor Holding genom att
anvinda tecknen Granitor och Granitor Properties gor intrang dels i Garnitos ensamrétt
till foretagsnamnet Garnito, dels 1 den ensamritt till kiinnetecknet som varumérke som
Garnito atnjuter genom det korsvisa skyddet 1 1 kap. 8 § varumirkeslagen. Det finns
darfor grund for att meddela envar av Granitor Properties och Granitor Holding forbud
att fortsatta intrdngen. Vidare har domstolen funnit att det till f61jd av de intrdng som
Granitor Properties har gjort, vilka 1 vart fall frdn dagen for varningsbrevet skett av
oaktsamhet, finns grund for att faststilla att Granitor Properties dr skyldigt att betala
skilig erséttning till Garnito for utnyttjandet av niringskdnnetecknet. Déaremot har
domstolen funnit att Garnito inte har gjort antagligt att bolaget har lidit en goodwill-

skada, varfor talan i den delen inte kan vinna bifall.

Patent- och marknadsdverdomstolens bedomningar innebér alltsé att underinstansens
dom i1 sjdlva saken ska éndras pa sa sitt att Garnitos yrkanden 1 frdgorna om hiavning

av registreringen av foretagsnamnet Granitor Properties AB, forbud och skélig ersatt-
ning ska bifallas. Dédremot ska underinstansens dom 1 friga om ersittning for ytter-

ligare skada inte &ndras.
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4.8 Betydelsen av begiiran om forhandsavgorande angiende det korsvisa skyddet

Under mélets handldggning har fraga uppkommit om betydelsen for provningen i det
hir mélet av de tolkningsfragor som Patent- och marknadsdverdomstolen stillt till EU-
domstolen i ett annat mal (PMT 708-23). Tolkningsfragorna ror vissa bestimmelser i
Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 for
tillndrmning av medlemsstaternas varumérkeslagstiftning (varumérkesdirektivet) och
det korsvisa skyddet i lagen om foretagsnamn och varumirkeslagen (se EU-dom-
stolens mal C- 365/24). De fragor som stéllts till EU-domstolen handlar i grunden om
huruvida det ar mdjligt att 1 nationell ritt ha en ordning med korsvist skydd utan att det

stélls krav pé att foretagsnamnet ocksd anvénts for att sirskilja varor eller tjanster.

Med hénsyn till omstédndigheterna i det hdr malet — sérskilt 1 friga om pa vilket sétt de
olika kdnnetecknen har anvints for niaringsverksamhet eller varor och tjanster — och de
provningar som aktualiserats, uppkommer enligt Patent- och marknadséverdomstolen
inte motsvarande fragestéllningar hir. Patent- och marknadséverdomstolen har dérfor
inte funnit anledning att vilandeforklara mélet 1 avvaktan pa EU-domstolens avgdrande
eller vidta nagon annan handldggningsédtgérd innan det nu aktuella malet har kunnat tas

till slutligt avgérande.

4.9 Fragan om rittegangskostnader

Garnito har 1 allt vasentligt fitt framgang med sin talan. Sévitt avser frdgan om hév-
ning av registreringen av foretagsnamnet Granitor Properties AB har yrkandet bifallits
och 1 frdgan om forbud, finner Patent- och marknadséverdomstolen att Garnito &r att se
som fullt ut vinnande part. Nar det géller yrkandet om faststillelse av ersittningsskyl-
dighet bedomer Patent- och marknadsdverdomstolen att vad Garnito tappat i denna del
endast dr av ringa betydelse. Det innebér att Garnito ska betraktas som fullt ut vinn-

ande part vid beddmningen av frigan om réttegangskostnader.
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Garnito begérde i Patent- och marknadsdomstolen erséttning for sin rattegangskostnad
med 996 566 kr, varav 975 000 kr avsdg ombudsarvode. I Patent- och marknadsdver-
domstolen har bolaget begért ersittning for riattegdngskostnad med 950 000 kr, varav
775 000 kr avser ombudsarvode och 175 000 kr avser kostnad for réttsutlatande.
Granitor Properties och Granitor Holding vitsordade i Patent- och marknadsdomstolen
Garnitos kostnader for utligg, men dverldmnade at rétten att bedoma skéligheten av
begird erséttning for ombudsarvode. Granitor Properties och Granitor Holding har
vidhallit denna instéllning i Patent- och marknadsdverdomstolen. Nar det géller rétte-
géngskostnaderna hdr har Granitor Properties och Granitor Holding inte vitsordat

néagra belopp som skiliga.

Kostnaderna for utldgg i underinstansen ér vitsordade och ska déarfor utgé. I ovrigt
beddmer Patent- och marknads6verdomstolen att den erséttning som Garnito har
begért savil 1 underinstansen som hér ar skilig. Patent- och marknadsdomstolens dom
1 frdgan om rattegangskostnader ska ddrmed dndras pa sé sétt att Granitor Properties
och Granitor Holding solidariskt ska ersétta Garnitos réattegangskostnader i underin-
stansen med begirt belopp. Aven i Patent- och marknadséverdomstolen ska Granitor
Properties och Granitor Holding solidariskt ersétta Garnitos rattegangskostnad med

begért belopp.

4.10 Fragan om overklagande

Domen innehaller enligt Patent- och marknadséverdomstolen fragor dér det ar av vikt
for ledning av réttstillimpningen att ett 6verklagande provas av Hogsta domstolen.
Domen fér déarfor 6verklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent-

och marknadsdomstolar)
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HUR MAN (“)VERKLAGAR, se bilaga B
Overklagande senast 2025-03-04

I avgorandet har deltagit hovrittsrdden Ulrika Beergrehn, Annika Malm, Kerstin

Norman, referent och skiljaktig, samt Mattias Pleiner.
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Skiljaktig mening
Hovréttsrddet Kerstin Norman ér skiljaktig i frigan om det foreligger forvaxlingsrisk
mellan foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB och anfor

foljande.

Ense med majoriteten i de inledande beddmningarna i frdgan om forvéxlingsrisk, ar jag
emellertid oense i frigan om vissa av utgdngspunkterna for hur forvaxlingsbedomning-
en bor goras inom ramen for en talan om hivning av foretagsnamn, hur man bor se pa

branschlikheten 1 det aktuella fallet och om utfallet 1 den sammanvégda bedomningen 1

fragan om det foreligger en risk for forvaxling.

