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Invandningsérende nr 2007/0055/0001

Registrering nr 386429

INVANDARE

NCC Aktiebolag
Vallgatan 3

170 80 Solna Exp. Patent- oh segisireringsyerier
OMBUD 2008 05 0 g
BRANN AB

Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

Kull & Partners Aktiebolag
Ragnartksvigen 1
182 64 Djursholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen.

ARENDET

Inviindningen avser varumérket NC-METODEN, med registreringsnummer 386429, som
registrerades den 19 januari 2007 f6r rengtoring av fasader pa byggnader; rengéring av ytor, i
klass 37.

Invéndaren yrkar att ovanstaende varumirkesregistrering ska upphavas och anfér som grund
harfor att innehavarens varumirkesregistrering dr forvixlingsbar med invéindarens tidigare
registrerade gemenskapsvaruméirken NCC, med registreringsnumimer 1212513, registrerat
tor bland annaf bygg- och reparationstjénster inkluderande anldggningar 6ver och under jord
och ingenjérsarbeten avseende anldggningar dver och under jord;
tillhandahallande/uthyrning av maskiner och utrustning for bygg- och reparationsarbeten, i
klass 37, NCC i figur, &tergivet nedan, med registreringsnummer 290916, registrerat for
bland annat byggnads- och reparationsverksamhet, i klass 37 samt NCC i figur, dtergiven
nedan, med registreringsnummer 1841824, registrerat for bland annat bygg- och
reparationstjinster inkluderande anldggningar Gver och under jord och ingenjérsarbeten
avseende anldggningar §ver och under jord; tillhandahé&llande/uthyrning av maskiner och
utrustning fér bygg- och reparationsarbeten, i klass 37,
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Gemenskapsvarumiéirke 290916, Gemenskapsvarumirke 1841824,
Mirket dr utfort 1 svart och bléatt.

Inviandaren anf6r vidare att innehavarens varumérkesregistrering dr forvixlingsbar med
invindarens tidigare registrerade nationella varumirkesregistreringar NCC i figur, dtergivna
nedan, med registreringsnummer 214678 och 214572 registrerade f6r bland annat samtliga
tjdnster, | kiass 37. For dessa mérken har antecknats disclaimer lydande ”Ansprak gores icke
pa bokstavskombinationen NCC™,

Varumirkesregistrering 214678, Varumérkesregistrering 214572,
Mirket ar utfort i svart och blatt.

Invéndaren anfor vidare att innehavarens varumérkesregistrering 4r forviixlingsbar med
invandarens nationella varumirkesregistrering NCC EKOKONCEPT, med
registreringsnummer 367813, registrerat for bland annat uppforande/anlaggande av
byggnationer; reparationer/underhall, 1 klass 37 samt planering, kalkylering, etablering och
avetablering av byggnadsprojekt, planering och kalkylering {ej ekonomisk) av reparations-
och underhallstjdnster for byggnader, forskning och utveckling av konstruktionsprojekt och
underhalls- och reparationstjinster av byggnader; ingenjorskonsultationer; design och
konstruktion av datormjukvara, 1 klass 42 samt figurmérket, atergivet nedan, med
registreringsnummer 265648, registrerat for samtliga Ganster 1 klass 37.

Varuméirke 265648,

Slutligen anfér invandaren att innehavarens varumirke &r forvaxlingsbart med firman NCC
Aktiebolag, vars verksamhetsbeskrivning bland annat innefattar att bedriva
entreprenadarbete inom byggnadsbranschen. Vidare anfors att varumirket NC-METODEN
ar forvixlingsbart med kannetecknen NCC och NCC i figur vilka ér viil ansedda hir 1 landet
och att anvindningen av mérket skulle dra otillborlig fordel av det vil ansedda kdnnetecknen
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NCC och NCC 1 figur, eller vara till forfang for det vl ansedda mérkets
sdrskiljningsformaga eller anseende.

Till stéd f6r invéndningen gor invindaren 1 huvudsak gillande f6ljande. Innehavarens mirke
bestdr av NC-METODEN. Ordet METODEN saknar sdrskiljningstormaga tor de
registrerade varorna 1 klass 37. NC ska jaimféras med NCC, vilket dr ndra nog identiskt med
invindarens ordmérke, figurmérke samt i kombinationen NCC EKOCONCEPT, varfor nara
miérkeslikhet féreligger.

