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Invéndningsdrende nr 2014/0071/0001
Er referens: VD 14-0840/MAL

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

Registrering nr 518094

INVANDARE

J & J Crombie Ltd
98 Krikstall Road
LS3 1YN Leeds
Storbritannien

OMBUD

Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107
102 32 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT
Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 518094 med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéndningen avser varumirket XCROMIQ i figur, med registreringsnummer 518094,
registrerat for féljande varor:

HITROMBIR

Klass 25: Klader; armvérmare [kldder]; babybyxor [klader]; babyutstyrslar
[kldder]; barbara underkldder och kldder, ndmligen, skjortor;
blgjbyxor [kldder]; body (kldder); boor (kldder); chaps [klider];
denim (kldder); drikter i tre delar [kldder]: foder (tillskurna -)
[delar av kldder]; forkldden [klader]; halsdukar [kldder];
handvirmare [kldder]; hdngslen for kldder; hattar (pappers- -)
[klader]; impregnerade kléder; joggingbyxor [kldder]; joggingset
[klader]; kalashattar [kldder]; kldder av denim; kldder av lidder;
kldder av laderimitationer; klader av skinn; klider for anviindning i
brottningstidvlingar; kldder for anviindning i judotrining; klider for
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barn; klader for bilforare; kldder for cyklister; kldder for fiskare;
klader for gymnastik; kldder for histridning [ej ridhjdlmar]; kldder
for kampsporter; klader for sméabarn; kldder for spadbarn; klider
for sport; kldder for sportbruk; klider som str emot regn; klider
till spadbarn; kldder (under- -); korsetter [kldder, underklider];
kortbyxor [klader]; kragar (kldder); kroppsvirmare (klider);
laderbilten (kldder); laderimitationer (kldder av -); lappar for
skydd av klédder (svett- -); lekdriikter [kldder]; livriemmar av ldder
[kldder]; 16smanchetter (kldder); mosskdrmar [kldder]; muffar
[kldder]; munkkapor [kldder]; nederdelar [kldder]; oljerockar
[klader]; Gronlappar [kldder]; pilsar [kldder]; pannband [klider];
pappershattar [kldder]; polotrdjor [kldder]; prydnadsnisdukar
[kldder]; schaletter [kldder]; shortset [kldder]; skyddséverdrag for
klader; slipover [kldder]; slipsar [kldder]; sl&jor [klidder]; stickade
kldder; svettlappar for skydd av klidder; tidckjackor [kldder];
tillskurna foder [delar av kldder]; toppar [kldder]; trikdvaror
[kldder]; underklidnningar [kldder]; virmeisolerade klider;
vattentiita klader; zaraper [kldder].

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas och anfér som grund att mérket
ar forvixlingsbart med f6ljande gemenskapsvarumirken:

Klass 25:

Klass 35:

Klass 40:

Klass 18:

CROMBIE
Gemenskapsvarumérke nr. 002199735.

Kladdesartiklar; rockar, kostymer, jackor, véstar och byxor f6r mén och pojkar
samt rockar, drikter, klanningar och kjolar for kvinnor och barn;
underkliddesplagg; kldader for utomhusbruk; sport- och fritidsklider;
fotbekléddnader och huvudbonader.

Sammanftrande, till nytta f6r andra, av olika varor, vilket gér det mojligt for
kunder att bekvidmt kunna se och kpa dessa varor fran en katalog for
allménna handelsvaror via postorder eller med hjilp av telekommunikation,
eller fran en Internetplats for allmédnna varor; Sammanfsrande, till nytta for
andra, av olika varor, vilket gr det méjligt for kunder att bekviimt bese och
kopa dessa varor i en detaljhandelsbutik; reklam- och siljfrimjande tjinster
inkluderande direktreklam; bonuskorttjanster; bildande, organisation,
administration, drift och Gvervakning av kundlojalitet, forsiljning, stimulans
och siljfrimjande verksamhetsplaner samt radgivning, konsultation och
information rérande sadana tjanster; information Sr kunder samt radgivning
och assistans vid val av varor.

Skradderitjénster; information, radgivning och konsultation avseende
skrédderi.

CROMBIE
Gemenskapsvarumirke nr. 000254862,

Artiklar ingdende i klass 18 tillverkade av ldder eller liderimitationer;
resviskor; ryggsickar (for bergsklattrare), paraplyer, persedelpasar,
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skoviskor, stora véskor; planbcker; viskor; bilten; portmonnier;
kreditkortshallare; checkhallare; alla ingdende i klass 18.

Klass 24: Metervaror, helt eller delvis av ylle, kamgarn eller hér.

Klass 25: Herr- och pojkrockar, -kostymer, -jackor, -vistar och -byxor samt dam- och
barnrockar, -drikter, -kldnningar och -kjolar, samtliga tillverkade av
metervaror, helt eller delvis av ylle, kamgarn eller hér.

Innehavaren av varumirken bestrider grunden for inviindningen.
Invindarens utveckling av talan

Till stéd for sin invéindning anf6r invéndaren i huvudsak fsljande. Invindarens varumirke
har anviints sedan ar 2000 i Sverige och det har under arens lopp upparbetat en goodwill och
kdnnedom som stirker markets sirskiljningsférmaga. Foérséljningssiffrorna for de forsta sex
manaderna under 2014 uppgick till £15 000. Under de senaste 24 minaderna uppgar
omsittningssiffrorna till £55 000. Invindarens huvudsakliga aterforsiljarstillen i Sverige ér
varuhusen NK i Stockholm och Géteborg. Sedan ar 2008 har internetforsiljningen uppgatt
till £30 000. Sverige 4r invéndarens sjunde stérsta marknad online.