Nar det giller utgangspunkterna for provningen av en talan om hdavning av foretags-
namn utgar provningen som majoriteten redovisat fran bolagens registrerade verksam-
hetsforemal. I detta sammanhang uppkommer fragan i vilken utstrickning som vid
provningen av frigan om forvaxlingsrisk hdnsyn dven far tas till omstdandigheter som
parterna lagt fram om den faktiska verksamhet som bolagen bedriver. I ett drende om
registrering av foretagsnamn har Bolagsverket ofta ett begransat underlag for sin be-
domning 1 frigan om forvaxlingsrisk. I ett senare mal om hdvning av foretagsnamn har
parterna ofta mojlighet att presentera utredning om de faktiska forhallandena som kan
ge domstolen ett fylligare underlag for den i och for sig normativa bedomningen av
fragan om forvaxlingsrisk som ska goras. Mot bakgrund av de ofta ganska vida be-
skrivningarna av ett foretags verksamhetsforemal som godtas inom bolagsritten, fram-
star det 4ven som dndamalsenligt att provningen av fragan om forvéxlingsrisk inte blir
alltfor begrénsad och formell. For att skyddet inte ska bli bredare dn vad som kan moti-
veras utifrdn den verksamhet som réttighetshavaren faktiskt bedriver, bor en samlad
bedomning av samtliga relevanta omsténdigheter géras. En sddan utgédngspunkt inne-
bér ocksd att bedomningarna bor avspegla varandra om domstolen har att samtidigt
prova fragan om forvixling inom ramen for en hdvningstalan och en intrdngstalan, lat
vara att provningen av om det finns en risk for forvédxling vid ett pastétt intrang dven
kan omfatta ytterligare omstdndigheter, exempelvis sddana som kan vara hianforliga till
sjdlva intrangssituationen. Det nu sagda innebir att jag — till skillnad frdn majoriteten —

finner att domstolen vid provningen av talan om hévning av foretagsnamn dven maste
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kunna beakta bolagens faktiska verksamhet och andra omstandigheter som parterna har

fort in 1 malet till belysning av fragan om det foreligger en risk for forvéxling.

Niér det hirefter géller fragan om branschlikhet och den del av Granitor Properties
verksamhet som avser fastighetsutveckling delar jag i och for sig majoritetens upp-
fattning att det finns berdringspunkter mellan denna typ av verksamhet och fastighets-
forvaltning 1 sd matto att dven fastighetsforvaltning kan innefatta bade forvirv och
forddling av fast egendom. Med hénsyn till de grundldggande skillnader mellan verk-
samheterna som professor B.H redogjort for 1 sitt utldtande, bedomer jag, till skillnad
frdn majoriteten, att fastighetsutveckling inte kan anses vara verksamhet av liknande
slag som fastighetsforvaltning. Detta stéllningstagande hindrar emellertid inte att vad
som kommit fram om berdringspunkter mellan de bada typerna av verksamhet beaktas

vid den sammanvigda forvixlingsbeddmningen som ska goras.

Vad avslutningsvis giller den sammanvédgda bedomningen av om det foreligger en risk
for forvaxling maste man séledes enligt min mening ta hénsyn till den faktiska verk-
samhet som Garnito och Granitor Properties bedriver och till de omstandigheter under
vilka omséttningskretsen kommer i kontakt med bolagens verksamhet. Av utredningen
framgar att Garnito inom ramen for sin fastighetsforvaltning framfor allt hyr ut
bostadsldgenheter, men att bolaget dven har cirka 30 lokaler som hyrs ut till
kommersiella aktorer. Ndgon utredning om vilken typ av lokaler det &r fraga om eller
var dessa lokaler dr beldgna har inte presenterats av Garnito. Vad avser den gren av
Granitor Properties verksamhet som inrymmer fastighetsforvaltning har annat inte
framkommit dn att den avser uthyrning av kommersiella lokaler. Att Granitor
Properties som en del av sin verksamhet bedriver uthyrning av bostadsldgenheter har
inte framkommit. Nar det géller den fastighetsforvaltande grenen och Granitor
Properties uthyrningen av kommersiella lokaler framgéar att den huvudsakligen tar sikt
pa storre byggnadskomplex med kommersiella lokaler for exempelvis kontor och
storre affarsverksamheter sdsom hotell. Som exempel pé hur den fastighetsforvaltande
verksamhet ser ut har Granitor Properties och Granitor Holding sérskilt pekat pa den
verksamhet som Granitor Properties driver inom ramen for konceptet World Trade

Center och den uthyrning som sker till Clarion Hotel. Verksamheterna nir det géller
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uthyrning av kommersiella lokaler foreter saledes betydande olikheter. Nér det géller
Granitor Properties verksamhet i stort dr den huvudsakligen inriktad pé fastighets-
utveckling och det har framkommit att verksamheten i denna del 4ven innefattar
byggnation av bostadsritter som bjuds ut till den bostadssdkande allménheten. Aven
om det alltsé finns vissa berdringspunkter mellan bolagens verksamheter i denna del
och dven om verksamheterna &dr 6verlappande vad giller fastighetsforvaltning av
kommersiella lokaler, star det klart att bolagen riktar sin verksamhet mot olika aktorer.
Hartill ska dven beaktas att savil kontakter som avtal i princip uteslutande torde ske
skriftligen och néstan uteslutande efter det att genomsnittskonsumenten gjort efter-
forskningar och skaffat sig information och underlag infor eventuella beslut. Nar det
giller kommersiella hyresavtal torde det ofta vara frdga om flerariga kontrakt som
innebir betydande ekonomiska dtaganden for parterna. Trots den hoga namnlikheten
och att badda bolagens verksamhet avser fastighetsforvaltande verksamhet leder en
sammantagen beddmning enligt min mening till att det inte finns en risk for att
genomsnittskonsumenten forvéxlar foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor

Properties AB eller far uppfattningen att det finns ett samband mellan bolagen.

Overrdstad i frigan om det foreligger forvixlingsrisk mellan foretagsnamnen Garnito

Aktiebolag och Granitor Properties AB dr jag i1 6vriga frdgor ense med majoriteten.
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1. Patent- och marknadsdomstolen avslar Garnito Aktiebolags talan.

2. Garnito Aktiebolag ska ersitta Granitor Properties AB for rittegangskostnad
med 1 068 704 kr, varav 950 000 kr utgdr ombudsarvode, jimte rinta enligt 6 §
rantelagen (1975:635) fran denna dag till dess betalning sker.

3. Garnito Aktiebolag ska ersitta Granitor Holding AB for rittegangskostnad med
1 585 435 kr, varav 1 400 000 kr utgér ombudsarvode, jimte rénta enligt 6 §
rantelagen (1975:635) fran denna dag till dess betalning sker.
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BAKGRUND

Garnito Aktiebolag (Garnito) utgér moderbolag i en familjedgd fastighetskoncern
med 21 heldgda dotterbolag dir ordet Garnito ingar i merparten av foretagsnamnen.
Foretagsnamnet Garnito registrerades hos PRV:s bolagsavdelning den 15 november
1995. Verksamheten inom koncernen omfattar for narvarande uthyrning och
forvaltning av cirka 900 hyresldgenheter och 30 kommersiella lokaler. I bestandet
ingar bostadsldgenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage huvudsakligen beldgna

i Helsingborg och Bastad.

Garnito och 1 koncernen ingdende bolag omsitter pa arlig basis omkring 80-90
miljoner kronor. Det bokforda virdet pa de i koncernen ingaende fastigheterna uppgér

till cirka 1,5 miljarder kronor.

Granitor Properties AB och Granitor Holding AB (Granitor-bolagen) ér en del av
en privatdgd foretagsgrupp som tidigare marknadsfordes under namnet Midroc
(Granitor-gruppen). Foretagsgruppens legala struktur bestar av tva atskilda koncerner.
Granitor Holding AB (Granitor Holding) utgdér koncernmodern i den nu aktuella
koncernen (Granitor-koncernen). Granitor Holdings foretagsnamn registrerades den
13 januari 2018. Bolaget som tidigare hette Midroc Properties AB registrerades under
det nya foretagsnamnet Granitor Properties AB (Granitor Properties) den 22 oktober
2021. Granitor-gruppen ar verksam inom foljande affarsomraden: fastighetsutveckling
och forvaltning, entreprenad, konsult och underhill samt tillvaxtinvesteringar 1

utvecklingsbolag.