Alla invandarens registrerade varumérken omfattar tjéinster i klass 37. Det rader dirfor
identitet med de tjdnster som innehavarens registrering omfattar, elier i vart fall mycket néra
tjénsteslagslikhet. Marknaden och omséttningskretsen {&or byggnations- och
reparationstjdnster av byggnader och anldggningar dr sanuma som for de tjanster som avses 1
innehavarens registrering. Invindaren utvecklar och genomfor nybyggnad, tillbyggnad och
ombyggnad av bland annat industribyggnader, skolor, sjukhus, kontor, idrottsanliggningar,
kulturbyggnader och laboratorier. Innehavaren marknadsfor sina tjdnster mot fastighetsdgare,
till vilka dven invéndaren riktar sin marknadsforing avscende olika byggnations-, renovering
och reparationstjénster betraffande byggnader och anldggningar. Det finns en uppenbar risk
att omsattningskyetsen tror att innehavarens varumaérke och de tjédnster som tillhandahalls
under varumérket har ndgot med invindarens verksambhet att géra. For det fall PRV inte
skulle finna att jinsten “rengdring av ytor” har likhet med de tjanster som omfattas av
invéndarens tidigare registreringar, g&r inviandaren dnda gillande att eftersom kénnetecknen
NCC och NCC i figur dr vil ansedda i Sverige ska registreringen dndé hivas i sin helhet.
[nvandaren &r ett av Nordens stdrsta byggforetag. Koncernen omsatte ar 2006 omkring 56
miljarder SEK och hade 22 000 anstéllda. Kénnetecknet NCC har 1 olika former, som del av
firmor och som varumiirke eller som del 1 varumirken, anvints sedan dtminstone 20 ar,
Kénnetecknet marknadsfors via en rad olika medier, bland annat skyltar pa alla byggplatser,
deltagande i massor och annonsering. Marknadsforingskostnaderna de senaste tva &ren &r ca
50 miljoner SEK per &r. Annonsering sker med regelbundenhet i bland annat féljande
tidningar: Dagens Industri, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Fastighetsnytt och Sweden
today. Det handlar om mycket omfattande, konsekvent och langvarig anvandning av
kédnnetecknet NCC. Det torde std utom tvivel att NCC &r ett vl kint kénnetecken som starkt
forknippas med byggnationsverksamhet. Anvindning av kénnetecknet NC-METODEN for
de aktuella tjinsterna skulle dra otillborhig férdel av eller skulle vara till forfang f6r det vil
ansedda mérket NCC:s sdrskiljningsférmaga eller anseende. Anvindning pa exempelvis
skyltar och reklam pé byggnader och fasader av mirket NC-METODEN skulle forknippas
med kéinnetecknet NCC och dérav fa stérre uppmaérksamhet. Vidare tror omséttningskretsen
att den finns ett konumersiellt samband med NCC-koncernens tjanster. Invandaren har
mycket hogt stillda kvalitets- och miljokrav och det dr givet att det finns risk att anseendet
for kiannetecknet NCC lider forfing av en metod som kanske inte alls motsvarar invandarens
krav.

Det rider &ven mirkeslikhet mellan firmanamnet NCC AB och innehavarens varumirke NC-
METODEN, da det sista ordet METODEN &r beskrivande. Den verksamhetsbeskrivning
som anges under néringskdnnetecknet NCC AB omfattar ocksé sddana tjénster som
“rengdring av fasader pa bygenader, rengéring av ytor”. Innan man renoverar, méalar eller
putsar om en fasad skall denna rengéras. Denna tjdnst ingar saledes som en naturlig del i
renovering och underhall av byggnader och anldggningar. Firman NCC AB registrerades
1991, men prioritetsritten till néringskdnnetecknet NCC gar till registreringen av firman
NCC Nordic Company AB, vilken firma registrerades redan ar 1986. Inom NCC-koncernen
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finns vidare ett stort antal bolag som innehéller kidnnetecknet NCC 1 sin firma, exempelvis
NCC Bygg AB, NCC Invest, NCC Forvaltning och NCC Fastigheter 1 Géteborg AB. Det
linns saledes uppenbart en familj av NCC-firmor, dd NCC &r ett mycket valkéant kdnnetecken
i sig och har en hdg kidnnedomsgrad.

