PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH AEGISTRERINGSVERKET
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INVANDARE

Next Retail Limited
Desford Road, Enderby
Leicester
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OMBUD Exp. Patent- och registreringsverket
Albihns.Zacco AB

Box 5581 2012 -06- 14

114 85 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumérkeslagen (2010:1877).

ARENDET
Invandningen avser varumérket NEXT BIG BRAND med registreringsnummer 416644,
registrerat for:

25: Konfektionsklidder.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gér gillande att market &r
forvixlingsbart med féljande tva varukidnnetecken:

Det svenska varumirket NEXT med registreringsnummer 383837, registrerat for:

3: Tval; kosmetiska preparat, parfymer, eteriska oljor, icke medicinska toalettpreparat;
harvéardspreparat; deodoranter for personligt bruk; tandpulver, -krdm och -pastor.

14: Adla metaller och deras legeringar; smycken, &delstenar; ur, klockor och
tidmétningsinstrument; urarmband, samt delar och tillbehor dartill ingdende 1 klassen.
18: Paraplyer, parasoller och promenadképpar.

25: Kldder, huvudbonader.
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Gemenskapsvarumirket NEXT med registreringsnummer 15594, registrerat for:

3: Tvél; kosmetika; eteriska oljor; parfymer; icke-medicinska medel f6r personlig hygien;
harmedel; deodoranter for kroppsbruk; tandhygienartiklar.

11: Installationer f6r belysning; lampor, lampfotter; lampskérmar; glédlampor; delar och
tillbehor for alla ovanndmnda varor.

14: Adla metaller och deras legeringar och produkter tillverkade av eller belagda med dessa;
juvelerarvaror; ddelstenar; klockor, armbandsur och tidmétningsinstrument; klockarmband
av lader och annat material; delar och tillbehor for alla ovanndmnda varor.

18: Lider och ldderimitationer och varor gjorda av det; skinn och hudar; koffertar och véskor
for resbruk; vaskor, paraplyer, parasoller och promenadképpar; spon, seldon och sadeldon;
delar och tillbehor for alla ovanndmnda varor.

20: Mobler; séngar; huvudgirder; soffor, soffséngar; stolar; fatdljer; bord; kuddar;
dunticken; dynor; madrasser; singkldder; delar och tillbehor for alla ovannémnda varor.

24: Textilier; plastmaterial som erséttning for tyg; séngéverdrag och bordsdukar; sénglinne;
bordslinne; hushéllslinne; viggbeklddnader; filtar; sdngticken; duntéicken och
duntickebverdrag; lakan; drngott; singforhinge; sangdverkast; bordsdukar; bordstabletter;
servetter; linnetyg; vivda viggbeklddnader; gardiner; gardinomtag; dyn6verdrag;
gardinkappor; rullgardiner; §verdrag for stolar och soffor; handdukar och ansiktsservetter.
25: Klddartiklar; fotbeklddnader; huvudbonader.

27: Mattor och mattbeldggningar; icke-textila viggbeklddnader; tapeter; tapetbarder.

Till stéd harfor anfor inviandaren i huvudsak féljande. Bade innehavarens och invéndarens
mérken avser kldder i klass 25. Innehavarens mérke, NEXT BIG BRAND, kan uppfattas
antingen i betydelsen ndsta stora varumdrke eller i betydelsen NEXT stort varumcdirke. For
det fall mérket uppfattas som ndsta stora varumdirke har det sa pass svag
sirskiljningsférmaga att PRV borde ha vigrat mérket registrering. Faktumet att s inte
skedde innebir att mirket istéllet uppfattas som NEXT stort varumdrke, med sarskild
betoning pa mérkesdelen NEXT. Av de tre delarna 1 innehavarens mérke torde ordet NEXT
ha starkast sérskiljningsférméga. BIG 4r endast en storleksangivelse, som kan avse vissa
egenskaper hos varorna eller ange att det 4r innehavarens stora varumérke. BRAND anger att
det ror sig om ett varumérke och kan dérfor knappast anses ha sarskiljningsférméaga.
Jimforelse mellan mérkena torde saledes i forsta hand géras mellan mérkesdelen NEXT 1
innehavarens mirke och de tidigare registreringarna med lydelsen NEXT. Mérkena 4r da
identiska. Aven vid en helhetsbedémning av innehavarens méirke framtrider NEXT visuellt
och fonetiskt, eftersom det #r den inledande delen av lydelsen. Forvéxlingsbarhet foreligger
alltsa dven d& mérkena jaimfors som helhet.

