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

ARENDET

Inviindningen avser varumirket CITY GROSS med registreringsnummer 417145 (for
fullstéindig varufsrteckning se bilaga 1):

Klass 36: Forsikringsverksamhet; finansiella tj4nster; monetira tjédnster; fastighetsmékleri.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas med avseende pa samtliga
registrerade tjdnster i klass 36 och anfér som grund att mérket &r forvixlingsbart med
foljande varumirken:

CITI
Varumdirke nr. 398164.

Klass 9: Datormjukvaror fér finansiella tjanster; datormjukvaror och -hardvaror for
anvidndning inom bankrérelse och finanssektorn.

CITIGROUP

Gemenskapsvarumérke nr. 867879.
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Klass 36: En komplett uppsittning av forsakringstjanster och finansiella tjinster;
banktjdnster; kreditkortstjdnster; vérdepappershandel, konsult- och garantitj4nster;
investeringstjinster.

CITIGROUP GEO

Gemenskapsvarumirke nr. 3120854,

Klass 36: Férsikringsverksamhet; finansiella tjénster; monetira tjdnster; fastighetsmékleri.

CITIGOLD

Gemenskapsvarumérke nr. 179549,

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och
instrument samt apparater och instrument or lantméiteri, besiktning, vigning, mitning,
signalering, kontroll (§vervakning), livrdddning och undervisning samt elektriska och
elektroniska apparater och instrument (ingdende i klass 9); apparater for inspelning,
upptagning, séndning eller 4tergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare,
grammofonskivor; registrerade datorprogram och datorprogramvara; forsdljningsautomater
samt mekanismer for myntstyrda apparater:; kassaapparater, riknemaskiner,
databehandlingsutrustningar och datorer: eldsldckningsapparatur.

Klass 16: Papper, kartong samt produkter ddrav, ingdende i klass 16; trycksaker;
bokbinderimaterial, fotografier: pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim for
pappersvaror och hushallsindamal; konstnérsmaterial, mélarpenslar; skrivmaskiner och
kontorsfornédenheter (¢j mobler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater);
plastmaterial for emballering (ingdende i klass 16); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass 36: Férsikringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetéra tjanster; fastighetsmikleri,

CITICORP

Gemenskapsvarumérke nr. 65367.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska
apparater och instrument samt apparater och instrument for lantmiiteri, besiktning, vigning,
mitning, signalering, kontroll (6vervakning), livrdddnings och undervisning (ingiende i
klass 9); apparater for inspelning, upptagning, sdndning eller atergivning av ljud och bilder;
magnetiska och elektroniska databirare, grammofonskivor; forséljningsautomater och
mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater, riknemaskiner,
databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade dataprogram och programvara;
eldsldckningsapparatur,

Klass 16: Papper, kartong och varor tillverkade av sidana material (ingdende i klass 16);
trycksaker; bokbinderimaterial, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister
och lim fér pappersvaror och hushéllséindamal; konstnirsmaterial; malarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsférnédenheter (¢j mobler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for paketering (ingaende i klass 16);
spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass 36: Férsikringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetira tjdnster; fastighetsmikleri,
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Gemenskapsvarumirke nr. 1084532,

Klass 36: Fastighetsméikleri; fastighetstjanster.

t
Gemenskapsvarumirke nr. 5170170.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska
apparater och instrument samt apparater och instrument for lantmiteri, besiktning, vigning,
métning, signalering, kontroll (6vervakning), livrdddning och undervisning; apparater for
inspelning, upptagning, séndning eller atergivning av ljud och bilder; skivor for inspelning;
forsdljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
riknemaskiner, eldsldckningsapparatur.

Klass 16: Papper, papp (kartong) och varor gjorda av dessa material (ingdende i klass 16);
trycksaker; bokbinderimaterial, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister
och lim fér pappersvaror och hushallsindamal; konstnirsmaterial; mélarpenslar;
skrivmaskiner och kontorsfornddenheter (ej moébler); instruktions- och
undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial for emballering (ingdende i klass 16);
spelkort; trycktyper; klichéer; publikationer.

Klass 36: Forsdkringsverksamhet; finansiella tjénster; monetira tjdnster; forsdkrings- och
finanstjénster; bank-, investerings- och kreditkortstjéinster.

