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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér delvis ans6kan om registrering av varumérke
med ovanstdende nummer med stdd av 2 kap. 18 § varumirkeslagen (2010:1877). Ansékan
avslas for samtliga sokta varor i klasserna 9, 12 14, 18 och 25.

ARENDET

Arendet avser anstkan om varumirkesregistrering av mérket GERRY OUTDOOR SINCE
1946 DENVER COLORADO for glasgonvaror, ndmligen solglasdgon, skyddsglasdgon
och skidglas6gon, i klass 9, cykeltursviaskor, packviskor anpassade for cyklar, i klass 12,
cykeltursviskor och packviskor anpassade for cyklar, i klass 12, armbandsur, fickur och
klockor, i klass 14, reseffekter och sportviskor, birmesar, ryggsickar, midjeviskor och
ryggsickar med vitskesystem, i klass 18, téltdelar och -tillbehér, nimligen téiltpinnar och
taltddrrar, skumdynor och utomhussovsickar, i klass 20, samt fotbeklidnader, sockor,
parkasar, ponchos, langbyxor, underkldder, dunvistar, sweaters, huvor och regnrockar,
kavajer, vistar, t-shirts, simdrékter, skjortor, kortbyxor, hattar, kepsar, handskar, tumvantar

och scarves, i klass 25.

OUTDOOR SINCE 1946 DENVER COLORADO
Det sokta mirket.

PRV har som hinder for det sékta mérkets registrering anfort att det #r forvixlingsbart med
nedanstdende kénnetecken.
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Det nationella varumérket GERRY WEBER, med registreringsnummer 324207, registrerat
for parfymerivaror, eteriska oljor, kosmetiska medel for kropps- och skénhetsvard samt
harvardspreparat, 1 klass 3, samt beklidnadsartiklar, i klass 25.

Gemenskapsvarumirket GERRY RAFFERTY, med registreringsnummer 2567311,
registrerat fér ljud- och videoinspelningar och programvara; ljud- och videoinspelningar och
programvara som kan nedladdas fran Internet; inspelningsmedia; band, kassetter, cd-
romskivor, skivor, dvd-skivor, cd-skivor; samt delar och komponenter till alla nimnda varor,
1 klass 9, trycksaker och publikationer; bécker; magasin; periodiska publikationer och
bilagor; broschyrer och kataloger; faktablad; pamfletter och hiften; papper och
pappersartiklar; papp och artiklar av papp; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial);
overforingsbilder; dverforingsbilder; pennor, blyertspennor, firgkritor, pennfodral,
suddgummin, linjaler, affischer, mérkpennor, pennvissare, tavlor och tryck, klistermérken,
brevpressar, dagbdcker och kalendrar; apparater for ritning; mélarpenslar och -lador;
musikpartitur och libretto samt notblad, i klass 16, klider; fotbeklidnader samt
huvudbonader, i klass 25, leksaker, spel och saker att leka med, i klass 28,
underhallningstjénster, tillhandahéllande av en webbplats avseende underhéllningstjanster;
elektronisk publicering av ljud, bilder och data, i klass 41, samt upplatande och underhall av
en webbplats inom omréadet for underhéllningstjénster, i klass 42.

Den internationella varumérkesregistreringen GERRY WEBER, med registreringsnummer
718920, registrerad for perfumery, cosmetics, deodorants for personal use, soaps, shampoos,
hair lotions, after-shave lotions, sun tanning preparations (cosmetics), i klass 3, spectacles
(optics), sunglasses, spectacles frames, spectacle cases, i klass 9, jewellery, horological
instruments, watchbands, i klass 14, samt goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas and parasols, i klass 18.

Den internationella varumérkesregistreringen GERRY WEBER, med registreringsnummer
804802, registrerad for footwear and headwear, i klass 25.

Firman GERRY RONNMARK AB, med organisationsnummer, 556598-6071, under vilken
det enligt verksamhetsbeskrivningen i Néringslivsregistret ska bedrivas tillverkning och
handel med idrotts- och sportartiklar, konfektion, konfektionstillbehor, konst,
prydnadsforemél samt presentartiklar samt ddrmed férenlig verksamhet, Bolaget skall
dessutom bedriva konsultverksamhet i ekonomiska fragor samt idka handel med
vérdepapper samt ddrmed forenlig verksambhet.

Sokanden har bestridit att det sékta mérket &r forvéxlingsbart med de motanférda
kénnetecknen och i huvudsak anfort féljande. Bestandsdelen GERRY #r varken
dominerande eller sérskiljande i ndgot av de motstédende kénnetecknen. Samtliga motstiende
kénnetecken innehaller ett efterled som i huvudsak uppfattas som ett sliktnamn. Detta
foranleder att helhetsintrycket mellan de motstaende kannetecknen skiljer sig 4t i s& pass stor
utstrickning att forvixling inte kan vara vid handen.