Innehavaren av varumirket, vilken beretts tillfille att yttra sig, har inte bemétt invéindningen.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukédnnetecken for varor eller tjdnster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk f6r férvéxling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumirket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumirket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap. 8 § andra stycket samma lag, bland annat ett
gemenskapsvarumérke.
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Fréagan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor som mérkena avser.

Avgorande blir, i de fall varu- eller tjénsteslagslikhet kan konstateras, i vilken man
kénnetecknen kan beddmas likna varandra. En bedémning av mirkenas visuella, fonetiska
och konceptuella likheter ska géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som varumirkena
férmedlar med hénsyn till bland annat sérskiljande och dominerande delar, se EU-
domstolens dom av den 11 november 1997, mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23. Det
ska tas i beaktande huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mirkena besitter ett
gemensamt eller liknande begreppsmaissigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna
genom association uppfattar att det rdder ett samband mellan kénnetecknen ska beaktas.
Hinsyn ska dven tas till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell majlighet att
samtidigt jimfora tvd motstiende méarken, varfor det ocksa maste beaktas att
omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gor foljande bedimning

Inledningsvis konstaterar PRV att det rider identitet mellan de varor som innehavarens och
invéindarens mérken avser, ndmligen kldder, i klass 25. Dirmed foreligger varuslagslikhet.

Vid bedémning av mérkeslikheten ska denna utgd ifrdn det helhetsintryck som de
motstdende méirkena ger med beaktande av visuella, fonetiska och konceptuella likheter.
Invéndarens mérke bestar av lydelsen NEXT, medan innehavarens mérke bestér av lydelsen
NEXT BIG BRAND. Ordet NEXT ingér 1 bdda mérkena. Darmed foreligger viss visuell och
fonetisk likhet mérkena emellan. De skiljer sig dock visuellt genom att innehavarens méirke
innehaller ytterligare tva ord och séledes blir avsevirt langre. Betoningen kan vid uttal
laggas sdvil pd mérkesdelen NEXT som pa BIG eller BRAND. Mot bakgrund av det
ovanstaende skiljer mérkena sig dven fonetiskt. Lydelsen NEXT har versatt betydelsen
ndsta, ndstféljande eller ndrmast. De dvriga mirkesdelarna 1 innehavarens mirke har
betydelserna stor eller kraftig f6r BIG samt mdrke, brannmdrke eller stampel for BRAND
(Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2012-05-30). Lydelsen forefaller vara sammansatt
genom naturlig ordf6ljd och &versétts som helhet nérmast till ndsta stora marke. Mérkena
ger sdledes olika associationer och skiljer sig i sina betydelser. Markesordet NEXT, i
innehavarens mérke, ingar visserligen i sin helhet 1 det yngre mérket. Sammansittningen av
bestandsdelarna i mérket NEXT BIG BRAND gor dock att mérkesordet NEXT forlorar sin
sjdlvstindiga kdnnetecknande stillning i innehavarens mérke. Dartill ska ldggas att dagens
kladkonsumenter dr mérkesmedvetna och far antas fésta vikt vid de varumérken som
anvénds pa kldderna (jfr PBR i mal 10-154, Jack’s).

Vid en helhetsbedémning finner PRV att mérkenas helhetsintryck skiljer sig tillrdckligt for
att mérkena inte ska anses forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr invéindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéindningen ska
dérfor avslas.
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Beslutat den 'ﬁ k JUN 2012

Ka@&&@;\

Carina Widd

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som éverklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frin
beslutsdagen.,