Klass 42: Internettjénster samt information p4 globala datorniit,

Till stéd for sin invindning anfér invindaren, i allt visentligt, foljande. Det foreligger
identitet eller delvis identitet mellan varor och tjénster i samtliga tidigare anférda
registreringars varufgrteckningar och de tjdnster som innehavarens registrering avser i klass
36. Det foreligger likhet mellan datormjukvaror och hardvaror i klass 9 och i vart fall de
finansiella och monetira tjanster som CITY GROSS omfattar i klass 36, i synnerhet med
hénvisning till den frekventa anvéindningen av mjukvarustdd som blivit naturlig inom
finansbranschen.

Nir det géller markeslikheten uppvisar mirkena CITIGROUP och CITY GROSS identitet i
6 av 9 tecken. Vidare dr de liknande vad giller initial utformning vilket enligt erkénd praxis
ir den del av mirket som det liggs stérst vikt vid en forvaxlingsbedémning. Fonetiskt
uppvisar markena dnnu stérre likhet da vare sig mellanslaget mellan de tvé ordelementen i
innehavarens mirke eller stavningsskillnaden CITY/CITI kan uppfattas vid en fonetisk
jamforelse.

Konceptuellt 4r det inledande mérkeselementet identiskt (CITY/CITI) oberoende av den
skillnad i stavning som rader. Redan vid en bedémning baserad pa CITIGROUPS
ursprungliga sirskiljningsforméga 4r de motstdende mirkena forvéxlingsbara. Att ordet CITI
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har sérskiljningsformaga har bekriftats av savil Tribunalen i dom T181/05 liksom av PRV
som beslutade om registrering fér ordmérket CITI.

Foretagsgruppen Citigroup #r innehavare av 6ver 200 registrerade varuméirken bara inom EU
vari CITI &r ett dterkommande element i samtliga. Varumirket CITI har anvénts sedan 1979
och har blivit ett av virldens mest vilkéinda och vilansedda inom bank-, forsdkrings- och
fastighetssektorn. Ar 2007 hamnade CITI p4 en elfteplats i oberoende Interbrands 4rliga
sammanstéllning dver virldens mest virdefulla varumérken. Invindaren har inkommit med
Interbrands sammanstillning, ett utdrag fran Wikipedia, en forteckning dver
varumérkesregistreringar i Europa samt dokumentation fran sin europeiska hemsida med
bland annat en sammanstillning 6ver olika utmérkelser fran ar 2010 och 2011 som Citigroup
tilldelats av diverse branschtidningar.

Miérket CITI har saledes genom omfattande anviindning, savil isolerat, som i prefix och
bestandsdel i flertalet av Citicorps registrerade varumirken, blivit birare av en inarbetad
sdrskiljningsférméga och dirmed ett utskat skyddsomfang, i synnerhet vad giller finansiella
tidnster i klass 36. Vidare har CITI genom sidan omfattande anvéndning kommit att
uppfattas som ett gemensamt kinnetecken for Citicorps varor och tjénster. Med beaktande av
detta maste forviixlingsrisken anses 4nnu storre.

Innehavaren har bestridit invindningen och anfor, i allt visentligt, f6ljande. Bestindsdelen
CITI uppfattas inte i sig som ett kiinnetecken for Citigroups varor och tjinster vilket
fastslagits genom PBR:s dom 03-334. Att invéindarens mérken innehaller mirkesdelen CITI
har saledes inte ndgon sjélvsténdig betydelse vid prévningen om frgan om forvixling. Den
sarpragel — om nagon — som eventuellt finns ér relaterad till kombinationen med andra ord,
vissa bestdmda figurativa utféranden samt felstavningen av att anvinda ett ”i” istillet for ett
“y”. Skyddsomfanget for invéndarens varuméirken 4r saledes snivt och medfér under alla
forhéllanden inte ndgon ensamritt till CITY. De motstiende varumirkena uppvisar ingen
markeslikhet och ger olika helhetsintryck varfor dessa inte 4r forvixlingsbara. Innehavarens
mérke har en annan stavning, annat uttal och en annan spraklig innebord. Inget av Citigroups
aberopade miarken innehaller nagot ordled som #r forvixlingsbart med ordet GROSS. CITY
GROSS ér i sin betydelse och genom innehavarens langvariga och omfattande anvindning
sadant aft gemene man associerar varumirket till en kedja med dagligvaruhandlare.
Invéndarens mérken ger bade sprakligt sett och genom den anviéndning som &beropats andra
associationer hos konsumenterna. Med anledning av den avsevirda mérkesolikheten krivs
en betydande varuslagslikhet for att forvixlingsbarhet ska anses foreligga. Vad giller
ordmirket CITI sa &r det registrerat i klass 9. Det ar alltfor langtgdende att hiivda
korsreferens med hinsyn till den betydande olikheten mellan kinnetecknen samt varu-
/tjansteslagen.

