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Malnr 13-123 och

13-124

PATENTBESVARSRATTENS

DOM
meddelad 1 Stockholm den 2 september 2014
PARTER
Klagande
Citigroup Inc.
399 Park Avenue 10043 New York, NY, USA
Ombud: Peter Eriksson
Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm
Motpart
Bergendahl & Son Aktiebolag, 556342-7664
Box 14, 281 21 Hassleholm
Ombud: Magnus Dahlman och Josefin Leiman
Setterwalls Advokatbyra Malmo AB, Box 4501, 203 20 Malmo
SAKEN
Upphéavande av varumérkesregistreringarna CITY GROSS och CITY
GROSS 1 visst utférande

OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 augusti 2013
angaende varumérkesregistreringarna nr 417.145 och 417.146, se
bilaga 1-2

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandena.

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.

Citigroup Inc. har vidhallit att registreringarna av varuméarkena CITY
GROSS och CITY GROSS 1 visst utférande ska upphéivas betraffande for-
sakringsverksamhet, finansiella tjanster, monetira tjdnster samt fastig-
hetsmiékleri i1 klass 36.

Bergendahl & Son Aktiebolag (Bergendahl) har bestritt &ndring.

Citigroup har till grund f6r sin talan hallit fast vid att de yngre varu-
mérkena CITY GROSS och CITY GROSS 1 visst utférande ar forvax-
lingsbara med bolagets registrerade nationella varumérke CITI (nr
398164) samt gemenskapsvaruméarkena CITIGROUP (nr 867879),
CITIGROUP GEO (nr 3120854), CITIGOLD (nr 179549), CITICORP (nr
65367), CITI 1 figur (nr 1084532) och CITI 1 figur (nr 5170170) sarskilt
med hénsyn till att Citigroup ar innehavare av ett stort antal varu-
mérken innehéllande bestandsdelen CITI.

Citigroup har vidare hallit fast vid att kdnnetecknet CITI genom anvand-
ning ar kant inom en betydande del av omsattningskretsen eller i vart
fall forvarvat en utékad kdnneteckenskraft. Anvindningen av de yngre
varumirkena skulle dra otillborlig fordel av och utan skilig anledning
vara till skada for bolagets dldre kédnneteckens sarskiljningsférméaga och

anseende.

Bergendahl har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
kannetecknen inte ar forvaxlingsbara. Bolaget har ocksa hallit fast vid
att beteckningen CITI inte ar kdnt inom en betydande del av omsatt-
ningskretsen eller forvarvat utékad kdnneteckenskraft och att den
omstandigheten att Citigroup har flera varumarken som inleds med ordet
CITI inte har nagon avgoérande betydelse.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.
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Citigroup

PRV har ratteligen kommait fram till att de foreligger tjadnsteslagslikhet
mellan de tjdnster som de motstdende méarkena omfattar i klass 36 samt
att det foreligger visuell, fonetisk och begreppsmaéssig likhet mellan
respektive mirken genom det gemensamma ordférledet CITI/CITY samt
visuell och fonetisk likhet mellan CITTI GROUP och CITY GROSS.

Citigroup ar bara inom EU innehavare av 6ver 200 registrerade varu-
marken bestaende av ordet eller med CITI som prefix som ar gallande 1
Sverige. Prefixet CITI har av EU-domstolen ocksa tillerkénts ett utékat
anseendeskydd. Att beteckningen dven 1 Sverige har ett s.k. serieskydd
framstar som uppenbart.

PRV har misstolkat innebérden 1 Tribunalens dom T-563/08. I detta
beslut konstaterade man att de d4ldre varumérkena riktade sig till en
specialiserad grupp bl.a. experter och méaklare och de tjanster som det
sokta méarket avsag riktade sig till samma krets. Denna krets var sarskilt
uppmérksam och valinformerad. I foreliggande fall ror det sig om
vardagskrediter och dessa tjanster konsumeras idag som vilka andra
konsumtionsvaror som helst. Slutsatsen att genomsnittskonsumenten ar
sarskilt uppmarksam vid kop av finansiella och monetara tjanster ar
darfor felaktig. Forvaxlingsbedomningen ska darmed goras enligt normal
praxis. Med hansyn till det anférda ska de yngre markena upphévas med
avseende pa klass 36.

Bergendahl

Citigroup pastar felaktigt att PRV kommit fram till att det foreligger
tjansteslagslikhet mellan de yngre mérkena och de motanférda mérkena.
PRV har konstaterat att det inte foreligger varuslagslikhet betraffande
varuméarket CITI (nr 398164).

Citigroup pastar vidare att PRV konstaterat markeslikhet, vilket ar en
sanning med modifikation. Visserligen konstaterar PRV att markena
uppvisar viss fonetisk, visuell och begreppsméssig likhet men poédngterar
samtidigt att méarkena skiljer sig at pa manga punkter. Vid en helhetsbe-
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démning har PRV kommit till slutsatsen att markena skiljer sig i tillrack-
lig omfattning for att det inte ska foreligga forvaxlingsrisk.