Granitor-gruppens totala omséttning under 2021 uppgick till omkring 9 miljarder
kronor. Inom affarsomridet fastighetsutveckling och forvaltning omsatte Granitor-

gruppen under samma ar knappt 2,6 miljarder kronor.
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YRKANDEN OCH INSTALLNING
Garnito har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

a) hidva foretagsnamnet Granitor Properties AB,

b) vid vite om 1 000 000 kronor férbjuda envar av Granitor Properties och
Granitor Holding att i ndringsverksamhet avseende fastighetsforvaltning och
fastighetsutveckling anvinda Granitor och Granitor Properties som nérings-
och varukinnetecken inbegripet som en del av EU-varumérken — eller ett annat
med Garnito forvaxlingsbart kdnnetecken, samt

c) faststilla att Granitor Properties dr skyldigt att till Garnito utge skélig
ersdttning for bolagets intrang 1 foretagsnamnet Garnito samt utge ersittning
for den ytterligare skada som Garnito lider av intrdnget.

Granitor-bolagen har bestritt Garnitos yrkanden.

Parterna har yrkat ersittning for rattegangskostnader.

GRUNDER

Garnito

Det foreligger grund for héivning av foretagsnamnet Granitor Properties

Det foreligger en betydande likhet mellan foretagsnamnet Granitor Properties och
Garnito. Bolagens registrerade verksamhetsforemal dr identiska och i vissa delar

likartade. Tillagget *Properties’ fortar inte pd ndgot sitt forvixlingsrisken i den mening

som avses 12 kap. 3 § lagen (2018:1653) om foretagsnamn (LFN).
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Foretagsnamnet Granitor Properties har registrerats i strid med LFN och registreringen

strider alltjamt mot LFN. Det foreligger foljaktligen grund for att hdva foretagsnamnet.

Forbud mot Granitor Properties fortsatta anvindning

Garnito ir innehavare av det dldre foretagsnamnet Garnito vars registrerade
verksamhetsforemal omfattar att bedriva fastighetsforvaltning och ddrmed forenlig
verksamhet. Granitor Properties anviander *Granitor’ och *Granitor Properties’ som
varu- och ndringskdnnetecken inom fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling.
Kéannetecknen *Granitor’ och *Granitor Properties’ & ena sidan och *Garnito’ & andra
sidan dr synnerligen lika varandra. Vidare réder det tjansteslagsidentitet for den del av
Granitor Properties verksamhet som omfattar savil fastighetsforvaltning som
fastighetsutveckling (savil i registrerad verksamhetsbeskrivning, som 1 faktisk utford
verksamhet). I vart fall rdder det en tjansteslagslikhet avseende den del av Granitor
Properties verksamhet som omfattar fastighetsutveckling, oavsett om principen om
verksamhetsbeskrivningens elasticitet tillimpas eller inte. Anvéndningen av ’Granitor’
och ’Granitor Properties’ utgor intrang 1 Garnitos ensamritt till foretagsnamnet Garnito
(bade som ndringskénnetecken och som varukidnnetecken) varfor det finns skil att

meddela vitesforbud.

Forbudet mot Granitor Holding

Granitor Holding dr innehavare av EU-varumérket GRANITOR (ord) med
registreringsnummer 018055397 och innehavare av varumirkesansdkan granitor
(figur), med ans6kningsnummer 018665042. Varumaérket och varumérkesansdkan
omfattar bl.a. fastighetsrelaterade tjanster. Granitor Holding har genom sitt dgande ett
bestimmande inflytande 6ver Granitor Properties. Granitor Holding anvidnder
kénnetecknet Granitor pa motsvarande sitt som Granitor Properties. I vart fall
medverkar Granitor Holding till Granitor Properties intrng, varfor det finns skil att

meddela vitesforbud.
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Granitor Properties har agerat med uppsat eller oaktsamhet

Foretagsnamnet Granitor Properties registrerades hos Bolagsverket den 22 oktober
2021. Granitor-gruppens namnbyte paborjades sedan under januari ménad 2022.
Garnito fick kdinnedom om namnéndringen strax dérefter. Garnito pétalade i ett brev av
den 21 februari 2022 stillt till varuméarkeségaren, Granitor Holding, att det forelag en
konkret forvaxlingsrisk mellan & ena sidan EU-varumérket Granitor och & andra sidan
foretagsnamnet Garnito och begérde att all anvdndning av *Granitor’ skulle upphora
med avseende pa fastighetsrelaterade tjanster. Brev med i allt vdsentligt liknande
innehall har dven bl.a. skickats till Granitor Properties. Granitor Properties har séledes
begatt intrdnget med oaktsamhet sedan oktober manad 2021 och uppsétligen sedan den

21 februari 2022.

Ersdttning

Granitor Properties anvindning av kdnnetecknen Granitor och Granitor Properties
orsakar Garnito skada. Intrdnget sker med uppsat eller i vart fall av oaktsamhet.
Garnito &r beréttigat till skilig ersdttning enligt 5 kap. 7 § LFN (samt enligt 8 kap. 4 §
varumarkeslagen [2010:1877] for den del av intrdnget som avser intrang i Garnito som
varukdnnetecken). Erséttning ska dven utgé for den ytterligare skada som intranget
medfor for Garnito. Granitor Properties anvdndning av Granitor inom
fastighetsbranschen (och dven inom andra omraden som tillvdxtinvesteringar 1
utvecklingsbolag och andra former av servicetjdnster) gor att namnet Garnito urvattnas
och tappar sin kdnneteckenskraft. Sarskiljningsformégan forsdmras och det
ekonomiska vérdet 1 namnet Garnito sjunker. Detta dr en typ av goodwillskada for

vilken Garnito AB har ritt till erséttning.
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Granitor-bolagen

Det foreligger ingen forvixlingsrisk mellan kinnetecknen

Kéannetecknen Granitor och Garnito liknar inte varandra pé ett sddant sétt att det
foreligger forvéixlingsrisk mellan kdnnetecknen. Det bestrids dérfor att foretagsnamnet
Granitor Properties har registrerats 1 strid med LFN, att registreringen alltjamt strider
mot ndmnda lag och att det finns grund for att hdva registreringen av foretagsnamnet.
P& samma grund bestrids att Granitor-bolagen gor intrdng i Garnitos ensamritt till

foretagsnamnet Garnito liksom att det foreligger skél for att meddela vitesforbud.

Skyddsomfdang

Det bestrids att skyddsomfanget for Garnitos ensamritt till foretagsnamnet Garnito har
den omfattning som Garnito péstar. Skyddsomfanget &r begransat till
fastighetsforvaltning, jamte ddrmed forenlig verksamhet, vilket inte omfattar
fastighetsutveckling. Fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling &r inte heller
verksamheter av liknande slag pa det sitt som kravs enligt LFN for att forvaxlingsrisk

ska anses foreligga.

Fastighetsutveckling i bred bemirkelse och fastighetsforvaltning &r tva helt olika
verksamhetsomraden som stéller olika krav pa den aktér som vill vara verksam inom
den projektbaserade verksamheten som foregar det forvaltande stadiet. En
fastighetsforvaltare kan inte utan omfattande anpassning av sin verksamhet paborja en
verksamhet som avser projektering och byggnation av fastigheter. Fastighetsutveckling

ar alltsd inte en naturlig utveckling av ett fastighetsforvaltande foretags verksamhet.

