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Mal nr 09-207

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 18 november 2011

PARTER
Klagande
NCC Aktiebolag, 556034-5174

Ombud: BRANN AB
Box 17192, 104 62 Stockholm

Motpart
Kull & Partners AB, 556580-0306
Ragnaroksvigen 1, 182 64 Djursholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen NC-metoden

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 8 maj 2009
angaende vm.reg. nr 386.429, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet och haver

registreringen av varumérket NC-metoden.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

NCC Aktiebolag har 1 Patentbesvarsriatten vidhallit att registeringen av
varuméarket NC-metoden ska upphévas.

Kull & Partners AB har bestritt dndring.

NCC har till grund for sin talan hallit fast vid att det yngre market
NC-metoden avseende rengéring av fasader pa byggnader; rengoring av
ytor 1 klass 37 ar forvaxlingsbart med de 1 PRV motanférda varumérkena
bestaende av eller innehallande beteckningen NCC avseende bl.a. bygg-
och reparationstjanster i klass 37. Bolaget har vidare hallit fast vid att
det yngre méarket ar forvaxlingsbart med bolagets firma NCC Aktiebolag
som enligt verksamhetsbeskrivningen bl.a. ska bedriva entreprenad-
arbeten inom byggbranschen. Bolaget har slutligen hallit fast vid att
kénnetecknen NCC och NCC 1 figur ar val ansedda med avseende pa
arbeten inom byggbranschen och att en anvindning av det yngre market
skulle dra otillborlig fordel av de val ansedda kédnnetecknen eller vara till

forfang for dessas sarskiljningsformaga.

Kull & Partners har hallit fast vid att de motstaende kdnnetecknen inte

ar forvaxlingsbara.
Parterna har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

NCC

Det foreligger aven tjansteslagsidentitet mellan de tjanster som det yngre
varumaéarket omfattar och de tjanster som omfattas av, forutom de av PRV
angivna varumérkena, varumarkena NCC 1 figur (vim.reg. nr 214 678 och
214 572) eftersom dessa marken omfattar samtliga tjanster 1 klass 37.

Kull & Partners registrerade varumérke omfattar tjinsterna "rengoéring
av fasader pa byggnader” och rengoring av ytor. Det &ar saledes inte fraga
om rengoringstjanster generellt utan specifikt sidana som bl.a. avser
fasader till byggnader. NCC AB éar ett av nordens ledande bygg- och
fastighetsbolag. De tjanster som det yngre market omfattar har sadana
likheter med fastighetsbyggnations- och reparationsverksamhet att
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tjansteslagslikhet foreligger. Tjdnsterna ryms ocksa inom verksamhets-
beskrivningen for firman NCC AB. NCC AB tillhandahaller under kidnne-
tecknet NCC alla typer av tjdnster inom ramen foér byggnation i vid me-
ning av fastigheter. Det &r uppenbart att man vid entreprenader av
exempelvis kulturbyggnader pa nagot siatt maste rengora fasader innan
dessa ska malas eller putsas.

PRV menar 1 sitt beslut att market NC-metoden skulle skilja sig visuellt,
fonetiskt och konceptuellt fran de av NCC motanforda kdnnetecknen.
Market NC-metoden har i sig lag grad av sarskiljningsférmaga. Ordet
“metoden” fér en rengoéringsmetod ar beskrivande. Den distinkta delen
som kvarstar ar NC vilket &r ndra nog identiskt med kédnnetecknet NCC.
Saval det yngre méarket som NCC:s dldre méarken riktar sig till samma
omséattningskrets, ndmligen fastighetsigare 1 vid mening som har behov
av att rengora en yta innan exempelvis renovering. Det foreligger darfor
en risk for att omsattningskretsen kan tro att det foreligger ett kommer-
siellt samband mellan de tjadnster som tillhandahalls under de motstaen-
de kdnnetecknen.

Kéannetecknet NCC ar 1 sig mycket starkt inarbetat for alla tjanster i
relation till byggnation av fastigheter. Det ska darfor ges ett bredare
skyddsomfang &n vad som annars generellt brukar tillméatas trebokstavs-

kombinationer.