Invindaren har som stdd for ovan sagda bifogat en utskrift fran hemsidan www.nce.se med
nyckeltal for att visa bl.a. omséttning, samt en kinnedomsundersokning.
Kénnedomsunderstkningen dr genomford 1 november 2006 av Synovate och inviindaren vitl
sirkilt pavisa att NCC forknippas mycket starkt med byggbranschen, att den totala
kdnnedomen om NCC &r 98 %, att upptattningen om firetaget och dess produkter 4r i
huvudsak positivt eller neutralt samt en sammanfattning om kidnnedomsgraden och attityder.

Innehavaren av varumiérket bestrider grunderna for inviandningen och anfér 1 huvudsak
toljande. Det foreligger ingen férvaxlingsrisk mellan kidnnetecknen NCC och NC-metoden. |
allt marknadsféringsmaterial anvinds alltid NC-METODEN. Bakgrunden till beteckningen
NC kommer fran No Chemucals, vilket dr det viktigaste 1 hela metoden, dvs. att inga
kemikalier anvinds. Att beskriva processen med enbart NC fungerar inte dé detta &r en hel
metod, ddrav mérket NC-metoden. Invindaren tilthandahaller inte samrma tjénst som
innehavaren. Inviindaren har inte heller nagon motsvarande tjinst som ger samma resultat,
Enligt inldmnad undersékning sé finns det ingen som sammankopplar NCC med
tvittbranschen. Forvixling kan inte ske mellan féretagen bakom NC-metoden och NCC AB.
Nagon forvixlingsrisk foreligger inte heller mellan varumérkena. NC-metoden har blivit mer
och mer erkédnd. [nnehavaren kinner inte till att ndgon forvixiar NC-metoden med NCC eller
att invandaren mottagit forfragningar om NC-metoden, vilket borde vara fallet om f6rvaxling
rader. Kdnnedomsgraden om NCC 4r inte sa hogt, da invindarens egen undersdkning visar
att 34 % kanner till foretaget ganska bra eller mer. Det finns en méngd andra registrerade
varumérken som innehaller beteckningen NC. [ klass 19 finns NC samt NCC som &gs av tre
olika parter.

SKAL

1 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen anges att ett varumarke inte far registreras
om mérket dr forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan anvédnder i en

nédringsverksamhet, med ndgon annans varumdrke som #r registrerat efter tidigare anstkan
eller med nigon annans varukénnetecken som &r inarbetat da ansékan om registrering gors.

Enligt 14 § férsta stycket 9 punkten varuméarkeslagen far ett varumérke inte registreras om
miérket dr forvéxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt 6 § varumérkeslagen édr kdnnetecken forvaxlingsbara endast om de avser varor av
samma eller liknande slag.

Vid bedémning av varukénneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning géras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tillampning av den s.k. produktregeln. Det innebiir att
kravet pd markeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kédnnetecknen anvinds for &r i
stort desamma och — omviint — att det inte stélis sd stora krav pa varuslagslikheten om
mérkena dr identiska, for att forvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgorande vid besvarandet av frdgan om f6rvixlingsbarhet foreligger blir saledes, 1 de fall
varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken méan kiinnetecknen kan anses likna varandra.
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Beddmningen av denna fraga skall grundas p det helhetsintryck mirkena formedlar och da i
{6rsta hand pa mérkenas visvella och fonetiska likhet, Hiansyn skall dven tas til} huruvida ord
eller figurer | de aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt elfer liknande
begreppsméssigt innehéll, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varuméarkena. Man har dven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell majlighet att samtidigt jaimfira tvd motstaende
mérken, varfor det maste tas hansyn till att omséttningskretsens minnesbiid av ett varumirke
1 normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forviixlingsbeddmningen mellan mérkena
skall dérfor bortses fran ovisentliga detaljskilinader, vilka i och fér sig kan vara litta att
notera vid en direkt jamforelse.

Forvéaxlingsbarhet kan dven aberopas till forman {6r ett kdinnetecken som 4r vl ansett hir i
landet, om anvindningen av ett annat liknande kinnetecken skulle dra otillbérlig fordel av
eller skutle vara till forfang for det villansedda kinnetecknets sérskiljningstormaga eller
anseende.

Det skali dven fastas avseende vid graden av ursprunglig sidrskiijningsférméaga hos de
respektive mérkena, varvid en stérre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett méirke skall
utgdra en faktor som Okar forvixlingsrisken mellan mirkena, i det fall samma eller liknande
sérskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra k#nnetecknet.

PRV gér f6ljande bedémning.