Det bestrids dven att Garnito har bedrivit ndgon fastighetsutvecklande verksamhet. For
att vara en fastighetsutvecklare behdver en aktor ha en aktiv, initiativtagande och
drivande roll i varje skede av fastighetsutvecklingen (projektet). Garnito kan pa sin

hojd sigas ha kopt en firdig projektidé som Garnito dérefter har fardigstallt.



Sid 8
STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 10501-22
Patent- och marknadsdomstolen 2023-10-05

Ndgot intrang dr inte for handen

For det fall domstolen skulle finna att kinnetecknen Granitor och Garnito ar lika pa
sadant satt att det kan foreligga en forvéxlingsrisk i sig bestrids dérfor, i andra hand, att
anviandning av kdnnetecknet Granitor inom omradet fastighetsutveckling utgor ett
intrang 1 Garnitos ensamratt. Nagot vitesforbud ska darfor inte heller meddelas i
forhallande till sddan anviandning. Det bestrids att Granitor Holding anvander
kannetecknet Granitor i sin verksamhet pa ett sitt som gor intrang i Garnitos ensamratt

liksom att Granitor Holding medverkar till ett intrdng av Granitor Properties.

Det yrkade forbudet dr otilldatet

Vidare bestrider Granitor-bolagen att ett vitesforbud kan meddelas i enlighet med
Garnitos yrkande da yrkandet inte dr preciserat till vilket kdnnetecken som forbudet
ska avse eller till vilken anvdndning som ska forbjudas. Eftersom Garnito inte har
preciserat vilken anvéindning som ska forbjudas dr det endast den anvindning som sker
pa granitor.se som kan forbjudas inom ramen for malet. Under alla omstindigheter

bestrids att Granitor-bolagen kan &ldggas samma vitesforbud.

Ersdittningsskyldighet foreligger inte

Faststillelseyrkandet om skadestdnd bestrids pa den grunden att Granitor Properties
inte har gjort intrang i Garnitos ensamrétt. For det fall domstolen skulle finna att
Granitor Properties har gjort intrdng 1 Garnitos ensamrétt bestrids att Granitor
Properties har agerat med uppsét eller oaktsamhet fore den 21 februari 2022, da
bolaget fick del av Garnitos varningsbrev. Ndgon ersittning for ytterligare skada ska

dérfor inte utgd for tiden dessforinnan.

Vidare ska faststillelseyrkandet om skadestandsskyldighet ogillas eftersom Garnito
inte har lidit ndgon skada. Pdstdendet om att Garnito har lidit goodwillskada saknar

stod 1 utredningen.
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Faststillande av den relevanta omsdttningskretsen

I svensk riétt gors forviaxlingsbedomningen utifran hur en genomsnittsintressent
uppfattar de olika kdnnetecknen som beddmningen avser. En genomsnittsintressent ar
en del av omsittningskretsen och bestdms forst efter att den relevanta

omsattningskretsen i det aktuella fallet har faststéllts.

Forviaxlingsbedomningen ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittsintressenten for den aktuella typen av tjanst eller vara. Vid kop av dyra och
specialiserade produkter/tjanster dr intressenterna generellt mer kunniga och ligger ned

mer tid pa sitt kop och dvervéger detta noggrant.

Av ovanstdende foljer att den relevanta intressenten anses ha en hogre grad av
uppmairksamhet dn genomsnittet eftersom konsekvenserna av att gora ett felaktigt val

pa grund av brist pa sddan uppmérksamhet kan fi stora negativa konsekvenser.

Fastighetsutveckling och fastighetsforvaltning ar inte vardagliga tjanster.
Fastighetsutveckling dr en mycket specialiserad tjanst som innefattar bade en hog risk
och stora investeringar. Tjinsten vinder sig till professionella intressenter som har

mycket god kinnedom om tjénsteleverantorerna.

Den relevanta omsittningskretsen har en hog uppméarksamhetsgrad och avgérande for
koparens val dr framst fastighetens ldge och inte namnet pa forvaltaren. For
privatpersoner som ingér i omsdttningskretsen for fastighetsforvaltning (men inte for

fastighetsutveckling) dr tjdnsten ett sdllankdp och inbegriper en stor investering.
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UTVECKLING AV TALAN

Garnito

Parternas verksamheter

Garnitos verksamhet var under de forsta aren framst fokuserad pé investering och
forvaltning av befintliga bostdder. Med aren har utveckling av befintliga fastigheter
och nyproduktion av fastigheter blivit en storre del av bolagets verksamhet. Det ar
inom fastighetsbranschen vanligt forekommande att foretag dgnar sig at bade

fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling.

Garnito har genomfort olika fastighetsutvecklande projekt, dédribland projekten

Tuvelyckan 1 Béstad, Ringstorpsvédgen 1 Helsingborg och Tégaro i Helsingborg.

Projektet Tuvelyckan 1 Béstad var ett projekt dir Garnito under 2020 kdpte mark och
lat uppfora 84 bostadsldgenheter. Projektet Ringstorpsvigen 1 Helsingborg
genomfordes 2013 och avsag fortdtning av ett omrade. Garnito uppforde da ett nytt
bostadshus och tva ytterligare vdningsplan pa ett redan befintligt bostadshus. For
projektet anlitades NCC som totalentreprendr men det var Garnito som finansierade
projektet och stod risken. Tagaro-projektet blev klart 2023 och inom ramen for det
projektet 14t Garnito riva en befintlig villa pd fastigheten for att i stéllet uppfora ett

bostadshus med hyresrétter.

I likhet med Garnitos verksamhet bestar Granitor Properties verksamhet av
fastighetsutveckling och fastighetsforvaltning och projekten riktar sig till allménheten i
stort, dvs. till bostadssokande.

Genom sin utveckling mot fastighetsutvecklande verksamhet har Garnito fatt ett

bredare skyddsomféng dn vad som direkt framgar av bolagets verksamhetsforemal.
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Kdannetecknet Garnito dr bdrare av ett renommé

Garnito ar en av de storsta privata bostadsfastighetsdgarna i Helsingborgsregionen.
Under de 30 ar som bolaget har varit aktivt har bolaget profilerat sig som en serids
aktor i regionen. Garnito har samarbetat med flera kénda aktorer, diaribland NCC. Det

finns en stark kinnedom i branschen om att Garnito ir en serios aktor.

Den langvariga anvindningen av kidnnetecknet Garnito har medfort att kdnnetecknet

fatt ett anseende och ar birare av ett renommeé.

Anvindningen av kdnnetecknet Granitor

Granitor anvinds som kannetecken for hela Granitor-koncernen, diribland Granitor
Properties och Granitor Holding. Granitor-koncernen marknadsfors vidare som en
enhet. Marknadsforingen av koncernen som en enhet, utan specifikation av vilket
bolag som gor vad, forekommer i koncernens héllbarhetsredovisning fran 2021 och pa
Granitors hemsida granitor.se. Kdnnetecknet Granitor anvédnds for fastighetsutveckling
och fastighetsforvaltning. Vidare har kdnnetecknet anvénts inom Helsingborg vilket &r

den region dér Garnito har sin huvudsakliga verksamhet.

Det forhéllandet att Bolagsverket godkénde registreringen av Granitor Properties har
ingen sjalvstindig betydelse for hdvningsfrdgan. Bolagsverket anvdnde en bristfillig
sokmetod vid kontrollen mot dldre foretagsnamn.