Sldktnamnen ska dven anses vara det mest distinkta inslaget i de motanforda kinnetecknen.
Det s6kta mérket &r dessutom sokt 1 figur, vilket ytterligare sérskiljer mérket i forhallande till
motstdende kdnnetecken. Omséttningskretsen far heller inte uppfattningen om att de stkta
varorna hérrér fran samma kommersiella ursprung som de motanférda varorna och
verksamheten. Trots registreringen av gemenskapsvarumérket GERRY RAFFERTY, har
ordmérket GERRY blivit registrerat i Finland, Frankrike och Irland for de sikta varorna.
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Dirtill har skanden &ven registreringar for ordmérket GERRY som registrerades fore det
motanférda gemenskapsvarumérket i Osterrike, Danmark och Storbritannien.

SKAL

2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumérkeslagen far ett varumérke inte registreras om det 4r
identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken for varor eller tjfinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for férvixling. Detta inbegriper risken for att
anvandningen av varumérket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som anvénder varumérket och innehavaren av varukénnetecknet.

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket 2 varumérkeslagen omfattas ett varumérke som &r registrerat
genom en internationell varumérkesregistrering som enligt 5 kap. fatt giltighet i Sverige i de
varukénnetecken som anfors i 2 kap. 8 § forsta stycket varuméirkeslagen. P4 samma stt
omfattas gemenskapsvarumérken i dessa varukédnnetecken enligt 2 kap. 8 § andra stycket 4
varumérkeslagen. Enligt 2 kap. 9 § varumérkeslagen géller ovanstdende bestimmelser pa
motsvarande siétt i fraga om registrerade firmor.

Frdgan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas. Sddana omsténdigheter 4r bland annat graden av
likhet mellan kénnetecken, samt likheten mellan de sékta varorna och tjansterna och den
verksamhet som kénnetecknen avser. Aven ett kinneteckens sérskiljningsférméga ska
beaktas vid beddmningen av forvixlingsbarhet.

PRV gor foljande bedomning

Med anledning av innehavarens hidnvisning till att denna genom tidigare varumérkes-
registreringar i Osterrike, Danmark och Storbritannien har en bittre rétt till det sokta mirket,
vill PRV inledningsvis framhélla foljande. Friga om béttre rétt till ett kéinnetecken kan
endast provas efter ansékan om administrativ hivning hos PRV eller vid allmén domstol
(jamfor 3 kap. 6-19 §§ varumirkeslagen, 13 kap. 2 § rittegangsbalken och Regeringsrittens
dom i mdl nummer 1764-04 PIZZA PAPA JOHN’S i figur). PRV tar dirfor endast stillning
till huruvida det sékta mérket dr forvixlingsbart med de motanférda kénnetecknen.

Béde det sokta mérket och samtliga de motanférda kénnetecknen inleds med det sérskiljande
och dominerande mérkeselementet GERRY. Det finns genom detta gemensamma miirkes-
element en fonetisk och visuell likhet mérkena emellan. Det figurativa inslagen i det sokta
miérket foranleder ingen annan bedémning. Didrmed foreligger mérkeslikhet.

Vad sedan géller varuslagslikheten, rader det identitet mellan de sékta och de motanforda
glastgonvaromna, 1 klass 9 och de tidsmitande instrumenten, i klass 14. Det rader dven
identitet mellan de kldder, huvudbonader och fotbeklddnader som avses i det sokta och vissa
av de motanforda mérkena. Dessutom &r den motanftérda verksamheten tillverkning och
handel av konfektionsvaror av liknande slag som den stkta varan kldder. Detta eftersom de
motanforda konfektionsvarorna dven innefattar kldder. Varorna och tjénsterna far dérmed
anses komplettera varandra.

Det sokta mérket avser dven diverse véskor, ryggsickar och andra bérredskap. Dessa &r av
liknande slag som de vidskor och koffertar som avses i ett av de motanfrda mérkena,

eftersom dessa innehar samma anvéndningsomrade. Aven de motanfrda varorna utforda i
lader eller ldderimitation dr av liknande slag som de s6kta birredskapen. Detta eftersom de
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motanforda lddervarorna kan anses omfatta de sokta barredskapen. Vad géller motanférda
paraplyer och parasoller, dterfinns dessa oftast pa samma forséljningsstillen som de stkta
barredskapen, varfor varuslagslikhet rdder &ven mellan dessa varor.

Varor tillhandahéllna under lydelsen GERRY kan uppfattas ha ett kommersiellt samband
med varor tillhandahallna under de motanférda kinnetecknen (jfr Patentbesvérsrittens dom i
mal nr 05-210, LOUIS i figur). Vid en helhetsbeddmning finner PRV att de motstéende
mérkena &r forvixlingsbara med avseende pa samtliga varor i klasserna 9, 12, 14, 18 och 25.
Sokandens mérke kan dérfor inte registreras med avseende pa de varor och tjdnster dér
varuslagslikhet har konstaterats. Vad sdkanden anf6rt i §vrigt medftr ingen annan
bedémning av drendet.

Mot bakgrund av ovanstadende ska anstkan avslas delvis.

Beslutat den 3 0 NOV 2011
N % h/fg\/\/v\,\/

Nina Isaksson

s
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530

826 27 Stderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som éverklagas och den éndring 1
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader fran
beslutsdagen.




