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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéndningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket FLACK med reg.nr 389905, registrerat den 29 juni 2007 for
limborttagningsmedel; lim for viggplattor; lim for industriella indamadl; silikoner, i klass 1,
rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pa tré; rostskyddsmedel; rostskyddsfetter;
rostskyddsoljor; rostskyddspreparat (for konservering), i klass 2, slipdukar; slipmedel;
slippapper, i klass 3, smérjmedel; industriella oljor och fetter; fett for remmar; industrifett;
smorjfett, i klass 4, skruvar av metall; skruvtvingar av metall; bultar av metall; muttrar av
metall; nitar av metall; mutterbrickor av metall; véiggpluggar av metall; pluggar av metall;
klimmor av metall for ror; klimmor av metall f&r kablar och ror; kabelkiimmor av metall;
tgonbultar; nycklar, i klass 6, maskiner; gingmaskiner; tryckluftsmaskiner; frismaskiner;
muttergingmaskiner; nitningsmaskiner; sigar (maskiner); elektriska svetsmaskiner;
slipmaskiner; handverktyg, andra &n handdrivna; borrskér (maskindelar); borrmaskiner;
elektriska handborrar, i klass 7, skruvmejslar; skruvtvingar; avbitartinger; hovtanger; tinger;
knivar; skiftnycklar; skruvaycklar; skovlar (handverktyg); h&ljarn (handverktyg); blad (delar
av handverktyg); sigblad (delar av handverktyg); hammare (handverktyg); kérnare
(handverktyg); raspar (handverktyg); nitare (handverktyg); gangtappar (handverktyg); skér
(delar av handverktyg); slipstenar (handverktyg); sliptrissor (handverktyg), grivredskap
(handverktyg); slipverktyg (handverktyg); brynen (handverktyg); prylar (handverktyg);
spatlar (handverktyg); vinkelhakar (handverktyg), skiranordningar (handverktyg); stimjirn
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(handverktyg); spikutdragare (handverktyg); nithammare (handverktyg); sdgar
(handverktyg); haltagningsverktyg (handverktyg); spérrhakar (handverktyg); gingkloppor
(handverktyg); gangningsverktyg (handverktyg); skruvgéngskérare (handverktyg);
handverktyg, handdrivna; réravskédrare (handverktyg); slevar (handverktyg);
stensittningsjungfrur (handverktyg); utstansningsverktyg (handverktyg); stansar
(handverktyg); frisar (handverktyg); haltinger (handverktyg); skdrverktyg (handverktyg);
forborrar (handverktyg); vridborrar (handverktyg); borrspetsar (delar av handverktyg);
handborrar; drillborrar; borrfisten (handverktyg); saxar, i klass 8, tryckindikeringspluggar
for ventiler; skyddshjdimar; ansiktsskydd anpassade for anvindning med hjdlmar; hjalmar
f5r skydd mot olyckor; industriella skyddshjiimar; skyddande hjalmar; skyddande hjalmar
f5r industriell anvindning; gnistskydd; handskar for skydd mot olyckor; skor f6r skydd mot
olyckor, stralning och eld; skyddsklader mot skador, stralning och eld; skyddsvisir for
arbetare; skyddsmasker; klddesplagg for skydd mot eld; métinstrument;
avvigningsinstrument; avvigningsinstrument; elektriska mitredskap;
avstdndsmitningsapparater; avstandsregistreringsapparater; avstdndsmdtare;
blindskyddsglasdgon; glasdgon; galvaniska batterier; batterier for ficklampor; elektriska
batterier, i klass 9, hérselskydd, i klass 10, titningsmassor fér expansionsfogar;
titningsmedel f6r fogar och skarvar, i klass 17, pluggar, ej av metall; viggpluggar, ¢j av
metall; brickor, ej av metall; kabel- eller rorkldmmor av plast; kabelkldmmor, ej av metall, 1
klass 20, Aterforsiljartjdnster avseende rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pé
tré; aterforsiljartjinster avseende industriella oljor och fetter, smérjmedel och -imnen;
aterforsiljartjdnster avseende byggnadsmaterial av metall, flyttbara byggnader
(byggnationer) av metall, ror av metall, artiklar av oddla metaller; &terforsiljartjénster
avseende maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej for fordon), maskinkopplings- och
transmissionsdelar (dock ej for fordon); aterforsiljartjanster avseende handrivna verktyg och
handredskap; iterforsiljartjinster avseende apparater och instrument for lantmiteri,
besiktning, vigning, mitning, signalering, kontroll {(¢vervakning), livriddning och
undervisning; aterforséljartjinster avseende skydds- och arbetshandskar, skyddskléder och -
skor, i klass 35.