Granitor-bolagen

Det foreligger ingen kinneteckenslikhet mellan Garnito och Granitor

Det foreligger flera fonetiska skillnader mellan Garnito och Granitor. De bada

kénnetecknen innehdller inga gemensamma stavelser. Bdde rytmen och intonationen

skiljer sig at mellan namnen. Vidare betonas ordet ’granit” i Granitor som en
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dominant. Foretagsnamnen skiljer sig ocksa ét i visuellt hinseende. Den inledande
delen av namnen, ”Garni” respektive ”Granit” har en betydande roll for mottagarens

intryck av kidnnetecknen.

Vad avser den konceptuella likheten har Granitors inledande del ”granit” en klar
betydelse genom att den tydligt associeras till bergarten granit. Denna association &r
medveten och avser att formedla att Granitors verksamhet bedrivs pa ett hillbart och
stabilt sitt. Den inledande delen av Garnito, ”Garni”, saknar i sin tur spréklig betydelse

och ger inga associationer.

Garnito har en normal grad av sdrskiljningsformdga

Kénnetecknet Garnito har en normal grad av sirskiljningsforméga och har inte

forvdrvat en hog sarskiljningsformiga genom anvindning.

Det foreligger varken branschidentitet eller branschlikhet

Garnitos ensamrétt géller inom omradet for fastighetsforvaltning. Granitor Properties
bedriver viss verksamhet inom fastighetsforvaltning, medan Granitor Holding inte har
nagon operativ verksamhet inom fastighetsforvaltning. Vidare sker den
fastighetsforvaltande delen av Granitor Properties verksamhet till stor del under

varumarket "World trade center” och i viss utstrackning under varumirket ”SeaU”.

Fastighetsforvaltning och fastighetsutveckling &r inte verksamheter av samma eller
liknande slag. Under alla omstédndigheter foreligger en mycket lag grad av
branschlikhet. Fastighetsutveckling ar utveckling fran rdmark till bostider eller
kommersiell verksamhet (markexploatering) samt vertagande och forddling av en
fastighet genom storre fordndringar (utveckling av befintlig bebyggelse).
Fastighetsutveckling dr en projektbaserad verksamhet som har som mal att sélja till
fastighetsforvaltning med vinst. Fastighetsforvaltning kan beskrivas som skdtsel av

fastighet med tillhorande byggnad. Det dr frdga om en langsiktig verksamhet som har
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som mal att gora vinst frin 16pande hyresintéikter. Aven om fastighetsforvaltning kan
innefatta viss renovering och ombyggnation inom ramen for underhall av fastigheten,
kan detta inte jimforas med omfattningen och komplexiteten av ett fastighets-

utvecklingsprojekt.

Det bestrids att Garnito har ensamrétt inom omradet for fastighetsutveckling genom att
ha bedrivit fastighetsutvecklande verksamhet. Dessutom bestrids att Garnito har

bedrivit fastighetsutvecklande verksamhet. Att agera som byggherre 1 ett projekt ér inte
detsamma som att vara fastighetsutvecklare. Vidare beskriver Garnito sig sjalvt som ett

fastighetsforvaltande bolag 1 sin marknadsforing.

Den relevanta omsdttningskretsen

Saval fastighetsutveckling som fastighetsforvaltning utgdr sallankdp som innebér en
stor investering. Fastighetsutvecklingstjdnster riktar sig till professionella aktorer som
har en hog uppmérksamhetsgrad och en mycket god kunskap om marknaden och de
aktorer som erbjuder tjansterna. Det ar fraiga om en begrdansad marknad med fa aktorer,

vilket innebdr att en forviaxling inom omsattningskretsen ér ytterst osannolik.

Fastighetsforvaltning riktar sig till en storre marknad och en bredare malgrupp. Det &r
inte kdnnetecknet 1 sig som driver kopbeteendet, vilket innebér att det inte finns ndgon
kopsituation dér kdnnetecknen riskerar att forvéixlas. Avgorande for koparens val ar
framst fastighetens ldge och inte namnet pa forvaltaren. Genomsnittsintressenten for
savil fastighetsutveckling som fastighetsforvaltning &r mer uppmaérksam dn normalt
och tjéinsternas art och komplexitet medfor att en forvixling inom den relevanta

omséttningskretsen ér ytterst osannolik.

Granitor Holding har varken sjdlvt begdtt intrdng eller medverkat till intrang

Granitor Holding bedriver ingen operativ verksamhet riktad mot marknaden och

anvénder inte kdnnetecknet Granitor inom fastighetsforvaltning eller
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fastighetsutveckling. Granitor Holding kan dirfor inte anses begd intrang i Garnitos
foretagsnamn. Vidare innebdr inte det forhallandet att Granitor Holding tillater
Granitor Properties anvindning av varumérkesrittigheterna till GRANITOR att

bolaget medverkar till Granitor Properties pastddda intrang.

BEVISNING

Garnito har aberopat skriftlig bevisning, partsforhor med Garntios styrelseordforande
CG.N respektive Garnitos verkstdllande direktor K.M samt vittnesforhor med Garnitos

tidigare verkstéllande direktor P.T.

Granitor-bolagen har aberopat skriftlig bevisning, partsforhor med Granitor Properties

verkstéllande direktor P.S samt vittnesforhor med partssakkunnige professorn B.H .

DOMSKAL

Fragorna i mélet

Den huvudsakliga frdgan i malet dr om det foreligger forvixlingsrisk mellan
foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB. En ytterligare fréga i
malet & om moderbolaget Granitor Holding kan anses ha begatt
foretagsnamnsintrdng, antingen genom sin egen anvindning av Granitor-kénnetecknet

eller genom medverkan till Granitor Properties pastddda intrang.

Patent- och marknadsdomstolen inleder med att prova frdgan om det foreligger
forvixlingsrisk mellan de motstdende foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och

Granitor Properties AB.
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Riittsliga utgiangspunkter

Den 1 januari 2019 tradde LFN i kraft, vilken ersatte 1974 ars firmalag (1974:156). Av

overgangsbestdmmelserna (p. 1 och 3) foljer att LFN ska tillimpas pé nu aktuell tvist.

Vid registrering av foretagsnamn ska foretagets verksamhetsforemal anges.
Verksamhetsforemélet dr en associationsréttslig figur som sitter ramarna for vad

bolaget far d4gna sig at, men det far dven betydelse for foretagsnamnets skyddsomfang.

Allménna grunder for hdvning av ett foretagsnamn finns 1 3 kap. LFN. Har registrering
t.ex. skett 1 strid mot LFN eller annan forfattning far foretagsnamnet hivas, givet att
registreringen fortfarande ar lagstridig, se 3 kap. 1 § forsta stycket LFN. Ett exempel
pa detta dr ndr registreringshinder har forelegat p.g.a. det sokta foretagsnamnets

forvixlingsrisk med ett dldre foretagsnamn, se 2 kap. 3 § LFN.

Enligt 2 kap. 3 § andra punkten LFN far ett foretagsnamn inte registreras om
foretagsnamnet dr identiskt med eller liknar ett dldre naringskédnnetecken for
verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvindningen av foretagsnamnet leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den som anvinder foretagsnamnet och innehavaren av

naringskdnnetecknet.

