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Mal nr 12-028

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 14 november 2012

Klagande

Gerry Sportswear Company LLC

512 Seventh Avenue, 9th Floor, New York, NY 10018, USA
Ombud: Bergenstrahle & Lindvall Aktiebolag

Box 17704, 118 93 Stockholm

SAKEN
Registrering av varumirket GERRY OUTDOOR SINCE 1946 DENVER
COLORADO i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 november 2011
angaende v.ans. nr 10-08453, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDE M.M.

Gerry Sportswear Company LLC har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sin
ansokan om registrering av varuméirket GERRY OUTDOR SINCE 1946
DENVER COLORADO 1 figur dven betraffande klasserna 9, 12, 14, 18
och 25.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det inte foreligger
nagon forvaxlingsrisk mellan bolagets marke och de motanférda kdnne-
tecknen; nationella varumirket GERRY WEBER (nr 324207), gemen-
skapsvarumérket GERRY RAFFERTY (nr 2567311), de internationella
registreringarna GERRY WEBER (nr 718920 respektive nr 804802) och
firman GERRY RONNMARK AB, (556598-6071).

Bolaget har till utveckling av talan utéver vad som antecknats 1 PRV:s
beslut anfért 1 huvudsak foljande. Det sokta méarket ar ett figurmérke och
ordet GERRY éar onekligen ett av méarkets séarskiljande delar, men det ar
inte det dominerande 1 market vilket kraver att de andra delarna ar for-
sumbara. En annan av markets sédrskiljande delar ar figurinslaget efter
GERRY i form av en stiliserad versal av bokstaven G mot en triangelfor-
mad bakgrund i kontrasterande farg. Som anforts 1 PRV har slaktnamn
generellt ett hogre inneboende virde som angivande av kommersiellt
ursprung an fornamn eftersom samma férnamn kan baras av manga
olika personer utan nagot samband medan efternamn kan tyda pa att
man t.ex. hor till samma familj. Sldaktnamn anses enligt EU-réattslig
praxis ha en hogre grad av sarskiljningsférmaga an fornamn. Det fram-
gar av Tribunalens dom 1 T-212/07 BECKER, BECKER ONLINE
PRO/Barbara Becker att vid bedomningen av méarkeslikhet ska beaktas
om de kombinerade for- och efternamnen som utgér varumérken avser
personer som ar kédnda da detta dr nagot som uppenbart kan paverka hur
varumirkena uppfattas. Bade GERRY RAFFERTY och GERRY WEBER
asyftar personer som 1 Sverige far anses kidnda 1 enlighet med vad som
anférts i PRV och sékutdrag fran Internet. Aven den omsténdigheten att
de aktuella efternamnen &r ovanliga eller vanligt forekommande ska
beaktas. Vid en s6kning i namnregistret aterfinns 230 traffar pa efter-
namnet Ronnmark varfor detta far anses relativt ovanligt och ar darfor
en klart sarskiljande del i firman GERRY RONNMARK AB. Det vitsor-
das att GERRY, som en sarskiljande del av méarket, eventuellt kan vara
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det som aktuella varor efterfragas under muntligen. De varor som mérket
sokts skyddat for ar emellertid av sadant slag att det visuella intrycket
av olika varumarken vanligen har en framtriadande och viktig funktion
for konsumenterna. Avslutningsvis foreligger det inte varuslagslikhet
mellan varor i klass 12 for det s6kta mérket och de varor och den verk-
samhet som enligt beskrivningen omfattas av de tidigare kdnnetecknen.

DOMSKAL

Det foreligger likhet mellan de glaségonvaror i klass 9 som det yngre
varumirket GERRY OUTDOOR SINCE 1946 DENVER COLORADO 1
figur omfattar och bl.a. de glaségon och solglaségon i klass 9 som den
aldre internationella registreringen GERRY WEBER (reg. nr 718920)
omfattar.

Det foreligger aven likhet mellan cykeltursviaskor och packvéaskor for
cyklar 1 klass 12 samt de reseffekter, sportviaskor, barmesar, ryggsackar,
midjevaskor och ryggsiackar med vatskesystem 1 klass 18 som det yngre
méarket omfattar och de koffertar och resviaskor i klass 18 som den nyss-

ndmnda internationella registreringen omfattar.

Det foreligger vidare likhet mellan armbandsur, fickur och klockor 1 klass
14 som det yngre market omfattar och de klockarmband och tidméatnings-
Iinstrument 1 samma klass som den ovannadmnda internationella registre-

ringen omfattar.

Slutligen foreligger likhet mellan de klader, huvudbonader och fotbeklad-
nader 1 klass 25 som det yngre méarket avser och de fotbekladnader och
huvudbonader samt bekladnadsartiklar som den internationella registe-
ringen GERRY WEBER (nr 804802) respektive det nationella méarket
GERRY WEBER (nr 324207) omfattar 1 samma klass.

Sa som PRV anfort foreligger markeslikhet mellan det yngre varumarket
GERRY OUTDOOR SINCE 1945 COLORADO 1 figur och de dldre inter-
nationella varumaérkesregistreringarna GERRY WEBER (nr 718920

respektive 804802) och det nationella varuméarket GERRY WEBER
(nr 324207) genom att de innehaller namnet Gerry som ar dominerande 1
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det yngre méarket och utgor ett av de dominerande orden i de dldre
markena. Det figurativa inslaget 1 det yngre market féranleder inte
nagon annan bedémning och inte heller vad Gerry Sportswear Company 1
ovrigt anfort. Det yngre varumérket dr diarmed férvaxlingsbart med de
nyssndmnda dldre méirkena med avseende pa varor i1 klass 9, 12, 14, 18
och 25. Overklagandet kan dérfor inte bifallas.

Vid denna utgang prévar ratten inte om det yngre varumarket dven ar

forvaxlingsbart med 6vriga motanférda kédnnetecken.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande
tillika referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