Innehavaren bestrider vidare att Citigroups varumérken skulle vara foremal for utokat
anseendeskydd. Det har inte presenterats nagon substantiell bevisning i detta hidnseende.
Inget av det ingivna materialet styrker pastaendet att deras kiinnetecken skulle vara vil
ansedda. Utdragen fran Citigroups egen webbplats utgér i sjélva verket en ren partsutsaga
och visar inte pa kinnedom i omsittningskretsen. Vad géller Interbrands rankning kan inte
heller den styrka att varumérket skulle vara vilként inom den relevanta omsittningskretsen.
Det far noteras att det i undersékningen anges att den avser USA. Sammanfattningsvis
foreligger ingen forvixlingsrisk pa grund av den avsevirda mirkesolikheten.
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SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
ér identiskt med eller liknar ett éldre varukénnetecken for varor eller tjénster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anvindningen av
varumdrket leder till uppfattningen att det finns ett ssamband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukdnnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, bland
annat ett gemenskapsvarumirke.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér samtliga
omstdndigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt miirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjdnsteslagslikhet #r
for handen ska en beddmning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmaissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hiéinsyn till bland annat deras sdrskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hénsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mdjlighet att gora en direkt
jdmforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden. (EU-domstolens dom i mél C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Utgdngspunkten vid bedémningen r att den bersrda produktkategorins
genomsnittskonsument 4r normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst. Det
ska dock dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmirksamhetsgrad kan variera
beroende pé den aktuella varu- eller tjénstekategorin (se EU-domstolens dom i mal C-342/97
(Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

En hog grad av sarskiljningsformaga hos det #ldre mérket, ursprunglig eller forvirvad, okar
risken for forvixling. Hinsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumirket
innehar, hur ofta, hur linge och pa hur stort geografiskt omrade detta varumérke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufora det, den andel av omsittningskretsen
som tack vare varumérket kan ange att varan kommer fran ett visst foretag samt yttranden
frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU- domstolens domar i mal C-
251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumérkeslagen framgér att ett varumirke inte fir registreras
om det &r identiskt med eller liknar ett ldre varukdnnetecken som dr kint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvindningen av varumirket skulle dra otillborlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sdrskiljningsférméga eller anseende.

PRV gér foljande bedémning

Frdagan om utokat skydd och forstcirkt kiinneteckenskrafi

Invéndaren har gjort géllande att den langtida och synnerligen vil utbredda anviindningen av
dennes sju dberopade varumérken samt $vriga varumérkesregistreringar har skapat ett utikat
anseendeskydd och ett brett skyddsomféng for den &terkommande mirkesdominanten CIT]
forhéllande till forsidkringsverksamhet, finansiella tjédnster, monetira tjinster samt
fastighetsmikleri i klass 36. Inviindaren menar att detta bidrar till att skapa forvixlingsrisk
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mellan de motstiaende mérkena. S& som PRV forstar det menar invindaren att dennes mirken
forvirvat en forstérkt kéinneteckenskraft inom ramen for forviaxlingsbedomningen. D4 det 4r
oklart vad invéndaren dsyftar med utskat anseendeskydd provar PRV dven om invindarens
sju anférda mérken &r kiinda inom en betydande del av omsittningskretsen.

