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YRKANDEN M.M.

Gabrielle Studio, Inc har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att
registreringen av varuméarket by Kny ska upphévas.

KNJ har bestritt &ndring.

Gabrielle Studio har till grund for sin talan hallit fast vid att market by
Kny ar forvaxlingsbart med gemenskapsvarumiarkena DKNY (nr.
142323), DK 1 figur (nr. 2283091), DKNY JEANS (nr. 1549070), DKNY
DONNA KARAN NEW YORK 1 figur (nr. 3433331), DONNA KARAN
NEW YORK (nr. 142356) och DKNY (nr. 2282879) samt de nationella
varumirkena DKNY (vm.reg. 334237) och DONNA KARAN NEW YORK
(vm.reg. 334238).

Bolaget har vidare hallit fast vid att de motanférda varuméarkena DKNY
och DONNA KARAN NEW YORK ér val ansedda for bl.a. klader och
designverksamhet.

KNJ har till grund for sin talan hallit fast vid att hennes varumérke by
Kny inte ar forvaxlingsbart med nagot av de motanforda kdnnetecknen.
Hon har vidare bestritt att kdnnetecknet DKNY &ar vil ansett med
avseende pa klader.

Parterna har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Gabrielle Studio

Forvaxlingsbedomningen skall goras vid en helhetsbedomning och med
beaktande av den bleknande minnesbilden. Prefixet by 1 det yngre
market ar beskrivande och hansvisar enbart till det efterféljande ordet
Kny. Vid bedémningen av méarkeslikhet ska suffixet Kny stallas mot
DKNY. Vid denna bedémning skiljer enkom bokstaven D de aktuella
kénnetecknens dominanter fran varandra. Ordet Kny aterfinns i Svenska
Akademien Ordbok vilken &ar en historisk ordbok. Ordet Kny och dess
innebord kan inte anses utgora varken ett kint eller nyttjat ord 1 dagens
Sverige. Den omstidndigheten att det yngre méarket bestar av saval

versaler som gemener ska inte paverka den varumérkesrattsliga
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bedémningen. Lika val som bokstaverna i DKNY kan uttalas bokstav for
bokstav kan kan bokstaverna i Kny uttalas K-N-Y. Det visuella intrycket
av det yngre méarket ar mycket likt Gabrielle Studios gemenskaps-
registreringar 142323, 2282879, 1549070, 3433331 samt den nationella
registreringen 334237. Prefixet by hanvisar direkt till designen bakom
det yngre méarket pa sa vis att konsumenterna uppfattar att varorna i
fraga ar gjorda av Kny, dvs. KNJ. DKNY &r en forkortning av DONNA
KARAN NEW YORK. Donna Karan ar designern bakom DKNY och
DONNA KARAN NEW YORK. Bade Gabrielle Studios vilkénda kénne-
tecken och KNJ:s varumérke ar saledes identiska till sin uppbyggnad.
Sasom PRV anfort foreligger det tjansteslagsidentitet och varuslagslikhet
mellan de varor och tjdnster som omfattas av de motstaende markena.
Omsiéttningskretsen for market by Kny sammanfaller med omsattnings-
kretsen for Gabrielle Studios tidigare registrerade varuméarken DKNY
och DONNA KARAN NEW YORK.

DKNY och DONNA KARAN NEW YORK har sedan starten 1984 mark-
nadsforts 1 stor omfattning 1 bade dagspress, livsstilsmagasin och pa olika
Internetbaserade natbutiker runt om i varlden. Markena har aven i stor
omfattning omnamns 1 svenska artiklar och reportage saval i1 lokala tid-
ningar som rikstdckande sadana. Marknadsféringen har skett kontinuer-
ligt och har ront stora framgangar vilket bl.a. framgar av ingiven rapport
fran A C Nielsen utférd ar 2006. Fysiska forsaljningsstéallen har funnits 1
Sverige sedan 1997. Totalt finns 16 sddan férsaljningsstéllen 1 Sverige.
Utover dessa forsaljningsstillen ar DKNY och DONNA KARAN NEW
YORK mycket eftertraktade i den ndtbaserade handeln. En s6kning pa
Google ger inte mindre an 12 600 000 traffar pa DKNY. Sékningar pa
Internet visar att DKNY har omnédmnts 1 svensk media och i svenska
forsaljningskanaler bade regelbundet och 1 mycket stor omfattning. I
samtliga artiklar och omndmningar framstar bolagets varumérken som
vél kédnda. Markena framstar dértill som val ansedda i férhallande till de
aktuella produkterna och tjadnsterna.

