PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATYENT~ DCH REGISTRERINSSVERKET

Inviandningsarende nr 2006/0019/0001

Registrering nr 376882

INVANDARE
Gerber Goldschmidt Group (UK) Limited
03 Newman Street . s
" saret. ot PEOETIENNOSVETREL
WI1T 3EZ London, United Kingdom Fxp, Patent- och eisireringsver
Storbritannien ;
2003 03 31

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmd

INNEHAVARE

New Wave Group AB
Box 2129
442 (02 Ytierby

OMBUD

CEGUMARK Aktiebolag
Box 53047

400 14 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviandningen med ovanstdende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser invindning mot varumirket CLIQUE, med registreringsnummer 376882, som
ldmnades in for registrering 2003-06-24 och som senare registrerades 2005-12-02. Mérket &r
registrerat for lider och ldderimitationer, samt varor framstillda av dessa material och €]
ingdende i andra klasser; djurhudar och pilsskinn; koffertar och resvéskor; paraplyer,
parasoller och promenadkippar; piskor, seldon och sadelmakerivaror, sirskilt planbacker,
portmonnéer, viskor, bagar, koffertar, portfoljer, resegarderober, ryggsickar, i klass 18 och
klader, fotbeklddnader, huvudbonader, 1 klass 25.

Inviindaren yrkar att innehavarens registrering upphivs. Som grund for yrkandet gor
invindaren gillande att innehavarens mérke dr forvixlingsbart med invandarens registrerade
gemenskapsvarumirken CLICK, med registreringsnummer 2940716, vilket avser
blindskyddande glaségon, blindskyddskrdmer; solglasdgon, i klass 9, ryggstdd, bilten for
medicinska dndamal, i klass 10 och kldder; fotbeklddnader; huvudbonader; bilten, i klass 25,
vars ansékan lamnades in 2002-11-21 och som senare registrerades 2008-07-22 samt
CLICK, med registreringsnummer 3272416, vilket avser detalj- och grosshandel med kldder,
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fotbeklidnader, huvudbonader, skyddsklidder, skyddsskor och personlig skyddsutrustning, i
klass 33, vars ansdkan limnades in 2003-07-16 och som senare registrerades 2004-11-18.

Ti)l stad for yrkandet anfor invéndaren i huvudsak foljande. Gemenskapsvarumirket med
registreringsnummer 2940716 avser varor i klass 23 som ér identiska med de varor som
omfattas av innehavarens mirke. Mellan ordet CLIQUE och ordet CLICK torde det
foreligga fonetisk identitet. Aven visuellt féreter de bada orden forvixlingsbar likhet.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invidndningen och har i alit visentligt
anfort att det dberopade gemenskapsvarumérket med registreringsnummer 3272416 kan
lamnas ddrhin da det inte omfattar ndgra varor utan bara tjdnster som inte finns 1
innehavarens registrering.

SKA

Enligt 7 § varumirkeslagen skall, vid avgdrande av tvist om ritt till kéinnetecken vilka dr
forvixlingsbara, firetriide givas den som kan aberopa tidigare rittsgrund.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgar att ett varuméarke inte far
registreras om mérket dr forviixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av
ndgon annan och &r registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kinnetecken anses forvixlingsbara endast om de
avser varor/tjinster av samma eller liknande slag.

Fragan om forviixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dir alla omstidndigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Avgérande vid besvarande om
fsrvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall varu- fjinsteslagslikheten kan konstateras, 1 vilken
mén kinnetecknen kan bedémas likna varandra. Bedémningen av denna frdga skall grundas
p4 miirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall édven tas till om orden 1 de aktuella
mérkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rader ett samband mellan varumérkena
skall beaktas.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invéindaren anforda gemenskapsvarumiirket
CLICK, med registreringsnummer 3272416, 4r registrerat efter en ansékan som inkommit
till myndigheten 2003-07-16 medan innehavarens mérke registrerats efter en anstkan som
inkommit 2003-06-24. Innehavarens mirke har siledes ldmnats in i ett tidigare skede #n det
av invindaren anforda mérket varfor innehavarens mirke har en tidigare rdttsgrund &n
invindarens mirke. Inviindarens mirke kan ddrmed inte utgdra ndgot hinder mot
innehavarens registrering eller dess fortsatta bestand.

Vad sedan giller innehavarens forviixlingsbarhet med invéindarens anforda
gemenskapsvarumirke CLICK, med registreringsnummer 2940716 anfér PRV féljande. Det
kan konstateras att innehavarens mérke omfattar varor av samma och liknande slag som de
varor som omfattas av invindarens registrering. Varuslagsidentitet foreligger ddrmed. Vidare
hestar innehavarens mérke av lydelsen CLIQUE, som frén engelskan kan ¢versittas till klick
eller kotteri, som betyder mindre slutet sdllskap med stark sammanhallning mot omvirlden
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(jfr. Ne.se, dtkomst 0903 16) medan invindarens mérke bestdr av lydelsen CLICK. Fonetiskt
blir de bida lydelserna lika da bada kan uttalas “klick”. Det ir dock enbart de tre {orsta
bokstidverna i mérkena som ér lika medan éndelserna skiljer sig &t. Innehavarens mirke dr
dessutom négot ldngre och dndelsen i detta mirke uttalas nied en mjuk ton medan
inviindarens mirke uttalas hardare och stumt. De bada mérkena skiljer sig saledes at sivil
visuellt som associationsméssigt, d& man framst torde associera ordet CLIQUE med
“kotteri”. PRV finner att det inte foreligger nigon mérkeslikhet mérkena emellan.

Innehavarens mérke dr ddrmed, vid en helhetsbeddmning, inte forvixlingsbart med det av
inviindaren anférda gemenskapsvaruméirket CLICK, med registreringsnummer 2940716.
Foljaktligen utgér grunderna f6r invandningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta
bestand. Invindningen skall dérfor avslas.

1§ MaR 2009

il

™
~Beslutat den j/

“Pavid Teffle N B

- )
P R \ T o

Susanne Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

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