Invindaren yrkar, som det fr forstds, att registreringen skall upphévas delvis och har som
grund for detta anfort att varumiirket dr f6rvixlingsbart med invéndarens
gemenskapsvarumirke FALCK med reg.nr 000493718, registrerat for plaster for medicinska
dndamal och material for férband; forstahjilpenlador (med innehall), i klass 3,
eldsldckningsmaterial av metall nimligen tunnor, flaskor, [ador, r6r, kopplingar for ror och
slangar, kragar for rérfistning, ventiler; sikerhetsgaller och kassaskap av metall; skyltar av
metall; nycklar, i klass 6, apparater och instrument fér méting, signalering, larm,
overvakning, kontroll, livriddning, rdddning samt apparater och instrument fér miljéskydd;
livriddningsutrustning och raddningsutrustning, inkluderande stegar, linor och rep,
livriiddningsflottar, flytvistar, livbélten, sikerhetsselar (ej for fordonssiten och
sportutrustning), skledarutrustning, skyddsanordningar for personligt bruk for skydd mot
olyckor, rokvarnare, dykar- och rékdykarutrustning, brandslickare, nédanropsanordningar,
tjuvlarm och brandlarm; apparater och kort (inkluderande magnetiska kort) for
ingangskontroll; registrerade datorprogram, i klass 9, kirurgiska, medicinska, odontologiska
och veteriniira apparater, barar, iterupplivningsapparater, vakuummadrasser f6r medicinska
indamal, lador for anvéndning av likare och sjukvardare for férlossningar vid nédfall, i
klass 10, fordon, fortskaffningsmedel for transport till lands, i luften eller pd vatten, samt
delar och tillbehér dirtill (ej ingdende i andra klasser,) i klass 12, trycksaker, instruktions-
och undervisningsmaterial (ej apparater), i klass 16, hjalp i anslutning till foretagsledning,
telefonsvarstjanster nimligen dirigering och vidarekoppling av samtal, i klass 35,
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torsakringsverksambhet, i klass 36, reparation, underhdl! och installationstjinster; tekniska
tjdnster avseende livriddning och sikerhetsapparater och utrustning; underhall av
livriddnings- och sikerhetsapparater och -utrustning; hjilp till bétar/skepp (reparation); hjilp
till fordon (reparation, starthjilp, dérroppning, byte av batar/fartyg (reparation); hjélp till
fordon (reparation, starthjilp, dorréppning, byte av hjul), i klass 37, telekommunikation, i
klass 38, transport inkluderande ambulanstransport, transport av patienter och akuta
medicinska transporter, packning och lagring av varor, researrangemang, hjilp for
batar/fartyg (bogsering), hjilp for fordon (bogsering); sékning och raddning;
riddningsoperationer (transport); leverans av mat och dryck; nyckelmagasinering;
vigtrafikrapportering, i klass 39 samt medicinsk och psykologisk hj4lp och assistans i
nédsituationer, akuta situationer och kriser, évervaknings- och vakttjinster,
bistdndsplanering, akut psykologiskt bisténd, eldsldckning, medicinsk och veterinér
assistans, hilsovard, vard, uthyrning av utrustning for hdlsovard och vard, konsultationer
inom omréadet av datormaskinvara och programvara, datorprogrammering; anordnande av
larmsamtal, utvirdering och konsultation avseende risk- och sikerhetsfrigor samt
riskhantering, i klass 42. Inviindningen baseras &ven pd invindarens dldre svenska
varumirkesregistrering FALCK, i visst utférande, med reg.nr 306830.

Invéindaren anfor vidare bland annat féljande. Invandningen avser alla varor och tjdnster i
klasserna 6, 9, 10 och 35. Inviindarens gemenskapsvarumirke omfattar ocksé varor och
tjanster i dessa klasser. I klass 6 foreligger stor likhet mellan innehavarens “klimmor av
metall for ror, klimmor av metall fr kablar och rér” och invindarens “pipes, couplings for
pipes and hoses”. Ansékans dvriga metallvaror i klass 6 har tillika en viss likhet med
invdndarens varor i samma klass, d.v.s. praktiska bruksfdremal tillverkade av metall som
siljs i butiker. Aven i 6vrigt foreligger likhet mellan varorna i klass 6, 9 och 10. Vidare
inmefattar de varor, som dr foremal for innehavarens aterforsiljartjénster, invindarens
varuklasser. Det foreligger darfor forvixlingsrisk mellan innehavarens tjénster och
invindarens varor. Harutéver har invindaren “assistance in connection with business
management” som har en tydlig likhet med innehavarens foretagsverksamhet. Invéndarens
svenska registrering omfattar dessutom “kontorsverksamhet™ i klass 35. Vad giller
mirkeslikheten bestar bdda mirkena av samma bokstéver, det enda som skiljer &r
bokstavsfoljden mellan de bada bokstidverna L och A. Den lilla skillnaden &r gdmd inne i
mirket. Mérkena &r bade visuellt och fonetiskt lika. FALCK #r ett fantasiord med suggestiv
innebérd, och fantasiord atnjuter normalt sett ett bredare skydd. Ordet FLACK anvinds
normalt sett inte i vardagliga sammanhang eller i dagligt tal. Invéindarens varumérke FALCK
ar vilként i Sverige och atnjuter dirmed skydd mot nirgaende efterlikningar. Varumirket
kan urvattnas till f51jd av andra verksamheters nargaende och forvixlingsbara varumérken
och ha en skadlig effekt p& inviindarens varumérkes renommé. Utdrag ur samtida litteratur
har bifogats for att pdvisa att varumérket FALCK 4r vilként.