Invédndarens miarken CROMBIE ér i sin helhet, &tminstone fonetiskt, helt inkluderat i
innehavarens midrke XCROMBIQ. Det stumma E:et i invindarens mérken bidrar till likheten
i forvixlingsbeddmningen i och med att miirkena uppfattas vara in mer lika till sin
utformning i och med att endast en bokstav skiljer dem at.

CROMBIE ir ett fantasiord och har ddrmed hog sirskiljningsférméga. Tilliggen av
bokstéverna X och Q 4r inte tillrdckligt for att Sverkomma risken for forvixlingsbarhet med
invéndarens starka varumirke. Det figurativa inslaget i innehavarens mirke foranleder ingen
annan bedémning. Det rader identitet avseende varorna.

Invéndaren har bifogat foljande material.
- Omsittningssiffror.
Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider grunden for invédndaren och anfor i huvudsak féljande. Mérkena skiljer
sig markant dd XCROMBIQ har en mer futuristisk anspelning i sin figur. Det finns
dverhuvudtaget inte nagon liknelse mellan de tvd mirkena. De ér inte forviixlingsbara.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for forvixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvénder
varumérket och innehavaren av varukinnetecknet.

Med ett varukinnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, bland
annat ett gemenskapsvarumérke.
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Frdgan om forvixlingsbarhet ska avgéras vid en helhetsbeddmning dér samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt miirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mérkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet ir
for handen ska en bedémning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgdngspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, "Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska dven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har mgjlighet att géra en direkt
jadmforelse mellan varumérkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i mal C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

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

En hog grad av sérskiljningsformaga hos det édldre mirket, ursprunglig eller forvirvad, 6kar
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 varumirke har brukats,
hur stora investeringar som har gjorts for att salufira det, den andel av omsittningskretsen
som tack vare varumirket kan ange att varan kommer frén ett visst fSretag samt yttranden
frén 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).

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis konstaterar PRV det invindaren anfort och den bevisning som &beropats inte
ger stod for att varumérket CROMBIE genom dess anvindning har forvirvat en forstirkt
kénneteckenskraft. Frigan om forvixling ska foljaktligen bedomas med utgangspunkt i det
skydd som genom mirkets ursprungliga kidnneteckenskraft foljer av registreringen.

PRV gor foljande bedomning vad giller fragan om forviixling.

Invéindaren har aberopat tva kinnetecken bestidende av eller innehdllandes miirkesordet
CROMBIE till st6d for sin invéindning. Av processekonomiska skil kommer prévningen
inledningsvis begriinsas till att avse de av invidndarens varumérken som ligger nirmast
innehavarens registrering, nimligen registrering nr. 002199735 .

De varor som innehavarens miérke avser i klass 25 innefattas i det motstdende mirkets
varuforteckning dven om de exakta formuleringarna till viss del skiljer sig. Varorna ir

identiska.

De kénnetecken som ska jamforas ar f6ljande:
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Invindarens mérke: Innehavarens mirke:

CROMBIE HCROMBIQ

Bedomningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmassiga likheter, ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjinster som avses. | forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet har konstaterats till konsumenter i allminhet.

Innehavarens registrering bestar av ordet XCROMIQ i figurativt utférande och invindarens
kiinnetecken av lydelsen CROMBIE .

Visuellt och fonetiskt foreligger en likhet da bada mirkena innehéller beteckningen
CROMBI. Bokstaven E i invindarens mirke 4r stum och uttalas dérfor inte. Vidare ligger
det narmast till hands att i bada mérkena ligga betoningen pa bokstaven C. Ocksa dessa
omsténdigheter medverkar till den fonetiska likheten.

Bada mirkena ér fantasiord och det saknas anledning att anta att omsittningskretsen skulle
uppfatta att mirkena har skilda begreppsmiissiga betydelser.

Sammantaget foreligger en fonetisk, visuell och associationsmissig likhet mellan
mirkesorden. Den omstindigheten att innehavarens mirke har ett figurativt utfarande
foranleder ingen annan bedémning.

I forevarande fall har det édldre varumirket som en helhet ingen spraklig innebord som kan
siittas i samband med de varor och tjénster det avser. Mirket far dirmed anses ha en
ursprunglig sarskiljningsférmaga av normalgraden.

Vid en helhetsbedémning, sarskilt med beaktande av foreliggande varuslagsidentitet,
uppvisar de motstdende mirkena CROMBIE och XCROMBIQ, i figur, sidana betydande
visuella, fonetiskt och begreppsmassiga likheter att de ir att betrakta som forvixlingsbara, i
vart fall pa sé sitt att allmédnheten kan tro att de varor som mirkena avser kommer fran
foretag med ekonomiska band.

Vid dessa forhallanden saknas anledning av préva huruvida invindarens varumirke med nr.
000254862 utgor hinder mot innehavarens registrering.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska innehavarens registrering upphivas med avseende pé
samtliga varor den avser.
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Beslutat 2015-03-05

Christofer Lindqvist

Nina Isaksson
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HUR MAN OVERKLAGAR
Detta beslut kan &verklagas till Patentbesvirsrétten. Om ni vill §verklaga beslutet ska ni gora

det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsriitten” pa 6verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i 6verklagandet:
* Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
* Varfor ni anser att beslutet ir felaktigt
¢ Vilken &@ndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvé (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar 6verklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det sitt som ni begiirt.