PRV konstaterar att det invéindaren anfért och den bevisning som aberopats — vilken enbart
bestar av utdrag fran invéindarens egen hemsida, foretagsinformation fran hemsidan
Wikipedia, en lista fran invéindarens hemsida ver utmirkelser i Europa, Mellandstern och
Afrika, en forteckning dver varumarkesregistreringar i Europa, samt en rankning éver de
mest vérdefulla varumérkena utford av Interbrand fran ar 2007 — inte kan ligga till grund for
négon siker slutsats om huruvida invindarens varumérken #r kiinda inom en betydande del
av omsdttningskretsen i férhallande till férsikringsverksamhet, finansiella tjdnster, monetira
tjdnster samt fastighetsmékleri i klass 36. Trots att det forvisso kan forhalla sig sa att det
foreligger en hog kdnnedom om vissa av inviindarens varumirken for de aktuella tjansterna,
ar det PRV:s uppgift att en géra en objektiv bedémning av det ingivna materialet. PRV
finner att det forekommer betydande brister i det material som avser kiinnedomen om
mérkena. Materialet verkar ocksé avse endast figurmérket CITI och ger inte ndgon tydlig
information om omsittning, marknadsandel, marknadsforingsinsatser och i vilken man
kénnetecknet dr kint hos omsittningskretsen i Sverige och EU. Innehavarens registrering
kan dérmed inte upphévas pa den grunden att anvindningen av varumérket skulle dra
otillborlig fordel av eller vara till skada for de dldre mirkenas sarskiljningsformaga eller
anseende. Det invéndaren har anfort ger inte heller tillriickligt stéd for att varuméirkena
skulle ha forvirvat forstirkt kiinneteckenskraft savitt avser de aktuella tjdnsterna. Fragan om
forvixling ska foljaktligen bedémas med utgéngspunkt i det skydd som genom mirkenas
ursprungliga kéinneteckenskraft foljer av registreringarna.

Invéndaren har aberopat ett antal kéinnetecken bestiende av eller innehallandes markesdelen
CITI till stod for sin invéindning. Av processekonomiska skil kommer prévningen
inledningsvis begrénsas till att avse de av invindarens varumérken som ligger ndrmast
innehavarens registrering, nimligen den nationella registreringen CITI nr. 398164 samt
gemenskapsregistreringarna CITI nr. 5170170, CITIGROUP nr. 867879 samt CITI nr.
1084532.

Varu- och tjcnsteslagslikhet
Inviindaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphévas for samtliga registrerade
tjdnster i klass 36. PRV begrénsar déirmed sin provning till att endast avse dessa tjdnster.

Innehavarens mirke omfattar férsikringsverksamhet samt finansiella och monetéra tjénster i
klass 36. D4 dven invéndarens registreringar nr 5170170 och 867879 avser samma tjénster i
klass 36 foreligger tjansteslagsidentitet. Vidare avser bade innehavarens varumdrke och
invédndarens registrering nr 1084532 fastighetsmikleritjanster i klass 36, varfor identitet
foreligger tjénsteslagen emellan.

I motsats till vad invindaren pastétt, foreligger ingen likhet mellan de datormjukvaror for
finansiella tjénster och anvéindning inom bankrérelse och finanssektorn samt datorhardvaror
som invéndarens registrering nr 398164 avser i klass 9 och de finansiella och monetira
tjénster som innehavarens registrering omfattar i klass 36. Datormjukvaror &r en uppséttning
kodade instruktioner som gér att en maskin, speciellt en dator, kan utféra en nskad atgérd
eller en serie operationer medan datorhardvaror & maskiner sisom exempelvis datorer som
berdknar, lagrar eller pa annat stt bearbetar information. Finansiella och monetira tjénster
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bestar i att tillhandahélla tjsnster sidsom sparande, utldning och investering av pengar, samt
genomforande av transaktioner av andra finansiella aktiviteter, Det faktum att datorprogram
och datorer anviinds inom bank- och finanssektorn &r inte tillrdckligt for att det ska anses
foreligga likhet. Framforallt riktar sig varorna till banker och andra som tillhandahaller
finansiella tjénster och banktjénster, medan tjénsterna riktar sig till fretag och
privatpersoner sisom bankkunder. Siledes ir dessa varor och tjénster av olika art, har olika
syften, slutanviindare och distributionskanaler och kan inte heller anses konkurrera med
varandra.

Av detta foljer dven att det inte foreligger nagon likhet mellan ovan nimnda datormjukvaror
och hérdvaror i klass 9 och de forsdkrings- och fastighetsmikleritjinster som innehavarens
registrering avser i klass 36.

En forutsittning for att tvd kénnetecken ska kunna vara {orviixlingsbara &r att de avser varor
eller tjdnster av samma eller liknande slag. Eftersom innehavarens mérke och invindarens
registrering nr 398164 inte avser varor och tjanster av liknande slag ar dessa inte heller
forvixlingsbara.

