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Klagande
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Box 4625, 116 91 Stockholm
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SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen FALKEN (kollektivmérke)

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 5 juni 2013
angaende varumérkesregistrering nr 280.293, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Svenska Naturskyddsféreningen (Naturskyddsforeningen) har i forsta
hand vidhallit att registreringen ska besta for samtliga varor och tjanster
som omfattas av registreringen. I andra hand har féreningen, for det fall
Patentbesvarsratten inte bifaller forstahandsyrkandet i dess helhet, av-
seende klass 39 yrkat att drendet aterforvisas till PRV for fortsatt hand-
laggning med féljande inskréankning och precisering i klass 39: transpor-
ter av resendr till lands med buss, tag eller kollektivtrafik; godstranspor-
ter med lastbil; godstransporter via jarnvag; eldistribution.

Falck Danmark A/S har bestritt Andring.

Naturskyddsforeningen har till grund for sin talan hallit fast vid att
bolagets kollektivvaruméarke FALKEN inte ar forvaxlingsbart med det
motanférda varuméarket FALCK SECURITY (nr 323134), gemenskaps-
varumirket FALCK (nr 000493718) eller det, enligt Falk Danmarks
pastaende, inarbetade kdnnetecknet FALCK. Foreningen har vidare
hallit fast vid att Falck Danmark inte har styrkt att de har en inarbetad
ratt till ordet FALCK.

Falck Danmark har till grund f6r sin talan hallit fast vid att kollektiv-
varuméarket FALKEN éar forvaxlingsbart med bolagets motanforda bada
aldre varumérken FALCK och FALCK SECURITY for de varor och
tjdnster som registreringen upphavts for samt att kéinnetecknet FALCK
har forvarvat utékad kdnneteckenskraft.

Naturskyddsforeningen har till utveckling av talan, utéver vad som an-
forts vid PRV, framhallit 1 huvudsak f6ljande. Projekt Pilgrimsfalk in-
leddes 1 mitten av 1970-talet och sedan dess har Naturskyddsforeningen
konsekvent anvant pilgrimsfalken som symbol for sin verksamhet.
Projektet har fatt stort genomslag och foreningens arbete for att radda
pilgrimsfalken ar valkant. Naturskyddsféreningens medlemstidning
Svensk Natur startade 1909 och utkommer ca 5 ganger om aret.

Genom langvarig anvandning av savél ordet som symbolen falken har
Naturskyddsforeningen bibringat allménheten uppfattningen att den

fagel som figurerar 1 verksamheten ar en falk.
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Falck Danmark har till utveckling av talan, utéver vad som anforts vid
PRV, framhallit 1 huvudsak féljande. Huruvida parterna ar verksamma 1
olika branscher eller ej har endast relevans om det tydligt avspeglas 1 de
respektive varu- och tjansteforteckningarna. Den omstandigheten att
Naturskyddsforeningen avser att anvianda sitt varumérke som ett certi-
fieringsmarke har endast relevans om varumérket skulle omfatta certifie-
ringstjanster i klass 42. Att Naturskyddsféreningen har anvant en sym-
bol bestaende av en fagel 1 samband med ett annat varumarke, BRA
MILJOVAL, saknar relevans. Anviandningen av en symbol ger enligt
huvudregeln inte nagot skydd for det ord som symbolen beskrivs med.

Naturskyddsforeningen har gett in viss utredning.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att utredningen i malet inte
ger stod for att det dldre kédnnetecknet FALCK genom anvéndning har for-
varvat utokad kdnneteckenskraft. Bedomningen ska darfor ske med ut-
gangspunkt i det skydd som registreringarna ger.

Patentbesvarsratten delar vidare PRV:s bedomning att foreligger identi-
tet eller 1 vart fall hog grad av likhet mellan absorberande bomull och
vadd, forbandsmaterial och bakteriedodande medel 1 klass 5, apparater
for sdandning eller atergivning av ljud och bilder, inkluderande telefoner
och televisionsapparater, eldsldckningsapparatur samt delar och kompo-
nenter till ovanstaende varuslag ingaende 1 klassen, 1 klass 9, trycksaker
inkluderande instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater) och
fotografier 1 klass 16 som det yngre kollektivvarumérket FALKEN avser
och fyllda forstaférbandslador 1 klass 5, apparater for inspelning, upptag-
ning, sindning eller atergivning av ljud och bilder, eldslackningsappara-
tur 1 klass 9, tryckalster samt instruktions- och undervisningsmaterial (ej
apparater) 1 klass 16 som det dldre méarket FALCK SECURITY bl.a. om-
fattar. Det yngre varumarket avser varor i1 klasserna 5 och 16 som aven
ar identiska eller lika de varor som det dldre motanforda gemenskaps-
varumirket FALCK omfattar 1 samma klasser. Det yngre kollektiv-
méarket FALKEN avser vidare transport, emballerings- och forvarings-
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tjanster 1 klass 39 vilka &ar identiska med eller liknar motsvarande
tjanster som omfattas av de bada dldre markena.

Naturskyddsforeningen har i andra hand dndrat tjadnsterna i klass 39 till
att avse transporter av resendr till lands med buss, tag eller kollektiv-
trafik; godstransporter med lastbil; godstransporter via jAirnvag samt
eldistribution. Patentbesvarsritten, som konstaterar att Naturskydds-
foreningens skydd for tjansten eldistribution inte har dndrats genom
PRV:s beslut, finner att den ovan angivna dndringen 1 klass 39 inte med-

for nagon annan bedémning néar det géller foreliggande tjansteslagslik-
het.

Patentbesvarsratten delar ocksa PRV:s bedomning att dominanten i de
motstaende markena, FALKEN respektive FALCK, ar visuellt och fone-
tiskt lika samt ger upphov till identiska associationer och att tillagget
SECURITY inte medf6ér nagon annan bedomning. Det yngre kollektiv-
varuméarket FALKEN ar ddrmed forvaxlingsbart med de bada dldre ge-
menskapsmérkena FALCK och FALCK SECURITY enligt bada yrkan-
dena. Overklagandet ska darfor inte bifallas.

Vid denna utgang finns det ingen anledning att pa grund av andrahands-
yrkandet aterforvisa fragan om upphéivande av registreringen till PRV.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



