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Mal nr 10-295

PATENTBESVARSRATTENS
BESLUT

meddelad 1 Stockholm den 24 november 2011

Klagande

Gunnar Dafgard Aktiebolag, 556080-5714

533 81 Kallby

Ombud: Par Leander och Julia Thisner, von lode advokat ab
Box 47229, 100 74 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumiarket GORBY’S i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 september 2010
angaende v.ans. nr 09-02703, se bilaga 1

RATTENS AVGORANDE

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansOkningen ater till PRV for fornyad handlaggning.

LC
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
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YRKANDE M.M.

Gunnar Dafgard Aktiebolag (Dafgards) har i Patentbesvarsratten
vidhallit ansékningen.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta
varuméarket GORBY’S i figur inte ar dgnat att uppfattas som nagon
annans efternamn utan som ett kinnetecken fér bolagets produkter.

Dafgards har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats i PRV,
anfort bl.a. foljande.

Enligt de nya bestdmmelserna ar utgangspunkten att hinder mot
registrering av ett varumérke endast foreligger 1 forhallande till namn
som ir egenartade. Enligt PRV:s register finns det 1 Sverige en person
som ar barare av det egenartade efternamnet Gorby. Namnet bars av en
person som dubbelnamn och det finns saledes ingen enskild barare av
efternamnet Gorby per se.

En ytterligare forutsattning dr att anvandningen av varumérket ska
medfoéra nackdel for namnbararen. Ett sddant exempel kan vara om
méarket utéver efternamnet dven innehaller nagot som skulle vara
stotande att forknippas med eller om varuférteckningen innehaller nagot
som skulle uppfattas som stétande. Anviandningen av det notoriskt kdnda
GORBY’S medfor inte pa nagot séatt nackdel for bararen.

Dafgards har anvéant kédnnetecknet GORBY’S under manga ar och har
genom varumérkesregistrering 332 391 GORBY 'S i figur grundat ett
varumarkesrattsligt skydd for beteckningen redan innan sldktnamnet
Gorby togs 1 bruk hér i landet. Slaktnamnet Gorby férekommer inte 1
nagot fall 1 PRV:s granskningsunderlag fér den dldre ansékningen vilket
far anses innebéara att Gorby inte funnits som sldktnamn hér i landet vid

tidpunkten d& denna gavs in.

GORBY’S har genom sin omfattande anvindning 1 Sverige forvarvat en
sekundéarbetydelse. En sddan omfattande anvandning gor 1 sig att
slaktnamnsanméarkningar kan elimineras. Ordet GORBY’S har for
omséattningskretsen en primér betydelse med avseende pa Dafgards
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piroger. Det ar darfor i1 forsta hand dgnat att uppfattas som ett kédnne-

tecken for Dafgards varor och inte som genitivformen efternamnet.

SKAL

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att GORBY'S i det sokta
market 1 forsta hand ar dgnat att uppfattas som genitivformen av det 1
Sverige forekommande efternamnet Gorby och att utredningen saledes
inte visar att GORBY’S 1 mérket av omsattningskretsen uppfattas som
ett kdnnetecken for Dafgards varor.

Hinder mot registrering av ett varumérke pa den grunden att det
innehaller eller bestar av nagot som ar dgnat att uppfattas som nagon
annans efternamn foreligger fr.o.m. den 1 juli 2011, enligt 2 kap. 10 § 2
varumarkeslagen, endast om namnet dr dgnat att uppfattas som nagon
annans egenartade efternamn och anvandningen av namnet skulle

medfora nackdel for bararen av efternamnet.

Sa som Dafgards anfort far Gorby anses utgora ett egenartat efternamn.
PRV hade i det 6verklagade beslutet emellertid inte anledning att prova
om en anvidndning av namnet skulle medféra nackdel fér nagon barare av
namnet. Men det skulle 1 forevarande fall sta i1 strid mot
Iinstansordningens princip att prova denna fraga forst i
Patentbesvarsratten. Ansékan om registrering av varuméarket GORBY'S
1 figur ska darfor aterforvisas till PRV for fornyad prévning.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman.
Enhalligt.