Innehavaren bestrider grunderna for invindningen och anfor bland annat féljande. De
motstiende ordmiérkena har langt ifrAn samma betydelse och 4r nistintill omdjliga att
forvixla i dagligt tal. Falck A/S befinner sig i en bransch mycket 1dngt frin Flack
Industripartner AB varfsr de bada bolagen inte pa nigot sitt skall kunna férvixlas med
varandra.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varumérkeslagen far ett varumiirke inte registreras om
det #r forvax!ingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nagon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansdkan.
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Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kédnnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag.

Vid bedémning av varukinneteckens forviixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som kénnetecknen anvénds for 4r i
stort desamma och — omvint — att det inte stills s& stora krav p varuslagslikheten om
mirkena 4r identiska, fér att forvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kdnnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna frga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och
da i forsta hand pa miérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till
huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller
liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas.

Det skall dven fistas avseende vid graden av sérskiljningsforméaga hos de respektive
mirkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgéra
en faktor som okar férvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan forvixlingsbarhet dven &beropas till formédn
for ett kinnetecken som #r vl ansett hir i landet, om anvindningen av ett annat liknande
kdnnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kannetecknets sirskiljningsformaga eller anseende. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket
fSrutsatts vara for handen i varje fall da risk finns for att anvéindningen av ett yngre liknande
mérke kan ldnda det dldre mérket till forfang eller eljest dra otillborlig fordel av detsamma.
En otillbérlig fordel far anses foreligga sa snart ett yngre mérke drar nigon nytta av
betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill. Vid faststillande av vad som utgdr ett vl
ansett” marke i varumirkeslagens mening dr graden av kdnnedom om mérket hos savél
aliménhet som omséttningskrets av stor vikt och i praktiken den enda objektivt avldsbara
faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet ir menat att vara kvalitativt, i den
meningen att &ven andra goodwillskapande aspekter skall vigas in i begreppet. Huruvida ett
miirke 4r att betrakta som ”vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att vara avhéngigt
nivin av kdinnedom om maérket ifriga.

PRV gor foljande beddomning.

Inviindarens motanforda varumérkesregistrering FALCK, i visst utfrande, med reg.nr
306830, avfordes ur varumirkesregistret den 1 september 2006. Bedémningen av fragan om
forvixlingsbarhet kommer dérfér endast att provas i férhdllande till invindarens
gemenskapsvarumirke FALCK med reg.nr 000493718.

Inledningsvis kan konstateras att de motstaende registreringarna, FLACK respektive
FALCK, avser skydd for liknande varor, t.ex, i klass 6 och klass 9. Varuslagslikhet dr
siledes for handen.
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Vad giiller mérkeslikhet ger mérkesordet FALCK néarmast association till efternamnet med
samma lydelse och det motstiende ordet FLACK till ndgot som har ringa lutning, ir platt
(Norstedts svenska ordbok via WordFinder online, sékning 2008-10-06).
Associationsmiissigt ger dirfér mérkena helt olika intryck. Sammantaget fAr mérkena anses
skilja sig tillriickligt 4t for att forviixlingsrisk inte skall foreligga. Vid en helhetsbeddmning
finner PRV att de motstaende mirkena inte 4r férvixlingsbara.

PRV finner vidare att utredningen i drendet inte visar att invindarens mirke FALCK kan
anses utgdra ett kiinnetecken som &r vil ansett i Sverige och saledes kan tillgodorikna sig ett

utvidgat skydd enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen.

Foljaktligen utgsér invandningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Invindningen skall dérfor avslas.

Beslutat den T 4 NUV 2008
Herman Petter$son — .
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/

Lena Frankenberg Glantz ) 7 w

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Soderhamn. [ skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den édndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frin
beslutets dag.