KNJ

Sasom PRV anfort foreligger det inte varuslagslikhet mellan tjanster som

det yngre market avser och de varor och tjdnster som registreringarna
334237 DKNY och 334238 DONNA KARAN NEW YORK omfattar. Huru-
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vida tva kdnnetecken ar forviaxlingsbara ska avgoras vid en helhetsbe-
démning. Detta innebéar att ordet Kny inte ska betraktas separat fran
prefixet by utan méarket ska betraktas i sin helhet. Som PRV funnit med-
for ledet by 1 det yngre mérket att Kny uttalas som ett ord och inte bok-
stav for bokstav. Vad betraffar market DKNY kan det inte uttalas som
ett ord utan maste lasas bokstav for bokstav. Att det yngre mérket skrivs
med gemener forstarker ytterligare intrycket att det ska ldsas som tva
ord. Tva av de motanférda méarkena DKNY JEANS och DKNY DONNA
KARAN NEW YORK innehaller dessutom fler ord som ytterligare for-
starker olikheten saval fonetiskt som visuellt. Ordet Kny aterfinns 1
Svenska Akademiens ordlista i tre betydelser bl.a. knysta, vina och tjuta.
Kny ar ocksa det smeknamn som innehavaren anvéant bade privat och

professionellt under 20 ars tid.

Betriaffande den havdade inarbetningen av de dldre kidnnetecknen kan
framforas att enligt praxis medfor ett erkdnnande av att ett 4ldre marke
ar ként inte en annan bedomning da helhetsintrycket av de motstaende
varuméarkena ar alltfor olika for att det ska finnas risk for forvaxling. By
Kny skiljer sig fran de dldre varumarkens genom visuella, fonetiska och
begreppsmassiga skillnader. Saledes foreligger ingen férvaxlingsrisk.
Gabrielle Studio har heller inte visat tillrackligt stod for att DKNY ar val
ansett med avseende pa klader.

Gabrielle Studio har givit in viss bevisning i Patentbesvarsratten.
DOMSKAL

Av utredningen i malet framgar att Gabrielle Studios kdnnetecken
DKNY anvants under lang tid och i tdmligen stor omfattning 1 Sverige
med avseende pa kldder. Den bevisning bolaget aberopat betraffande
anviandningen av sitt kdnnetecken — sammanstallningar av forsaljnings-
intékter, kostnader for marknadsforing, tidningsurklipp, Internetutdrag
m.m. — ger dock inte tillrackligt stod for att DKNY gjorts kdnt 1 Sverige
pa ett sadant satt att dess kédnneteckenskraft forstarkts. Forvaxlingsbe-
démningen ska darmed utga fran att de motanférda méarkena har det

skydd som varumarkesregistreringarna ger.
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Sa som PRV varit inne pa foreligger det identitet med avseende pa de
cateringtjdnster som saval det yngre méarket by Kny som det motanférda
varumirket DKNY (vm.reg. 2282879) omfattar 1 klass 43 respektive 42.
Det foreligger vidare, som PRV konstaterat, likhet 1 varuméarkesrattslig
mening mellan exempelvis kldddesign 1 klass 42 som det yngre méarket
avser och klader i klass 25 som bl.a. det motanférda gemenskapsmarket
DKNY (nr. 142323) omfattar.

Det yngre mérket bestar av det engelska ordet by samt beteckningen
Kny. De motanférda dldre méarkena bestar av bokstavskombinationen
DKNY som far antas uttalas bokstav for bokstav. Oavsett om Kny
kommer att uttalas som ett ord eller bokstav for bokstav foreligger det
vid en helhetsbedomning tillracklig distans till méarkesordet DKNY for

att de motstdende kdnnetecknen inte ska anses forvaxlingsbara.

Det yngre market by Kny distanserar sig ytterligare 1 forhallande till
Gabrielle Studios 6vriga aberopade varumarken DK, DKNY eller DKNY
DONNA KARAN NEW YORK och &ar ddarmed inte heller forvaxlingsbart

med nagot av dessa.

Overklagandet kan p& grund av det anforda inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhalligt.



