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Mal nr 10-080--10-
083, 10-174--10-175

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 31 maj 2011

Klagande

NCA Facility Services AB, 556326-0628
Ralambsvigen 17, 112 59 Stockholm
Ombud: von Lode advokat aktiebolag
Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN
Registrering av varuméirkena NCA FACILITY SERVICES i figur m.fl.

OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 9 februari 2010
angaende v.ans. nr 08-00497, 08-00498, 08-04677, 08-04680 och PRV:s
beslut den 31 maj 2010 angaende v.ans. nr 09-01808 och 09-01809, se
bilaga 1-6.

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver de 6verklagade besluten och visar
ansOkningarna ater till PRV for fortsatt handlaggning.

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.

NCA Facility Services AB (NCA) har 1 Patentbesvirsratten angaende
registrering av varuméarken innehallande bl.a. bokstavskombinationen
NCA yrkat att ansékningarna ska godkédnnas i enlighet med f6ljande 1

rangordning angivna varu- och tjansteforteckning.
Yrkande 1

Varu- och tjansteférteckning i enlighet med de 6verklagade besluten,
med den preciseringen vad géller malen 10-174 och 10-175, att tjansten
reparation/underhall 1 klass 37 ska avse fastigheter.

Yrkande 2

Att utskdnkning av mat och dryck; caféverksamhet, cateringverksamhet

och restaurangverksamhet i1 klass 43 utgar ur varuforteckningen.
Yrkande 3

Att dven aterforsédljningstjdnster avseende dryckesautomater for kaffe,
te, choklad, mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga
drycker, varuautomater, kylapparater for mineral- och kolsyrat vatten
samt andra icke alkoholhaltiga drycker i1 klass 35 utgar.

Yrkande 4

Att, utover den inskrankning som gjorts enligt alternativyrkande 2-3,
resterande varor och tjanster 1 klass 35 utgar samt att, betrédffande mal
nr 10-080--10-082 och 10-174--175, dven service, reparation och pafyll-
ning av dryckesautomater for kaffe, te, choklad, mineral- och kolsyrat
vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; service, reparation och
pafyllning av varuautomater; information avseende forutndmnda tjanster
utgar 1 klass 37.

NCA har till grund for sin talan hallit fast vid att bolagets samtliga varu-
marken innehallande beteckningen NCA avseende bl.a. aterforsaljar-
tjanster avseende dryckesautomater for kaffe 1 klass 35,
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foretagskonsultationer m.m. 1 samma klass, reparation och under-
hall/underhall av fastigheter 1 klass 37 samt utskdnkningstjanster av-
seende mat och dryck i klass 43 inte ar forvaxlingsbara med det motan-
forda gemenskapsvarumarket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur
(nr 6049092) omfattande bl.a. kaffe i1 klass 30 och féretagsledning och
foretagsadministration 1 klass 35 eller den motanforda firman NCA
SVERIGE HANDELSBOLAG (969701-8787) som enligt sin verksamhets-
beskrivning bl.a. ska bedriva forsaljning av produkter sasom kaffe, juicer,

vatten och guarana.

De sokta markena 1 mélen 10-174--10-175 (v.ans. nr 09-01808 och
09-01809) ar heller inte forvaxlingsbara med det motanférda gemen-
skapsvaruméarket NCA (nr 2437143) avseende bl.a. underhall och repara-
tion av elektrolytiska celler for produktion av metaller, sdsom aluminium,
genom elektrolys av smalta salter och renovering av komponenter av
sadana celler i klass 37.

NCA har vidare, som det far forstas, gjort giallande att bolaget genom
tidigare registreringar har en béattre ratt till kdinnetecknet NCA, bl.a.
genom NCA FACILITY SEVICES i figur, vim.reg. nr 380 683 och NCA

NORDIC CLEANING ALLIANCE i figur, vm.reg. nr 364 633, for olika
tjanster 1 klass 35 och for uthyrning av férsdljningsautomater.