Innehavarens registrering omfattar rengdring av fasader pd byggnader och rengéring av ytor
i klass 37. Invéndarens registreringar 265648, 214678 samt 214572 omfattar samtliga
tjdnster i klass 37, varfor PRV finner att tjdnsteslagslikhet dr fér handen. Aven invandarens
registrering 367813 har skydd for underhall 1 klass 37, varfér tjdnstesiagslikhet &r for
handen. Gemenskapsregistreringarna 1212513, 290916 och 1841824 omfattar bygg- och
reparationsverksambhet i klass 37. PRV finner att tjénsteslagsiikhet inte foreligger mellan
dessa tjanster och de rengéringstjdnster som innehavarens varumarke har skydd for, PRV
finner heller ingen likhet mellan innehavarens rengdringstjinster och de tjinster som
invindarens firma har skydd for.

Vad géller mérkeslikheten bestar innehavarens varumirke av bokstdverna NC och ordet
METODEN. Ordet METODEN kan inte tillmétas nagon sdrskiljningsforméga i forhallande
till de registrerade tjdnsterna. Ordet bidrar dnda till att i kombination med forledet NC, och
avsaknaden av ett C, distansera innehavarens varumirke {rin inviindarens kinnetecken savil
visuellt, fonetiskt och konceptuellt. PRV finner dérfor att mirkeslikhet inte 4r for handen
mellan de motstdende kdnnetecknen. Ej heller féreligger nigon miérkeslikhet mellan
innehavarens mirke och det motanftirda tfigurméarket med registreringsnummer 265648.

Vid en samiad beddémning finner PRV att innehavarens varumirke inte &r forvixlingsbart
med de av invindaren &beropade kannetecken enligt 14 § 6 och 9 punkten varuméarkeslagen.

PRV har dérefter att ta stéllning till om invindarens kinnetecken skall &tnjuta ett utékat
skyddsomféng utstrickt till andra varor och tjdnster, p& grund av att det #r att anse som viil
ansett enligt 6 § 2 stycket varuméarkeslagen. Invindaren har inkommit med material som
visar att 98 % av respondenterna i kinnedomsundersdkningen har hért talas om NCC. Vidare
anfor invandaren att NCC ér ett av Nordens storsta byggféretag. Koncernen omsatte &r 2006
omkring 56 miljarder kronor och hade 22.000 anstillda. Mot bakerund av
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kdnnedomsundersdkningen och foretagets storlek och omsitining finner PRV att
kdnnetecknet NCC dr att betrakta som vil ansett inom omsitiningskretsen. PRV finner éiven
att de tjénster som innehavarens mirke registrerats {or, rengdring av fasader pé byggnader
och rengdring av ytor, f&r anses falla inom det utokade skyddsomféng som hirvid tillerkiinns
NCC. Tyansteslagslikhet beddms ddrfor hdr vara fér handen dven mellan innehavarens
varumiérke och invindarens firma samt varumérkesregistreringarna 1212513, 290916 och
1841824. Diremot foreligger inte en sddan mirkeslikhet mellan mérkena att innehavarens
varumérke skuile dra otillborlig fordel eller vara till forfang for inviindarens kidnnetecken.
Vid en samlad bedomning finner PRV att forvixling enligt 6 § 2 stycket varumiérkeslagen
inte fGreligger.

Dé markeslikhet inte féreligger mellan innchavarens varumirke och de av invédndaren
motantorda kdnnetecknen bedéms forviixling inte heller foreligga mot den bakgrunden att
NCC atnjuter ett s.k. serieskydd. Invandaren har inte heller visat att NCC blivit en
bestédndsdel som i sig sjdlv har en sédan stark sdrskiljningsférmaga att omséttningskretsen
kénner till anvdndningen av markesserien och férknippar den, i férening med andra
maérkeselement, med ett visst kommersiellt ursprung, jfr PBR-domarna Mc Ostrich mélnr,
97-707 samt CIYIKEY méalnr. 03-334. Inte heller med anledning av denna omstindighet
finner PRV séledes att forvixling foreligger mellan innehavarens varumirke och de av
invindaren aberopade kénnetecknen,

Foljaktligen utgdr invandningen inte nagot hinder mot registreringen. Invindningen skall
dérfor avslas.

Beslutat den i 8 MAJ 2008
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Lena Frankenberg Glantz

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill éverklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsrédtten, men sindas tili Patent- och registreringsverket, Box 330,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in tili verket inom tva manader fran
beslutets dag.