Mecirkeslikhet
De kénnetecken som ska jimforas ér foljande:

Invindarens mirken: Innehavarens mérke:

CITIGROUP

N CITY GROSS
cati

Beddémningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmassiga likheter, ska ske med utgéngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjénster som avses. I forevarande fall
riktar sig de varor/tjdnster dir identitet och eller likhet har konstaterats till konsumenter i
allménhet, men &ven till specialiserade kopare sdsom niringsidkare och foretagskunder.
Dessa kan forvintas vara normalt informerade samt skiligen uppmérksamma och medvetna,

Innehavarens mirke bestér av orden CITY och GROSS. Invéndarens mirken bestéar dels av
ordmirket CITIGROUP samt av figurmérket CITI. Figurmérket bestar av gemener i fet stil
dér prickarna 6ver de bada i:na ersatts av en bage som stricker sig 6ver bokstaven T.

I visuellt hanseende finns en likhet mellan de motstiende mérkena da dessa inleds med eller
bestar av ordet CITI respektive CITY. Vad géller mérket CITIGROUP, uppvisar efterledet
GROUP en viss likhet med efterledet GROSS genom att de tre forsta bokstiverna i dessa ord
ar identiska. Dock foreligger skillnader i och med de avslutande bokstiverna -UP respektive
-SS. D4 innehavarens mirke dven innehaller mirkesdelen GROSS foreligger en skillnad i
férhallande till de av invéindarens mérken bestdende av endast CITI. Aven i figurativt
hénseende uppvisar dessa kénnetecken olikheter.

Fonetiskt foreligger en hog grad av likhet mellan mérkeselementen CITI och CITY da dessa
uttalas identiskt eller néstintill identiskt. CITIGROUP och CITY GROSS bestér av tre
stavelser men skiljer sig genom att invéindarens mérke avslutas med [-op] och innehavarens
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med [-ass]. Det foreligger en fonetisk skillnad mellan mérkena CITI och CITY GROSS
genom tilldgget GROSS. Sammantaget foreligger en viss fonetisk likhet mellan de
motstaende kdnnetecknen.

Ordet CITY i innehavarens mirke betyder stad eller centrum och ordet GROSS har
innebdrden tolv dussin eller i parti. GROSS kan dven komma att uppfattas som en referens
till grosshandel eller partihandel. Aven mirkesdelen CITI i inviindarens kénnetecken far
samma betydelse som ordet CITY eftersom det uppfattas som en misspelling av just CITY.
Det foreligger dérfor en viss konceptuell likhet i och med att samtliga motstdende miirken
innehéller eller bestar av ordledet CITI eller CITY. Mirket CITIGROUP fir i sin helhet
ndrmast betydelsen “citygrupp” eller “citysammanslutning”. Sammantaget foreligger en viss
begreppsmissig likhet mellan mirkena da de innehaller ordleden CITY/CITI, dven om
markena sett till sina helheter skiljer sig.

Med hénsyn till vad som ovan anforts sa foreligger en viss visuell och fonetisk likhet
mirkena emellan. Det foreligger dven en viss begreppsmissig likhet genom det
gemensamma ordledet CITI/CITY. Mot denna bakgrund foreligger mirkeslikhet.

De dldre mdrkenas sdrskiljningsformaga

Trots att ordet CITI i invéindarens mérken kan komma att uppfattas som en misspelling av
ordet CITY, kan mirkesordet inte sdgas ange négon visentlig egenskap hos tjénsterna dir
identitet konstaterats, eller i dvrigt anses sakna sérskiljningsférméaga i forhallande till dessa.
Motsvarande giller betriiffande invindarens mirke CITIGROUP, som i betydelsen
“citygrupp” eller "citygruppen” inte kan séigas vara beskrivande eller sakna
sérskiljningsforméga i forhallande till ovannimnda tjdnster. [ motsats till vad innehavaren
har anfért bedomer PRV dérfor att inviindarens ordmirke CITIGROUP samt figurmérket
CITT har en sérskiljningsférméga av normalgraden.

Serieskydd

Invéndaren har inte ingivit ndgon utredning till stod for att omséttningskretsen skulle
uppfatta att markesdelen CITI, som ingar i flera av de motanfdrda varumérkena,
kénnetecknar att de nu aktuella tjdnsterna hirstammar fran invindaren. Att invindaren har
ett flertal registreringar som innehaller mérkesdelen CITI medfér inte i sig att
omséttningskretsen skulle uppfatta en serie av varumirken som inverkar pa den nu aktuella
forvéxlingsbeddmningen. Angdende betydelsen av en s.k. familj eller av serie av
varumdrken, se EU-domstolens dom i méal C-234/06 P, punkterna 64-66 (BAINBRIDGE).