NCA har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Gemenskapsvaruméarket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur ar
registrerat for bl.a. kaffe, te och socker i1 klass 30 medan bolagets méarken
avser tjanster 1 klass 43 dar utskdnkning av mat och dryck m.m. ingar.
Nagon likhet 1 varumarkesrattsligt hdnseende foreligger inte mellan
dessa produkter.

De motstaende méarkena skiljer sig tillrdackligt at vid en helhetsbedom-
ning. Det dr orimligt att som PRV fasta avgorande betydelse vid det
faktum att bokstavskombinationen NCA sammanfaller 1 méarkena och
detta sarskilt som NCA 1 genskapsmérket uppfattas som en forkortning
av Nueva Comercial Azucarera. De uppenbara konceptuella olikheterna
mellan kdnnetecknen utesluter all risk for forvaxling. Farger och typsnitt
skiljer sig markant at mellan de motstaende méarkena. Det dldre méarket
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ar utfort 1 rod text med vissa oranga element mot vit botten. Bolagets
varumarken har sarpraglade utféranden. De grafiska skillnaderna och
skillnaderna mellan varuméarkena i sin helhet framkallar helt olika
minnesbilder och det ar uteslutet att den som konfronteras med bolagets
marken respektive gemenskapsmaéarket tror att det foreligger nagra
ekonomiska samband mellan respektive markesinnehavare. Det ar
endast forkortningen NCA som 6verensstammer mellan markena. Nagra
andra likheter finns inte. De varor som tillhandahalls under gemenskaps-
varuméarket kommer att efterfragas under NCA samt firmadominanten
Nueva Comercial Azucarera medan bolagets marken kommer att efter-
fragas under NCA samt 6vriga komponenter 1 markena. De associations-
méssiga och konceptuella skillnaderna mellan gemenskapsmérket och
bolagets méarken ar sa betydande att all risk for forvaxling kan uteslutas.

Vad som ovan redogjorts om avsaknaden av markeslikhet och varuslags-
och tjansteslagslikhet géller 4&ven den motanférda firman NCA SVERIGE
HANDELSBOLAG. Det foreligger ingen som helst likhet mellan a ena
sidan kaffe och a andra sidan dryckesautomater. En konsument som
dricker kaffe ur en dryckesautomat tar inte heller pa nagot satt férgivet
eller utgar ifran att det kaffe som levereras ur automaten ocksa tillverkas
av den som tillhandahaller dryckesautomaten. Den enda likheten mellan
bolagets varumérken och den motanférda firman ar forekomsten av NCA.

DOMSKAL

De ansékningar som handlaggs gemensamt i forevarande mal ar NCA
FACILITY SERVICES i figur (mal 10-080, v.ans. nr 08-00497), NCA
FACILITY SERVICES VI GOR ALLT DET ANDRA i figur (mal 10-081,
v.ans. nr 08-00498), NCA COFFEE SERVICE i figur (mal 10-082, v.ans.
nr 08-04677), NCA OFFICE SUPPORT 1 figur (mal 10-083, v.ans. nr 08-
04680), NCA FACILITIES MANAGEMENT 1 figur (mal 10-174, v.ans. nr
09-01808) samt NCA TECHNICAL SERVICES i figur (mal 10-175, v.ans.
nr 09-01809).

PRV har som hinder mot vart och ett av dessa marken anfort firman NCA
SVERIGE HANDELSBOLAG (969701-8787) och gemenskapsvarumarket
NCA Nueva Comercial Azucarera 1 figur (nr 6049092) samt, mot markena 1
mal 10-174--10-175, dessutom gemenskapsvaruméirket NCA (nr 2437143).
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Patentbesvarsratten gor foljande bedomning.