Eftersom NCC ar ett val ansett kinnetecken skulle anviandningen av NC-
metoden dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det vél ansedda
kannetecknets sarskiljningsférméaga eller anseende. Anvindningen pa
skyltar eller reklam pa byggnader och fasader av market NC-metoden
skulle forknippas med NCC och déarav fa storre uppméarksamhet. Enar
NCC har mycket hogt stallda kvalitéts- och miljokrav ar det givet att det
finns en risk for att anseendet hos kdnnetecknet NCC leder till forfang vid

anviandning for en metod som kanske inte alls motsvarar NCC:s krav.
Kull & Partners

Det foreligger ingen forvaxlingsrisk mellan NCC och NC-metoden. Det ar
helt olika former av tjdnster som NCC och NC-metoden erbjuder. I de
upphandlingar som sker sa forknippas NC-metoden med bolagets metod.
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Ingen har kopplat ihop NC-metoden och NCC under de 4r som varu-
market anvants. NC-metoden ar inte att forviaxla med NC. I allt mark-
nadsféringsmaterial som anvands star det alltid NC-metoden. Bakgrun-
den till beteckningen NC kommer ifran No Chemicals, vilket ar det
viktigaste med hela tvattmetoden, dvs. att inga kemikalier anvéands.
Metoden bygger pa tvatt med ultrarent vatten. Genom att utnyttja osmos
och magnetism fas féroreningarna bl.a. att mista sin bindning till fasa-
dens yta. Enligt en undersékning finns det ingen som sammankopplar
NCC med tvattbranschen. NCC har heller inte kunnat pavisa att det fore-
ligger en forvaxlingsrisk. Det kan dven noteras att det finns en méangd

andra registrerade varumarken som innehaller beteckningen NC.

Parterna har aberopat viss ytterligare utredning i Patentbesvarsratten.

DOMSKAL

Kull & Partners miarke NC-METODEN avser rengoring av fasader pa
byggnader och rengéring av ytor. Under den motanférda firman NCC
Aktiebolag skall bl.a. bedrivas verksamhet i form av entreprenadarbeten
inom byggbranschen vilket kan innefatta reparation och underhall vari
kan inga rengoring av fasader och ytor. Darmed foreligger det tjanste-
slagslikhet mellan Kull & Partners méarke och den verksamhet som

firmaregistreringen omfattar.

Den undersokning som NCC gett in 1 PRV bendmnd ”"Corporate Image
2006 NCC och tre jamforelseforetag” kan inte laggas till grund fér nagon
bestdmd slutsats huruvida beteckningen NCC ar kdnd inom en betydan-
de del av omséttningskretsen for arbeten inom byggbranschen eftersom
det varken framgar vilken hjéalp som getts eller vilka kontrollfragor som

stallts till dem som besvarat undersékningen.

Genom den 6vriga utredningen som NCC har forebringat 1 Patentbesvars-
ratten bl.a. avseende den tid bolaget funnits pa marknaden och bolagets
omséattning kan det emellertid hallas for visst att kAnnetecknet NCC har
forvarvat en forstarkt kdnneteckenskraft for entreprenadarbeten inom
byggbranschen. Utredningen ger dock inte klart stod for att beteckningen
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NCC ar kand som varukidnnetecken inom en betydande del av omsatt-
ningskretsen for arbeten inom byggbranschen.

Det yngre market NC-METODEN domineras av bokstavskombinationen
NC eftersom beteckningen -metoden 1 market far anses vara beskrivande
for de tjanster som méarket avser. Bokstavskombinationen NCC ingar som
en distinktiv och ddarmed dominerande del 1 saval de motanférda méarke-
na som den dldre firman NCC Aktiebolag.

Det foreliger ddarmed méarkeslikhet mellan Kull & Partners mérke och de
motanforda kdnnetecknen. Betrédffande den nationella registreringen nr
214572, NCC 1 figur, omfattar skyddet inte bokstavskombinationen NCC.

Den motanférda firman far anses i forvaxlingshénseende ligga narmast
Kull & Partners méarke.

Korta bokstavsbeteckningar har visserligen 1 regel 1 sig ett begransat
skyddsomfang. Med beaktande av den forstarkta kdnneteckenskraft som
det aldre kdnnetecknet NCC har forvarvat, finner dock Patentbesvars-
ratten vid en helhetsbedomning att Kull & Partners varuméarke NC-
metoden ar forvaxlingsbart med den motanforda firman NCC Aktiebolag.
Redan harav foljer att registreringen av varumérket NC-metoden ska

héavas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