Enligt 1 kap. 4 § LFN innebér ensamrétten till ett naringskdnnetecken, savitt hir ar av
intresse, att ingen annan dn innehavaren, utan dennes tillstdnd, 1 ndringsverksamhet far
anvdnda ett tecken som dr identiskt med eller liknar ndringskidnnetecknet och anvénds
for verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk for forvaxling,
inbegripet risken for att anvindningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns
ett samband mellan den som anvinder tecknet och innehavaren av

néringskénnetecknet.
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Enligt 1 kap. 8 § varumirkeslagen har den som innehar ett foretagsnamn eller ett annat
nédringskénnetecken ensamritt till kinnetecknet som varukédnnetecken (det s.k. korsvisa
skyddet). Om néringskdnnetecknet dr skyddat endast inom en del av landet, géller

ensamritten endast inom det omrédet.

Garnito for i mélet sévél en hdvnings- som en intrdngstalan. I bada fallen ska
domstolen gora en forvaxlingsbeddmning. Nar det géller hdvningstalan utgar
provningen fran bolagens registrerade verksamhetsforemal, medan det betréffande en
intrangstalan dven blir av betydelse vilken faktisk verksamhet som den pastadda

intrangsgoraren bedriver.

I forvixlingsbedomningen ingér att avgora vilken sérskiljningsforméga det édldre
foretagsnamnet har, och dé sérskilt den eller de delar som utgdr dominant déri.
Sarskiljningsformagan tar sikte pa foretagsnamnets forméga att individualisera

foretaget.

Vidare ska de motstdende foretagsnamnens likhet provas, liksom till vilken grad
bolagens respektive branschtillhorighet sammanfaller. En viktig del av provningen ar
att fastsla hur omséttningskretsen dr beskaffad, dvs. mot vilken malgrupp som

foretaget riktar sig.

Vid forviaxlingsbeddomningen hdmtas ofta ledning fran varumarkesrétten och den
praxis som EU-domstolen skapar inom det rittsomradet. Avsikten ar darvid att
reglerna om skydd for niringskénnetecken och varukédnnetecken samordnas i s hog
grad som mojligt, se prop. 2017/18:267 s. 204. Det handlar alltsd om en
helhetsbeddmning av bade det dldre foretagsnamnets sirskiljningsformaga, och 1
vilken grad det foreligger namn- och branschlikhet mellan de bdda foretagen och dess
verksamheter. Jamforelsen mellan de motstdende kdnnetecknen ska goras genom att
de, betraktade vart och ett for sig, undersoks i sin helhet, &ven om de har en dominant
bestandsdel. Det ar forst nér alla andra bestandsdelar 1 kdnnetecknet dr forsumbara som

namnlikheten kan grunda sig pd enbart en dominerande bestdndsdel, se t.ex. EU-
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domstolens dom av den 8 maj 2014, Bimbo Doughnuts, C-591/12 P, EU:C:2014:305,
punkt 22 och 23 med hénvisningar.

En lag sarskiljningsformaga hos det dldre foretagsnamnet brukar typiskt sett anses
minska risken for forviaxling. Vidare kan en ldgre namnlikhet kompenseras av en hogre
branschlikhet och vice versa, dvs. faktorerna befinner sig i samverkan, se t.ex. EU-
domstolens dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97; EU:C:1998:442,

punkt 17 och 18. I det sagda ligger att en omstandighet kan ha mycket stor betydelse

for bedomningen medan en annan omstiandighet 1 princip kan ha forsumbar betydelse.

Fragan om det finns en risk for att en genomsnittskonsument forvéxlar de aktuella
foretagsnamnen &r en rittsfriga. Parterna kan likvél ldgga fram bevisning for
omsténdigheter som har betydelse for bedomningen, t.ex. nér det géiller faststillande av

den relevanta omséttningskretsen och kopsituationen.

Det ar Garnito som har dberops- och bevisbordan for de omstandigheter som bolaget

menar innebér hinder mot registrering respektive intrang.

Det foreligger ingen forvixlingsrisk mellan Garnito och Granitor Properties

Omsdttningskrets

Enligt Patent- och marknadsdomstolens beddmning har Garnito endast lagt fram
begriansad utredning som tar sikte pd omséttningskretsen for bolagets verksamhet och
hur den normala kdpsituationen ser ut. Det som har framgatt dr att Garnito innehar och
forvaltar cirka 900 bostadsldgenheter och 30 kommersiella lokaler. Det dr ocksa
klarlagt att Garnito har agerat som fastighetsutvecklare vid genomforandet av de tre

projekten Tuvelyckan, Ringstorpsviagen och Tégaro (se nedan).

Malgruppen for Garnitos verksamhet ar typiskt sett bostadshyresgéster och

bostadskdpare men dven i viss man kommersiella aktdrer. Domstolen delar dirvid
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Granitor-bolagens uppfattning att det ror sig om s.k. sillankop dér
sammanblandningsrisken med andra aktorer ar 1ag. Ett bostadskop eller tecknande av
ett hyreskontrakt sker séllan i1 stunden och foregas ofta av flera 6verviganden samt
pafoljande forhandling och kontraktsskrivning med motparten. En kommersiell aktor
ar sannolikt 4n mer upplyst och uppmérksam. Genomsnittskonsumenten framstér i

kopsituationen ddrmed som bade uppmérksam och kunnig.

Branschlikhet

Nir det géller frigan om branschlikhet utgor bolagens registrerade verksamhetsforemal

en viktig utgadngspunkt. Detta giller sérskilt for talan om hdvning av registrering.

Under registreringsfasen erhiller Bolagsverket endast information fran sokanden,
medan det i1 ett mal om hdvning eller intrdng finns tillfille for bdde kdranden och
svaranden att argumentera réttsligt och ligga fram bevisning om forvéxlingsrisken,
déri inbegripet branschlikhet. Det forhédllandet att en registrering har godkénts ar darfor

sdllan av betydelse for prévningen som nu ska goras.

Garnito ska enligt sitt registrerade verksamhetsforemal bedriva “fastighetsforvaltning,
Jjdmte ddrmed forenlig verksamhet”. Garnito har emellertid anfort att bolaget utdver sin
fastighetsforvaltande verksamhet ocksa bedriver fastighetsutvecklande verksambhet,
och gjort géllande att detta ryms inom bolagets registrerade verksamhetsforemal
eftersom begreppen gar in i varandra. Garnito har dven aberopat skriftlig och muntlig
bevisning till stod for att bolaget har agerat som fastighetsutvecklare vid genomforande

av de tre projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvigen och Tagaro.

Professor B.H har i sitt utldtande utifrdn ett flertal kéllor beskrivit
fastighetsforvaltning som 1 huvudsak skotsel av fastighet med tillhérande byggnad och
omhdndertagande av fastighet under juridiskt och ekonomiskt ansvar. Nér det giller
fastighetsutveckling beskrivs detta i utlatandet som utveckling av ramark till bostdder

eller kommersiell verksamhet. Professor B.H pekar i utldtandet pd ett flertal
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skillnader mellan fastighetsutveckling och fastighetsforvaltning, bl.a. att den forra ér
projektorienterad medan den senare handlar om langsiktig skotsel av fastigheten och

dess hyresgéster.