Genom den 1 malen 10-174--10-175 gjorda begransningen av tjansterna
reparation/underhall 1 klass 37 till att endast avse fastigheter foreligger
inte langre tjadnsteslagslikhet med de tjanster for underhall och repara-
tion av elektrolytiska celler for produktion av metaller som det, betraffan-
de dessa tva marken, motanforda gemenskapsvaruméarket NCA (nr
2437143) omfattar i samma klass. Detta méarke utgor darfor inte langre

hinder mot registrering av dessa marken.

Vad géller de s6kta mérkena i mal 10-080--10-082 och 10-174--10-175
foreligger det 1 varuméarkesrattslig mening likhet mellan bl.a. aterfor-
saljningstjanster avseende dryckesautomater for kaffe 1 klass 35,
reparation och pafyllning av dryckesautomater for kaffe i klass 37 och
caféverksamhet i klass 43 som de sokta varuméarkena avser och den
forsaljning av produkter, bl.a. kaffe, som omfattas av den verksamhet
som ska bedrivas under den motanférda firman NCA SVERIGE
HANDELSBOLAG samt kaffe 1 klass 30 som bl.a. omfattas av gemen-
skapsvarumérket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur.

De sokta méarkena i mal 10-174--10-175 omfattar dessutom bl.a. ater-
forsaljningstjanster avseende kaffe 1 klass 35 vilka 1 hog grad liknar saval
den forsaljning av kaffe som omfattas av firmans verksamhetsbeskriv-
ning som varan kaffe som gemenskapsvarumarket NCA Nueva Comercial
Azucarera i figur avser i klass 30. Aven betraffande de féretagskonsulta-
tions- och kontorsadministrationstjanster i1 klass 35 som dessa méarken
avser foreligger likhet med den foretagsledning och féretagsadministra-

tion 1 samma klass som omfattas av gemenskapsvarumaéarket.

Mot bakgrund av den varuslagslikhet som konstaterats, samt med héan-
syn till att det sarskiljande elementet 1 de motstaende kinnetecknen ut-
gors av bokstavskombinationen NCA, ar de sokta méarkena vid en hel-
hetsbedomning férvaxlingsbara med den motanférda firman NCA
SVERIGE HANDELSBOLAG samt med gemenskapsvaruméarket NCA
Nueva Comercial Azucarera i figur. Aven enligt de alternativa yrkandena
1-3 kvarstar reparation och pafyllning av dryckesautomater for kaffe i
klass 37 och dessutom, vad géller mal 10-174--10-175, aterforsaljnings-
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tjanster avseende kaffe 1 klass 35. Efter den 1 alternativ 4 gjorda begréans-
ningen har dessa tjdnster undantagits varvid det inte langre foreligger
forvaxlingsbarhet.

Vad géller det sokta méarket i mal 10-083 foreligger det likhet 1 varu-
markesrattslig mening mellan aterférsaljningstjanster avseende dryckes-
automater for kaffe 1 klass 35, som det sokta market bl.a. avser, och den
ndmnda firmans verksamhet samt varan kaffe i klass 30 som omfattas av
gemenskapsvarumérket NCA Nueva Comercial Azucarera i figur. Aven
betraffande dessa motstaende kédnnetecken finns en sadan likhet att de
vid en helhetsbedomning ar férvaxlingsbara enligt yrkandet enligt alter-
nativ 1-2. Efter den 1 alternativ 3 gjorda begrdnsningen av varuforteck-
ningen foreligger inte langre forvaxlingsbarhet.

Pa grund av det anférda ska 6verklagandet bifallas i enlighet med yrkan-
det enligt alternativ 4 vad géller ans6kningarna i mal 10-080--10-082 och
10-174--10-175 samt enligt alternativ 3 vad géller ans6kningen i mal
10-083.

Vad NCA anfért om en tidigare ratt genom sina tidigare registeringar
innehallande eller bestdende av kinnetecknet NCA foranleder ingen
annan bedomning. Jfr Regeringsrattens beslut 1 RA 2006 ref. 75 (PIZZA
PAPA JOHN’S i figur).

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 7 (Formulir B)

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



