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Mal nr 14-070

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 2 april 2015

PARTER

Klagande

tillika motpart Edu Med AB, 556694-2099
Sommarstugevagen 6, 263 71 Jonstorp

Motpart

tillika klagande GAP (ITM) Inc.

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, USA
Ombud: Astrid Johnsson

Brann AB, Box 12246, 102 26 Stockholm

SAKEN
Upphévande av varumarkesregistreringen GAPET i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 april 2014
angaende varumérkesregistrering nr 503.948, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphéaver det 6verklagade beslutet savitt avser
textforfattande tjinster (annat &n reklamtexter), layouttjanster, andra
an for reklaméandamal och publicering av bloggar on-line samt
upplatande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara)
1 klass 41 varav foljer att registreringen ska besta endast avseende
tjansterna fysisk lagring av elektroniskt lagrad data eller dokument i
klass 39 och publicering/utgivning av datamedia i klass 41.

EV

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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YRKANDEN M.M.

Edu Med AB har yrkat att registreringen av varuméarket GAPET 1 figur
ska besta med avseende pa samtliga varor och tjanster som omfattas av

registreringen.

GAP (ITM) Inc. har yrkat att varuméarket GAPET 1 figur ska upphévas
aven med avseende pa tjdnsterna “textforfattande tjanster (annat dn
reklamtexter), layout-tjanster, andra an for reklamandamal, publicering
av bloggar on-line, samt upplatande av elektroniska publikationer on-line
(ej nedladdningsbara)” 1 klass 41.

Edu Med har till grund f6r sin talan hallit fast vid att varumérket
GAPET 1 figur inte ar forvaxlingsbart med nagot av de motanférda
gemenskapsvarumérkena bestaende av eller innehallande méarkesordet
GAP. Bolaget har vidare bestritt att kinnetecknet GAP genom anvand-
ning inarbetats 1 Sverige utom mdjligen for klader i klass 25. Det har inte
heller visats att de dldre méarkena anvéints inom fem ar férutom i klass
25.

GAP (ITM) har till grund for sin talan hallit fast vid att de motstaende
kéannetecknen ar forvaxlingsbara och att méarkesordet GAP ar kint 1 en
betydande del av omséttningskretsen 1 Europa inklusive Sverige for 1 vart
fall klader, skor och huvudbonader i klass 25 samt detaljhandelstjanster i
klass 35.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats 1 PRV,
anfort bl.a. foljande.

Edu Med

Edu Meds och GAP (ITM):s verksamheter befinner sig 1 helt olika
branscher. Edu Meds huvudsakliga verksamhet ar en webbplats for
anhorigstod dar tjanster siljs till kommun och landsting som 1 sin tur ger

privatpersoner majlighet att ta del av tjdnsten medan GAP (ITM) saljer
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klader, accessoarer och hudprodukter via fysiska butiker och on-line till

privatpersoner.

De motstaende varumérkena saknar fonetisk likhet. Det dldre mérket
uttalas "GAPP” och later inte likt GAPET. Det 4r hur genomsnitts-
konsumenten uppfattar likheten som ar avgérande. De motstaende
markena skulle kunna betyda samma sak dvs. lucka 6ppning hal m.m.
Med tanke pa att bolagets marke GAPET ar fortydligat med en gapande
figur rader det inga tvivel om att det ar ett skrik eller uppspéarrad mun

som avses. De bada markena ar vidare visuellt olika.

GAP (ITM) menar att man arbetat in sitt kinnetecken 1 Sverige via sin e-
handel. Mgjligen har man gjort det 1 klass 25 men inte i1 de klasser som
GAPET ar registrerat 1. GAP (ITM) har inte heller lagt fram nagra bevis

for att GAPET 1 figur skulle dra otillborlig fordel av GAP (ITM):s
renommeé eller skada det dldre kannetecknet.

GAP (ITM):s olika registreringar borde inte ha godkénts med tanke pa
att det vid registreringstillfillet fanns flera svenska foretag verksamma

med liknande namn.

De aldre varuméarkena borde vidare inte registrerats eftersom GAP ar ett
vanligt forekommande ord.

GAP (ITM)

Sasom PRV funnit foreligger det visuell, fonetisk och begreppsméssig
likhet mellan markena GAP och GAP logo a ena sidan och market
GAPET i figur. Den dominerande bestandsdelen i det yngre méarket ar
GAPET, som ar den bestdamda formen av ordet gap. Med ett svenskt uttal
av GAP och GAPET skiljer sig det yngre market fran det aldre kdnne-
tecknet endast savitt avser -et delen.

Edu Med har 1 sitt 6verklagande pekat pa att deras produkter endast
saljs till kommuner och landsting. I det administrativa forfarandet kan
hénsyn inte tas till anvidndning eller avsedd anvandning.

Utgangspunkten maste vara varorna och tjdnsterna som de specificerats i
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ansOkan. PRV har 1 sitt beslut korrekt funnit att det foreligger varu- och
tjansteslagslikhet.

Naér det géaller tjadnsterna “textférfattande tjanster (annat 4n
reklamtexter), layout-tjadnster, andra &n for reklamdndamal sa ar dessa
lika tjansten "kulturverksamhet” i klass 41 som omfattas av
gemenskapsvarumérket GAP (nr 009184251). Tjansten kultur-
verksamhet dr en sadan vid beskrivning att den innefattar att forfatta
texter och utfora layout. Tjansten "upplatande av elektroniska
publikationer on-line (¢j nedladdningsbara)” dr mycket néra tjdnsten
“underhallningstjanster, namligen tillhandahallande av information via
ett globalt natverk” i klass 41 eftersom det handlar om tillhandahallande
av on-line information bl.a. 1 form av elektroniska publikationer.
Slutligen inryms dven tjansten “publicering av bloggar on-line” i
begreppet kulturverksamhet. Bloggar innehaller texter och bilder vilka
alla ar nagon form av kulturella yttringar.