Helhetsbedomning

Som ovan konstaterats foreligger vissa visuella, fonetiska och begreppsmaéssiga likheter
mellan kiinnetecknen genom de inledande delarna CITI och CITY, och dven mellan GROSS
och GROUP. Hénsyn ska &ven tas till att konsumenterna normalt fiister stérre vikt vid ett
mirkes inledande delar, jfr Tribunalens domar i mal T-34/04 (TURKISH POWER) och de
férenade mélen T-183/02 och T-184/02 (MUNDICOR), punkterna 81 och 83.

Emellertid méste 4ven beaktas att genomsnittskonsumenten #r sérskilt uppmirksam vid kép
av finansiella och monetéra tjénster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska
konsekvenser som kan f5lja av sddana kép, jfr Tribunalens dom i mal T-563/08 (CARBON
CAPITAL MARKETS), punkterna 33 och 61. Aven kopare av fastighetstjdnster och
forsdkringstjdnster kan generellt sett forvintas vara sirskilt uppmérksamma vid kdp av dessa
tjénster, i synnerhet da sddana kép kan medfora stora ekonomiska konsekvenser for képarna
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och dé sidana tjénster konsumeras relativt sillan. Det fir dérmed antas att koparna 4r mer
uppmérksamma &n normalt pa tjéinsternas kommersiella ursprung vid kép av dessa tjinster.

Trots att de motstaende mérkena uppvisar en viss fonetisk, visuell och begreppsmiissig likhet
sé skiljer sig ocks& mirkena. De motstiende kénnetecknen CITI och CITY GROSS uppvisar
tydliga skillnader visuellt och fonetiskt genom att sex av tio bokstéver dr olika, i figurativt
héanseende och d4 innehavarens mérke i sin helhet har en annan innebord #n CITI. Aven
CITIGROUP och CITY GROSS forevisar skillnader, frimst genom sina begreppsmaissiga
betydelser och genom bokstiverna I och Y respektive -SS och -UP. Mot denna bakgrund,
srskilt med hansyn till den forhojda uppmérksamhetsgraden hos koparna samt da det inte
har visats att invéindarens kéinnetecken forvirvat en forhojd sérskiljningsformaga i
forhdllande till finansiella och monetira tjdnster samt forsikrings- och fastighetstjénster,
finner PRV att de motstdende mirkenas helhetsintryck skiljer sig i tillrdcklig omfattning for
att det inte ska foreligga risk for forvixling i frhallande till nyssnamnda tjénster.

I vad man innehavarens varumirke gjorts kint saknar betydelse for denna bedomning.

De kénnetecken som inviindaren i Ovrigt dberopat skiljer sig 4n mer fran innehavarens mirke
genom tilldggen -GEO, -GOLD och -CORP. Dessa mirken omfattar dessutom inga andra
varor eller tjdnster &n de varumérken som PRV redan tagit i beaktande. PRV finner dérfor
ingen anledning att dven prova gentemot dessa mérken da utgangen i forevarande
invéndningsirende inte foréindras pa grundval av mérkena.

Foljaktligen utgor invéindningen inte nagot hinder mot registreringen. Invéindningen ska

darfor avslés.
1 2 AUG 2013

Beslutat den /_7
( 2
N

Tina Holm j[wum ‘5’5 TAMIN WINWWER

4 ™~ [
( ; DA, \,\/L/{L/-:u/{/
VVAAL L oL sy
_Sara Dahlberg f

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in til] verket inom tvé (2) manader fran
beslutsdagen.
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Bilaga 1

Registreringsnummer: 417145 Registreringsdatum: 2011-03-18

Ansdkningsnummer: 2010/09781 Ingivningsdatum: 2010-11-30

CITY GROSS

Klassificering

1:

10:
11;

13:
14:

16:

Kemikalier for industriell, vetenskaplig och fotografisk anvandning, likasé for jordbruk, tridgardsskétsel och
skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; godsel, kemiska sammanséttningar for eldslickning;
kemiska preparat for hirdning och 16dning, kemiska dmnen for konservering av livsmedel; garvimnen; bindemedel
for industriell anvéindning; impregneringsmedel avsett for skétsel av skodon.

Malarfirger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp pé tri; firgdimnen; betningsmedel;
obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform for malare, dekoratorer, tryckare och konstnirer.