Av utredningen i mélet framgar att Granitor Properties huvudsakligen dgnar sig at
fastighetsutveckling men att bolaget d&ven har en mindre verksamhetsgren som dgnar
sig at fastighetsforvaltning, och da inriktad mot kommersiella lokaler. Granitor
Properties bedrivna verksamhet dverensstimmer med verksamhetsforemalet som anger
att bolaget ska bedriva verksamhet genom att direkt eller indirekt genom hel- eller
deldgda bolag, forvirva, forvalta, utveckla och forsdlja fast egendom och virdepapper

samt bedriva annan ddrmed forenlig verksamhet”.

Nir det giller Garnitos bedrivna verksamhet dverensstimmer dven denna 1 princip med
bolagets verksamhetsforemal. Detta eftersom utredningen visar att bolaget
huvudsakligen édgnar sig at fastighetsforvaltning inriktad mot bostadslagenheter. Som
har ndmnts ovan anser Patent- och marknadsdomstolen vidare, med beaktande av den
definition av fastighetsutveckling som bl.a. framkommer i professor B.Hs
sakkunnigutlatande, att Garnito i och for sig har visat att bolaget har agerat som
fastighetsutvecklare vid projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvéigen och Tégaro.
Bedomningen grundar sig sérskilt pd vad som har framkommit i forhér med CG.N och
P.T om Garnitos roll i de olika projekten, diar Garnito bl.a. har beskrivits som den

finansiella risktagaren och dgare av projekten.

Patent- och marknadsdomstolen ansluter sig i princip till de slutsatser som
framkommer i professor B.Hs sakkunnigutlatande, dvs. att fastighetsutveckling
uppvisar stora skillnader gentemot fastighetsforvaltning. Det framstér i och for sig inte
som frimmande att en fastighetsutvecklare, atminstone under en dvergangsperiod,
aven forvaltar uppforda fastigheter. Huvudsyftet far dock anses ligga i forddling och

sedermera avyttring av fast egendom.
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Den sammantagna bilden ndr det giller branschlikhet blir att det finns identitet i den
del som bestér av fastighetsforvaltning, eftersom bada bolagen har detta i sitt
verksamhetsforemal. Det stir dven klart att Granitor Properties i sin faktiska
verksamhet dgnar sig at bl.a. fastighetsforvaltning. Granitor Properties huvudinriktning
ar visserligen mer 4t kommersiella aktorer. Det paverkar dock inte branschlikheten i
sig, eftersom Garnitos skyddsomfing omfattar fastighetsforvaltning utan inskrankning.
Aven betriffande faktisk verksamhet foreligger dirfor identitet i den del som Granitor
Properties dgnar sig at fastighetsforvaltning. Nar det ddremot géller
fastighetsutvecklingsdelen bedomer domstolen att Garnitos skyddsomféng i princip
inte omfattar sddan verksamhet, eller annorlunda uttryckt att branschlikheten &r lag.
Detta eftersom fastighetsutveckling inte omndmns i Garnitos verksamhetsforemal.
Fastighetsutveckling kan inte heller ses som en naturlig del av eller forenlig

verksamhet med fastighetsforvaltning.

Faktisk forvixling

Det har under forhoret med bl.a. K.M framkommit att det har skett faktiskt forvéixling
vid nagra tillfdllen, bestdende av felskickade mejl respektive att hyresgister vid
klagomal har vint sig till fel fastighetsdgare. Sddan bevisning har dock generellt sett
ett 1agt bevisvirde. Den sammanblandning som tycks ha skett handlar inte heller om
forvaxling vid en egentlig kopsituation. (Se Patent- och marknadséverdomstolens dom

den 22 november 2021 i mal PMT 669-21.)

Sarskiljningsférmaga

Nir det géller sarskiljningsformagan for foretagsnamnet Garnito Aktiebolag bedomer
Patent- och marknadsdomstolen att namnet har en normal ursprunglig sirskiljnings-
formaga. Vad det géller Garnitos pastdende om att foretagsnamnet har forvirvat

ytterligare sirskiljningsformaga goér domstolen foljande beddmning.
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Till stod for att Garnito har forvérvat ytterligare sarskiljningsforméaga har Garnito
aberopat skriftlig bevisning i form av en rapport fran Svensk Fastighetsmarknad dér
Garnito omndmns som en av de stora privatfastighetségarna i Helsingborg, samt en
artikel frén tidskriften Fastighetssverige rorande projektet pa Ringstorpsviagen. Garnito
har dven aberopat bolagets egen arsredovisning fran 2020/2021 och marknadsforings-
material avseende projekten Tuvelyckan, Ringstorpsviagen och Tégaro. Det har dock
inte lagts fram nadgon utredning i form av t.ex. marknadsundersdkningar eller uppgifter

om bolagets marknadsandelar pa den aktuella marknaden.

Enligt domstolen ger inte den &beropade skriftliga utredningen egentligt stod for att
foretagsnamnet Garnito genom anviandning har forvérvat ytterligare
sarskiljningsforméga. Det har inte heller genom forhoren framkommit uppgifter som
ger tillrdckligt stod for en sddan slutsats. Att Garnito har varit verksamt under cirka 30
ar ar inte en omsténdighet som 1 sig tillater slutsatsen att foretagsnamnet har forvérvat

ytterligare sirskiljningsformaga 1 Sverige.

Namnlikhet

Avseende namnlikheten bor jamforelsen primért géras mellan Garnito och Granitor

eftersom ordet Garnito respektive Granitor utgdér dominant i foretagsnamnen.

Betriaffande de visuella likheterna kan konstateras att namnen innehaller 1 huvudsak
samma bokstidver med undantag for att Granitor innehaller ytterligare ett R. Andelsen
av Garnito, "nito” aterkommer i sin helhet 1 ’Granitor”. Vidare dr orden nistan lika
langa. Sammantaget bedomer Patent- och marknadsdomstolen att foretagsnamnen ér

visuellt lika.

Vad avser de fonetiska likheterna foreligger en fonetisk likhet i den del av namnen
som utgors av ’ni” och att bdda namnen inleds med bokstaven G. Vid uttalande av
foretagsnamnen l4dggs dock olika betoningar pa bokstaven O dér O:et i Granitor

nirmast uttalas som ett A-ljud (fon: tarr) medan O:et i Garnito uttalas som ett kort O-
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ljud. Garnito inleds vidare med ”Garn”, medan Granitor inleds med ”Gran” dir
bokstaven R ger ett annat uttal. Slutsatsen blir att det finns bade fonetiska likheter och

fonetiska skillnader.

Nir det géller konceptuell likhet anser Patent- och marknadsdomstolen att det
foreligger viss association mellan foretagsnamnet Granitor och fastighetsbranschen
genom anspelningen pa bergarten granit. Det leder dven tanken till ndgot ursprungligt
och/eller bestdndigt. Genom dndelsen -tor leds tankarna vidare till en utforare av nagot
(t.ex. exekutor, transformator, likvidator). Sa ar inte fallet med Garnito som utgor ett

fantasinamn. Det foreligger dirmed en konceptuell skillnad mellan namnen.

Sammanfattande bedomning

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att genomsnittskonsumenten har en hog
grad av uppmérksamhet och kunskap samt att det finns ett flertal och stundtals tydliga
skillnader i namnlikhet. Vid en helhetsbedomning anser domstolen att det inte
foreligger nagon forvaxlingsrisk mellan foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och
Granitor Properties AB for deras respektive registrerade verksamhetsforemal
(hdvningstalan). Avseende Granitor Properties faktiska verksamhet inom
fastighetsforvaltning (intrangstalan) gor Patent- och marknadsdomstolen visentligen
samma bedomning. Domstolen beaktar hér att inriktningen pa bolagens
fastighetsforvaltande verksamheter skiljer sig 1 sadan omfattning att det enligt
domstolen inte foreligger ndgon verklig risk for att genomsnittskonsumenten forvaxlar

verksamheternas kommersiella ursprung.

