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Invindningsirende nr 2005/0015/0001

Registrering nr 369480

INVANDARE

ConocoPhillips Company

600 North Dairy Ashford

77079

Houston Exa £+ = ragistrefingsverke,

USA :
2G5 ~11- 16

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrd AB

Box 17192

104 62 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiiver varumiirkesregistreringen nr 369480 med
stdd av 21 § forsta stycket varumarkeslagen (1960:644).

ARENDET
Invéndningen avser varuméarket JET-GRILLEN, med registreringsnummer 369480, som

registrerades den 26 november 2004 fir utskinkning av mat och dryck ndmligen
gatukbksverksamhet; kortvarigt boende, i klass 43.

Invéndaren har genom sitt ombud, som det far forstds, yrkat att registreringen skall hévas i
sin helhet och har sdsom grund i forsta hand anfort forvixlingsbarhet med dennes
gemenskapsvarumirke JET med registreringsnummer 3600641, i figur Atergivet nedan.
Varumérket ér bl a registrerat for utskinkning av mat och dryck; tjinster for utskinkning av
mat och dryck framfSr en bensinstation; kafé- och kafeteriatjéinster; lunchrumstjéinster;
restauranger och sjilvserveringar; snackbarer; barverksamhet i klass 43. I andra hand har
inviindaren gjort gillande att dennes varumarke JET innehar ett uttkat skydd enligt 6 § 2
stycket varumiirkeslagen och att registrering 369480 dirfor skall hdvas pd denna grund.

Genom sitt ombud har invindaren i huvudsak anfort féljande. Det foreligger varuslagslikhet
mellan gemenskapsvarumérket och den aktuella registreringen. Aven om invindarens
ansBkan #r ett figurmirke sd kan elementet JET med 1atthet utldsas; sjdlva figurelementet far
anses vara av sidan enkel karaktir att det inte kan pdverka den framtriidande karaktéiren hos
ordelementet. Invéindarens miirke JET ingdr s8lunda i sin helhet i mérket JET-GRILLEN,
och enligt gillande praxis skall mérkena df anses vara fSrvixlingsbara.
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Vidare har i andra hand anfSrts att invéindaren innehar ett utdkat skydd for varumérket JET.

Inviindaren innehar flera registreringar for varumarket JET, bl a 320406 JET, 323767 JET,
324904 JET samt 001078914 JET (i figur Atergiven nedan) och 002816015 JET (i figur
stergiven nedan). Bland annat dessa registreringar ligger till grund fSr det utdkade skyddet
enligt § 2 stycket varumérkeslagen,

Varumiirket JET &r att anse som vl ansett i Sverige enligt 6 § 2 stycket varumfrkeslagen,
och anviindningen av JET-GRILLEN skulle enligt min huvudmans mening béde dra fordel
av min huvedmans vil ansedda varumérke samt vara till forfing for min huvudmans mirke.
Varuméirket har alltsedan 1978 anviints i Sverige vid forsilining av frimst drivmedel for
fordon. Eftersom min huvudman alltsedan starten profilerat sig gentemot marknaden genom
att konsekvent hilla ett avseviirt ligre pris &n sina konkurrenter, s& har man ocks4 etablerat
sig vill i képarnas medvetande; man har dven rnt mycket stor uppmiirksamhet i media. Med
en marknadsandel pé cirka 12 % s &r det endast tva konkurrenter som Ar stdrre, namligen
OKQS (citka 22 %) och Statoil (cirka 20 %). Shel! har ungefiir samma marknadsandel (cirka
12 %) medan Hydro och Preem dr ndgot mindre (cirka 9 % respektive cirka 8 %). D4 man
kan rikna med att 80 % av alla &ver 18 &r innehar kdrkort torde det vara rimligt att anta att
flertalet av dessa med ndgorlunda dterkommande regelbundenhet ocksd kan antas tanka ett
fordon, d v s de kommer i kontakt med invéindarens produkter, Med hansyn till invindarens
marknadsandel pé cirka 12 % innebir det en definitiv kiinnedomsgrad pd i vart fall 12 %.
Men den faktiska kiinnedomsgraden torde ligga klart hogre, eftersom man rimligen kan anta
att ven kdpare som normalt sett koper drivinedel hos invéindarens konkurrenter trots det
kinner till inviindarens varumdrke JET, och vilken profil det stir for. I en
marknadsundersdkning som omfattade 502 intervjuer, framgér att 63 % av de tillfrigade
kopplar samman ordet JET med bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och
liknande. Vidare var det hela 53 % som spontant kopplade samman ordet JET med
bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och liknande, D4 invandaren &r det enda
foretag inom bensinbranschen i Sverige som anvénder ordet JET som ett varumiirke for sina
produkter ir det ett faktum att de personer som kopplar samman ordet JET med
"bensinmackar, bensinstationer, automatstationer och liknande” ocksa kopplar samman JET
med invindaren. Undersdkningen visar att JET #r ként inom "en betydande andel av den
allménhet som berdrs av de varor eller tjinster som ticks av varumérket”. Anvindningen av
Jet-Grillen skulle dra otillborlig fordel av inviindarens varumérke JET och vara till forfing
for invindarens varumirke JET avseende dess sarskiljningsfSrméga och anseende.
Anledningen #r att det finns en rigk att allminheten skulle frledas att tro att det finns ett
kommersiellt samband mellan invindaren och motparten, eftersom gatukdk och
bensinstationer mycket ofta ér beligna intill varandra, afta &ven i samma fastighet.
Exempelvis har Statoil relativt omfattande gatukdksverksamhet inne i sina
bensinstationslokaler. I det hér fallet kan allméinheten forledas att tro att invandaren borjat
gatukdksverksamhet som ett komplement till sin bensinstationsverksamhet. I friga om praxis
vill invéindaren hinvisa till PBRs avgorande 01-318 BIG BERTHA och 02-199 AMELIA,
diir PBR bl a visar pd en koppling mellan de varor/tjéinster som respektive varumirken
omfattar; en koppling som inviindaren gdr géllande utan tvekan dven foreligger i det hir
fallet.