London och New York ar tva av de allra framsta turistdestinationerna for
svenskar. I dessa stader finns en stor mangd GAP-butiker. Vidare
exponeras svenskar for reklam bade 1 utlandet och 1 utlandsk press som
finns att kopa 1 Sverige. Svenskar kan dven e-handla i1 den virtuella GAP-

butiken som levererar varor till Sverige.

I Kontorets for harmonisering 1 den inre marknaden (varumérken och
monster) (OHIM) invidndningsirende nr B 1640492 GAP./. GAPOC &
device den 1 februari 2013 fann inviandningsavdelningen att GAP var ett
vél ansett varumérke 1 Storbritannien i forhallande till klader. Dessutom
har OHIM 1 invandningsdrende nr B 1992091 GAP./. SHADOWGAP den
29 juli 2013 kommit fram till att GAP ar ett vél ansett mérke inom hela
EU med avseende pa klader, skor och huvudbonader 1 klass 25 samt
detaljhandelstjanster 1 klass 35. Dessa drenden aberopas till stod for att
GAP éar ett val ansett varuméarke inom EU eller i vart fall har en hogre
kdnnedomsgrad i1 Sverige.

Anvandningen av market GAPET i figur skulle dra otillbérlig fordel av
eller utan skélig anledning vara till skada for det dldre val ansedda
market GAP:s séarskiljningsférmaga eller anseende for de aktuella
tjansterna. Dels medfor likheten mellan GAPET i figur och GAP
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respektive GAP logo att det ar en risk att market GAPET i figur ges ett
storre uppmarksamhetsviarde da konsumenter gor en koppling till det
vialkdnda méarket GAP. Vidare kan anviandningen av GAPET 1 figur vara
till skada for det aldre val ansedda méarkets sarskiljningsforméaga eller
anseende for de aktuella tjadnsterna.

GAP (ITM) har givit in utredning i1 form av bl.a. utdrag fran bolagets
hemsida, utdrag fran sammanstéllning av forsaljningssiffror samt utdrag

fran arsredovisningen 2013.

DOMSKAL

Den utredning som GAP (ITM) har aberopat ger inte stéd for att bolagets
kénnetecken GAP har forvarvat forstarkt kidnneteckenskraft for aktuella
varor och tjanster. Fragan om forvaxling ska foljaktligen bedomas med
utgangspunkt i det skydd som f6ljer av bolagets registreringar av
varuméarkena GAP och GAP i visst utférande.

Ett registrerat varumérke ar skyddat for de varor och tjanster som
registreringen omfattar. Den omstdndigheten att en varumérkeshavare 1
sin verksamhet tillhandahaller andra varor eller tjinster d4n dem som
framgar av varu- och tjansteforteckningen eller inte anvinder méarket for
samtliga varor eller tjanster paverkar inte mérkets skyddsomfang vid en

forvaxlingsbedomning.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att det rader identitet eller
likhet mellan de varor och tjadnster som de motstaende markena omfattar
1 de klasser dar PRV upphévt registreringen av varumarket GAPET 1
figur.

Vidare kan tjansterna textforfattande tjinster (annat 4n reklamtexter),
layouttjanster, andra an for reklamadndamal och publicering av bloggar
on-line samt upplatande av elektroniska publikationer on-line (ej
nedladdningsbara) som varumarket GAPET i figur omfattar 1 klass 41
anses innefattas i1 det vidare begreppet kulturverksamhet som det aldre
varumirket GAP 1 visst utférande (nr 3007358) ar skyddat for 1 samma
klass. Tjansteslagslikhet foreligger darmed.
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Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att de motstaende méarkena
ar fonetiskt lika.

Hela det dldre markesordet GAP ingar i1 det yngre varuméarket GAPET.
Det finns darfor en visuell likhet mellan de motstdende mérkena. Det
finns emellertid ocksa visuella skillnader eftersom de motstaende
markena ar utfoérda i olika typsnitt och det yngre market innehaller en
figur med en 6ppen mun (gap).

Markesordet GAPET utgor den bestdmda formen av ordet gap och ger
darfor upphov till samma konceptuella innebérd som det dldre méarket.

Med hansyn till att figuren i1 det yngre market framstar som en
illustrering av markesordet som narmast forstarker detta distanserar
figuren varken det visuella eller konceptuella innehallet 1 det yngre
market fran de dldre markena.

Omséattningskretsen for de aktuella varorna och tjadnsterna utgors
huvudsakligen av mera specialiserade kopare exempelvis naringsidkare,
foretagare och grossister som har stérre vana av att jamfora och lagga
marke till skillnader hos olika kdnnetecken och ddrmed en hogre grad av
uppmérksamhet.

Aven med hénsyn tagen till att omséattningskretsen ar mera specialiserad
finner Patentbesvarsriatten vid en helhetsbedomning att det finns risk att
det yngre varuméarket GAPET 1 figur forvaxlas med de dldre méarkena
bestaende av eller innehallande méarkesordet GAP.

Registreringen av varumarket GAPET 1 figur ska darfor upphéavas dven
betraffande "textférfattande tjanster (annat dn reklamtexter), layout-
tjanster, andra an for reklaméndamal och publicering av bloggar on-line
samt upplatande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdnings-
bara)”. Registreringen ska saledes besta endast savitt avser fysisk lagring
av elektroniskt lagrad data eller dokument 1 klass 39 och
publicering/utgivning av datamedia i klass 41.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
och Jeanette Backvall, referent, samt adjungerade ledamoten Felisa
Krzyzanski. Enhalligt.