Eftersom det inte foreligger forvixlingsrisk ska Garnitos yrkande om hivning av
foretagsnamnet Granitor Properties AB avslds. Domstolen bedomer vidare att Granitor
Properties anvindning av Granitor som kénnetecken, t.ex. pa bolagets hemsida, inte
heller medfor en forvixlingsrisk. Aven forbuds- och faststillelseyrkandet gentemot
Granitor Properties ska alltsa avslas. Det giller oavsett om intrdngstalan grundar sig pé

1 kap. 4 § LFN eller 1 kap. 8 § forsta stycket varumérkeslagen.
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Granitor Holding har varken ensamt eller genom medverkan begéitt intring

Mot bakgrund av att Patent- och marknadsdomstolen ovan har funnit att Granitor
Properties inte har begétt foretagsnamnsintrang kan forbudsyrkandet gentemot
Granitor Holding inte bifallas p& den av Garnito aberopade grunden att Granitor

Holding har medverkat till Granitor Properties foretagsnamnsintrang.

Garnito har dock alternativt gjort géllande att forbudsyrkandet ska bifallas pa den
grunden att Granitor Holding, genom sin egen anvidndning av Granitor-kdnnetecknet,
har begatt foretagsnamnsintrang. Harvid har Garnito anfort att Granitor Holding

anvander Granitor-kénnetecknet pa motsvarande sétt som Granitor Properties.

Fragan é&r alltsa om Granitor Holding isolerat kan aldggas ett vitesforbud p.g.a. att det
skulle foreligga forvaxlingsrisk mellan foretagsnamnen Garnito Aktiebolag och

Granitor Holding AB.

Granitor Holding, som alltsa ar ett holdingbolag inom Granitor-koncernen, har som
verksamhetsforemal att i Sverige och i utlandet, direkt eller indirekt genom innehav
av aktier eller andelar i andra bolag, bedriva handel med och forvaltning av

vdrdepapper och fastigheter, samt att bedriva annan ddrmed forenlig verksamhet ™.

Oaktat att de motstaende bolagens registrerade verksamhetsforemal matchar 1 den del
som avser fastighetsforvaltning kan domstolen inte komma till ndgot annan slutsats vid
forviaxlingsbeddmningen &n den som har redovisats ovan i forhdllande till Granitor
Properties. Garnito har endast anfort att Granitor Holding anvénder Granitor-
kénnetecknet pd motsvarande sétt som Granitor Properties gor, vilket domstolen har
ansett inte utgor foretagsnamnsintrang. Aven forbudsyrkandet gentemot Granitor

Holding ska dérmed avslas.
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Vid denna utgéng ska Garnito ersitta Granitor-bolagens réttegangskostnader. Enligt
18 kap. 8 § rittegangsbalken ska erséttningen fullt motsvara kostnaden for
rittegangens forberedande och talans utforande jamte arvode till ombud eller bitrédde,

savitt kostnaden har varit skéligen pakallad for tillvaratagande av partens ritt.

Granitor Properties har yrkat ersittning med totalt 1 559 494 kr exkl. mervérdesskatt,
varav 1 396 510 kr avser ombudsarvode for 259,7 timmars arbete, 29 760 kr avser
kostnader for ett sakkunnigutlatande, 6 744 kr avser 6vriga utldgg, 118 080 kr avser
bolagets eget arbete for 80 timmars arbete och 8 400 kr avser bolagets utlagg.

Granitor Holding har yrkat ersittning med totalt 2 339 241 kr exkl. mervirdesskatt,
varav 2 094 765 kr avser ombudsarvode for 389,55 timmars arbete, 44 640 kr avser
kostnader for ett sakkunnigutldtande och 10 115 kr avser 6vriga utlagg, 177 120 kr

avser bolagets eget arbete for 120 timmars arbete och 12 600 kr avser bolagets utligg.

Garnito har 6verlimnat fragan om skélighet av Granitor-bolagens kostnadsyrkanden

till Patent- och marknadsdomstolens bedomning.

En generell synpunkt ér att Granitor-bolagens yrkanden om erséttning for
ombudsarvode framstér som hoga, sirskilt dd kdranden Garnitos motsvarande yrkande
ar betydligt lagre (975 000 kr). Malet har av naturliga skél varit av stor betydelse for
Granitor-bolagen, mot bakgrund av de stora investeringar som har gjorts betraffande
namnbyte och marknadsforing etc. Aven med det taget i beaktande beddmer domstolen

att en nedséttning ar pakallad nir det giller ombudsarvode och eget arbete.

Domstolen bedomer att ett skdligt ombudsarvode f6r Granitor Holding inte dverstiger
1,4 miljoner kr. P4 motsvarande sétt uppgér ett skiligt ombudsarvode till 950 000 kr

for Granitor Properties.
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Nir det giller eget arbete Overstiger en skilig tidsatgédng inte 80 timmar for Granitor

Holding respektive 50 timmar for Granitor Properties.
Kostnadsyrkandena bifalls med nu angivna justeringar.
HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-02)

Ett 6verklagande, stéllt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit in till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 26 oktober 2023. Provningstillstand krévs.

Malou Lindblom Carl Rosenmiiller Henric Gustafsson
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02

Vill du att domen ska dndras i ndagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor frin domens datum.
Sista datum f6r Overklagande finns pa sista
sidan 1 domen.

Overklaga efter att motparten overklagat

Om ena parten har 6verklagat 1 ritt tid, har den
andra parten ocksa ritt att 6verklaga dven om
tiden har gatt ut. Det kallas att anslutnings-
overklaga.

En part kan anslutningsoverklaga inom en
extra vecka fran det att 6verklagandetiden har
gatt ut. Ett anslutningséverklagande maste
alltsda komma in inom 4 veckor frin domens
datum.

Ett anslutningsoverklagande upphor att gilla
om det forsta 6verklagandet dras tillbaka eller
av nagot annat skil inte gar vidare.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och milnummet.

2. Forklara varfor du tycker att domen ska
indras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

Det ir inte sakert att du kan ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6r med nagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid en huvudférhand-
ling.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i domen.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in i ritt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen Gver-
klagandet. Det innebir att domen giller.

Sida 1 av2

www.domstol.se
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Om overklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen 6verklagandet och alla handlingar
1 malet vidare till Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning, kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadséverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vagledning i ritts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte tar prévningstillstaind giller den
overklagade domen. Dirfor ér det viktigt att 1
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i domen.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadsoverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hogsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadséverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om hiaktning, restriktioner enligt 24 kap.

5 a § rittegangsbalken eller rese-férbud far
overklagas utan tidsbegriansning.

Om 6verklagandet har kommit in i rétt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett Gverklagande. Hogsta
domstolen far meddela provnings-tillstand
endast om

1. det ir av vikt for ledning av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skil till sadan prévning,
sa som att det finns grund for resning, att
domvilla f6rekommit eller att malets utgang i
hovritten uppenbatrligen beror pa grovt
forbiseende eller grovt misstag.

Overklagandets innehall

Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt dag
tor avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgdérandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange f6r att
provningstillstaind ska meddelas, samt

0. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dir eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se
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