Bergendahl star fast vid att Citigroups pastaende om utékat anseende-
skydd och s.k. serieskydd ar ogrundat.

Oavsett vilken tolkning man gér av mal T-563/08 s ar det en véletable-
rad princip 1 praxis att konsumenten ar mer uppmaéarksam an normalt néar
det galler finansiella och monetéra tjanster eftersom de alltid innebar en

finansiell risk.

Bergendahl bestrider att vissa typer av krediter skulle behandlas som

vilka andra konsumtionsvaror som helst.

Patentbesvarsratten har redan konstaterat att bestandsdelen CITI inte
besitter sadan sarskiljningsférmaga att den i sig uppfattas som ett
kéannetecken for bolaget (mal nr 03-334). Vid en helhetsbedémning &r
kannetecknet CITY GROSS inte forvaxlingsbart med de motanférda

markena.

DOMSKAL

Omsiéttningskretsen for de aktuella markena utgors av bl.a. konsumenter
1 allmanhet. Dessa far anses vara sarskilt uppméarksamma nér det galler

de tjdnster av bl.a. finansiellt slag som omfattas i klass 36.

Patentbesvarsratten instdmmer i PRV:s bedomning att den utredning
som Citigroup har gett in i malet inte ger stod for att bolagets kdnne-
tecken ar kénda inom en betydande del av omséattningskretsen. Den
utredning som foreligger i malet kan inte heller laggas till grund for
slutsatsen att bolagets kdnnetecken har forvarvat en forstarkt kdnne-
teckenskraft. Det finns med anledning hirav inte heller férutsattningar
att tillméata den omstédndigheten att Citigroup ar innehavare av flera
varuméarken med begynnelseledet CITI nagon sarskild betydelse.

Forvaxlingsbedomningen ska saledes goras med utgangspunkt i det
skydd som foljer av de dldre kdnnetecknenas respektive registrering.
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Patentbesvarsratten begransar provningen till att omfatta de motanforda
kénnetecken som kommer Bergendahls marken ndrmast och som ocksa
provats av PRV.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att varumérkena CITY
GROSS och CITY GROSS i visst utférande pa grund av bristande varu-
slagslikhet inte ar forvaxlingsbara med det motanforda market CITI
(398164).

Det foreligger identitet mellan forséakringsverksamhet, finansiella
tjanster, monetara tjanster respektive fastighetsmékleri som varu-
markena CITY GROSS och CITY GROSS 1 visst utférande avser i klass
36 och vissa av de tjdnster som de motanférda varuméarkena CITIGROUP
(nr 867879), CITI 1 figur (nr 1084532) och CITI i figur (nr 5170170)
omfattar i samma klass.

De yngre markena bestar av orden CITY GROSS samt CITY GROSS i
visst utférande medan tva av de dldre méarkena utgors av markesordet
CITI i figurativt utférande.

Det foreligger viss visuell och fonetisk likhet mellan de motstaende
kénnetecknen eftersom de bestar eller inleds av ordet CITI respektive
CITY.

Den omstandigheten att de yngre markena forutom ordet CITY &ven
innehaller ordet GROSS medfor att méarkena skiljer sig i visuellt, fone-
tiskt och konceptuellt hinseende fran de dldre méarkena CITI 1 figurativt
utférande. De motstaende méarkena skiljer sig ocksa at genom sina
respektive figurativa utféoranden. Sammantaget far de yngre markena
CITY GROSS och CITY GROSS 1 visst utférande anses skilja sig till-
rackligt fran de aldre méarkena CITI i figur for att risk for forvaxling inte
ska anses foreligga.

Nar det géller bedomningen av om det finns risk for forvaxling mellan
mérkena CITY GROSS respektive CITY GROSS i visst utférande och det

motanforda varuméarket CITIGROUP kan det, liksom betraffande de
aldre varumérkena CITI i figur, konstateras att det foreligger viss visuell
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och fonetisk likhet genom det gemensamma forledet CITY/CITI. De
motstdende mérkena skiljer sig fraimst genom att markesorden GROSS
respektive GROUP har olika innebord. Ingen del av méarkena kan ségas
dominera det helhetsintryck som respektive marke ger. Tjanster till-
handahallna under respektive kinnetecknen kan darfor antas bli efter-
fragade under bada méarkesorden, dvs. CITIGROUP respektive CITY
GROSS. Det finns mot denna bakgrund inte risk for forvaxling mellan

dessa motstaende marken.

Patentbesvarsratten anser alltsa vid en helhetsbedéomning att varu-
markena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utférande skiljer sig
tillrackligt fran de motanférda varumérkena CITI i figur och CITI-
GROUP for att risk for forvaxling inte ska anses finnas. Overklagandena
ska darfor avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

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