Blekningspreparat och andra &mnen for anvandning vid tvitt; rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel, bonvax; tval;
parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krdm och -pastor.; hud- och kroppsvardspreparat
och produkter; skosviirta, skopasta.

Industriella oljor och fettet; smérjmedel och -dmnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; brinslen
(inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och vekar for belysning; kol, koks, antracit och andra
brénslen i fast eller flytande form, brastindare, stearinljus; fett avsett for skotsel av skodon.

Farmaceutiska och veterindra preparat; hygieniska preparat for medicinska dndamal; badsalt; dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, spadbarnsmat; plaster, forbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala
avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat for utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat for
utrotning av svamp och mégel, vixtbekdmpningsmedel.

Oidla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall;
material av metall for jarnvigsspar; icke-elektriska kablar och metalltradar; sma smidesvaror av jarn och metall; ror
av metall; kassaskap; artiklar av oddla metaller, ej ingdende i andra klasser; malmer; skyltar, spik, skruvar, metalltrad
och skyltbokstiver av metall, 1as, fonster, dorrar, kapsyler av metall; aluminiumfolie for hushillsbruk.

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej for fordon): maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej for
fordon); jordbruksredskap (andra @n handredskap); dggkldckningsmaskiner; elektromekaniska kéksapparater, sdsom
hushéllsassistenter och mixrar for livsmedel, fruktpressar, elektriska kaffekvarnar; dammsugare.

Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar, elektriska rakapparater och
harklippningsmaskiner for personligt bruk, saxar, knivar, bordssilver, yxor, sdgar, hammare, liar, réfsor, spadar,
skrapor.

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument
for lantmiteri, besiktning, vagning, métming, signalering, kontroll (6vervakning), livriddning och undervisning;
apparater och instrument for ledning, véxling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av
clektricitet; apparater for inspelning, upptagning, séndning eller atergivning av ljud och bilder; magnetiska databirare
inspelningsbara skivor; forsiljningsautomater samt mekanismer for myntstyrda apparater; kassaapparater,
rdknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsldckningsapparatur; glasdgon, barometrar, termometrar,
regnmatare, rdknemaskiner, dikteringsapparater, kassakontrollapparater.

Nappflaskor, nappar for nappflaskor.
Apparater for belysning, uppvarmning, dngalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenforsérjning och

sanitdra andamal, badkar, tvittstill, spisar, bakugnar, fotogenkdk, gaskokare och andra kok- och inkokningsapparater;
apparater for bakning, for konservering av livsmedel och for rostning av kaffe; isskdp, kylskap, kyldiskar.

Fyrverkeripjéser.

>

Adla metaller och deras legeringar samt varor av ddla metaller eller Sverdragna darmed, ej ingéende i andra klasser;
smycken, ddelstenar; ur och tidmétningsinstrument.

Papper, kartong samt produkter dérav, ej ingdende i andra klasser: trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier;
pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim for pappersvaror och hushéllsandaméil; konstnarsmaterial;
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17:

18:

20:

21

22:

23;
24;
25;
26:

27:
28:
29:

30:

31

32:

33:
34:

35

mélarpenslar; skrivmaskiner och kontorsférnddenheter (ej mébler); instruktions- och undervisningsmaterial (g
apparater); plastark, sickar och pésar for emballering och paketering, plastmaterial for emballering (ej ingdende i
andra klasser); trycktyper; klichéer.

Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingdende i andra klasser;
plast i halvfabrikat; titnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rér, ej av metall; vadderings-
och stoppningsmaterial av gummi eller plast.

Léder och ldderimitationer, samt varor framstéllda av dessa material och ej ingdende i andra klasser; djurhudar och
pilsskinn; koffertar och resviiskor; paraplyer, parasoller och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror;
histskor.

Mobler, speglar, tavelramar; varor (ej ingéende i andra klasser) av tri, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben,
valfiskben, snackskal, barnsten, pirlemor, sjoskum eller av ersittningar for dessa material, eller av plast; korgar och
andra korgmakeriarbeten, hyllor, stegar; lador, kistor, skrin, skyltar och skyltbokstéver av plast.

Redskap och behéllare for hushallsindamal samt koksgerad; tandborstar, elektriska tandborstar, harborstar, kammar,
borstbinderiarbeten och tvittsvampar; borstmakerimaterial; artiklar for rengoringsidndamal; sopredskap; stilull;
obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingdende i andra
klasser; icke elektriska dammsugare (mekaniska mattsopare).

Rep, linor, tAg, sniren, nét, talt, markiser, presenningar, segel, sdckar och pasar (ej ingéende i andra klasser):;
stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetat fibrost textilmaterial,
Garn och trad for textilanvindning,

Vivnader och textila produkter, ej ingdende i andra klasser; sangklider och bordsdukar.

Kléder, fotbeklddnader, huvudbonader.

Spetsar och broderier, band och snérmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, dragkedjor, blixtlas, knappnélar,
synélar, virkndlar och stickor; konstgjorda blommor.

Mattor och mattbeldggningar, linoleum och andra material for golvbeldggningar; tapeter (ej av textil); vaxdukar.
Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingdende i andra klasser; fiskeredskap, julgransprydnader.

Kaott, fisk, fjaderfd och vilt; kéttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och gronsaker; geléer, sylter,
fruktkompotter; dgg, mjslk och mjélkprodukter; 4tliga oljor och fetter; soppor; konserverade, frysta, torkade och
tillagade livsmedel innehdllande kott, fisk, fjaderfs, vilt, kéttextrakt, frukter, gronsaker, dgg och/eller mjilk och
mjolkprodukter,

Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersittning, drycker baserade pa kaffe, kakao eller choklad; mj&l
och ndringspreparat tillverkade av spannmal, brod, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jést, bakpulver;
salt, senap; vinidger, saser (smaktillsatser); kryddor; is; frukostflingor, pasta och nudlar; produkter innehallande eller
bestdende av kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, mjol, brod, och/eller glass.

: Fdrska frukter och gronsaker; froer och utsidden, levande plantor, viixter och blommor; djurfoder; malt, jordbruks-,

tradgérds- och skogsbruksprodukter samt spannmal, ej ingéende i andra klasser.

OI; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra
koncentrat for framstdllning av drycker.

Alkoholhaltiga drycker (gj 61).

Tobak, cigarrer, rékpipor, cigarr- och cigarrettmunstycken, tobakspungar, tobaksburkar, piprensare, pip-, cigarr- och
cigarrettstdll, askkoppar, askfat, cigarrettpapper, cigarrettmattor, cigarretthallare, téndstickor; tobakserséttningar (gj
for medicinska &ndamal).

Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning; foretagsadministration; kontorstjénster; aterforséljning av
kemikalier och kemiska preparat, plaster, gdsel, mélarfirger och maéleriprodukter, konstndrsmaterial, hygieniska och
kosmetiska produkter, medel for skotsel av skodon och klidvard, industriella oljor och fetter, brinslen (inklusive
bensin och motorsprit) och belysningsmedel, farmaceutiska och veterinira preparat, dietiska substanser anpassade for
medicinskt bruk, férbandsmaterial, desinfektionsmedel, smycken och bijouterier, kldder, skor, viskor, produkter
framstallda av lader och laderimitation, tradgardsredskap, byggnadsmaterial, hushéllsredskap och koksgerad av tr,
plast och metall, produkter av plast, trd, metall och glas for hushéllsindamal och heminredning, artiklar av metall,
spik, skruvar, maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej for fordon), data och hemelektronik, vitvaror,
badrumsinredning, kéksmaskiner, handdrivna verktyg och handredskap, knivsmidesvaror, bestick, nappflaskor och
babytillbehor, lampor och belysningsarmaturer, friluftsartiklar, sportartiklar, spel och leksaker, fyrverkeripjiser,
pappersprodukter for hushéllsandamal, tidningar, skriv- och kontorsmaterial, mobler och heminredningsprodukter,
textilier for heminredning, plastmaterial for emballering, detaljhandelsprodukter, dagligvaror och
livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, tradgards-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter;
marknadsforing och konsumentinformation avseende varor forekommande i butiker och stormarknader.
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36: Forsdkringsverksamhet; finansiella tjdnster; monetéra tjéinster; fastighetsmikleri,

39: Transport; emballering/paketering och forvaring av gods.
43: Utskiinkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Innehavare

Bergendahl & Son Aktiebolag, Box 14, 281 21 Héssleholm, Sverige
Org.nr: 556342-7664

Ombud

Setterwalls Advokatbyrd Malmé AB, Box 4501, 203 20 Malmd, Sverige
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