Som stdd for att varumiirket Jet skall anses inarbetat i Sverige enligt 2 § varuméirkeslagen
samt innehar ett utdkat skydd enligt 6 § 2 stycket har invéindaren till PRV givit in en
marknadsunders6kning genomférd under februari-april 2005.
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Gemenskapsvarumiirke nr 3600641

Gemenskapsvarumiarke 1078914
Mirket utfores i gult och svart

Inviindarens gemenskapsvarumiirke nr 2816015
Mirket utfores i gult och blatt

Innehavaren av varumiirket har bestridit grunderna for invéindningen och i huvudsak anfort
foljande. Ingen konsument kan ta miste pd vilken verksamhet vi bedriver. Detta framkommer
av namnet Jet-Grillen=gatukdk. Hela affiirskonceptet bygger p att vi skall silja snabbmat,
det skall gA fort att bli serverad, med “jet-fart”. GatukSksentreprendren Sibylla har sin
"jetburgare” i sortimentet och gatukSksgrossisten Svensk Snabbmat har nio olika sorters
hamburgare med namnet Jet Set, tre sorters Jet Set dressing samt Jet Set rilksallad. Ordet Jet
ingar i livsmedelstillverkaren Scans produktbenimning Jet Set som lanserades for cirka 20 &r
sedan d v s lingt innan invéndaren gjorde sin CTM-anskan. Med dessa jamforelser vill jag
hiivda att namnet Jet iir ett valkdnt och inarbetat namn inom gatuk8ksbranschen, bide hos
konsument, detaljist, grossist och tillverkare. Enligt varumirieslagen 6 § 1 stycket anses
forvixlingsbarhet foreligga om det avser varor av samma eller liknande slag. Det ér en
markant skillnad p4 drivmedel och grill/gatukdksverksamhet. Det foreligger definitivt ingen
risk for forviixling. Det ér ocks uppenbart ait Jet-Grillen och JET riktar sig till helt olika
kundgrupper. Till Jet-Grillen iker man for att f& en positiv smakupplevelse och en
mittnadstilifredstillelse genom att ta och dricka. Till JET dker man fOr att tanka billigt
drivmedel. Det foreligger ingen som helst branschlikhet, I klass 42, i vilken Jet Grillen &r
registrerad, Aterfinns andra registreringar sésom JET SET och JET Only. Dessa
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registreringar dr av tidigare detum &n Jet-Grillen, som inte har ansetts forvixlingsbart med
dessa. Varfor skall di Jet-Grillen vara forvaxlingsbart med JET?

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 samma lag fir ett varumiirke inte registreras om mérket
4r f8rviixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ngon amman och &r
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Frigan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan tvA mérken skall avgras efter en
helhetsbeddmning vid vilken alla omstindigheter av betydelse i det enskilda fallet skall
beaktas, framforallt miirkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjdnster som
miirkena avser. Kravet pA mérkeslikhet blir mindre om de varorAtjénster som mirkena
anvinds for dr i stort sett desamma och — omvint — att det inte stills si stora krav pa
varuslagslikheten om mérkena fir identiska, or att forviixlingsbarhet skall anses foreligga.
Vid bedémningen av mérkeslikheten skall avseende bland annat fistas vid mirkenas
sérskiljningsformiga, varvid forviixlingsrisken mellan mérkena blir stdrre om de besitter
samma sérskiljande bestindsdelar.

PRV gor foljande beddmning.

Vad giller tjansteslagslikheten kan inledningsvis upplysas om att denna skall avgdras utifrin
vad som finns angivet i respektive registreringars tj#nsteforteckningar. Det saknar harvid
betydelse vid denna administrativa provning vilka produkter cller tjnster som i praktiken
salufors under de aktuella mirkena.

Inledningsvis kan konstateras att det fSreligger tjénsteslagslikhet mellan de angivna
tjénsterna utskinkning av mat och dryck nimligen gatukSksverksamhet” i innchavarens
registrering och “utskénkning av mat och dryck; tjdnster for utskdnkning av mat och dryck
framfor en bensinstation; kafé- och kafeteriatjinster; lunchramstjénster; restauranger och
sjélvserveringar och snackbarer” i invéindarens varuforteckning.

Vad giller mirkeslikheten mellan mérkena kan noteras att ordet JET ingér som en fonetisk
och visuell identisk dominant i bAda miirkena. Att innehavarens varumérke éven innehiller
ordet grillen, ett ord som for de sékta tjinsterna méste anses ha svag sérskiljningsforméiga
fortar inte denna likhet. Vidare foreligger det en risk for att de tjéinster som innehavaren
forsiljer under sitt varuméirke upplevs si som hirstammande frén invindaren d4 det idag inte
&r nigon ovanlig fireteelse att gatukdksverksamhet fSrekommer pa bensinstationer. Det
faktum att invindarens varumirke utdver ordet JET dven innehdller ett figurativt inslag
distanserar inte heller mirkena tillriickligt frin varandra for aft de inte skall anses
forvixlingsbara.

Vid en samlad bedémning déir samtliga i drendet presenterade omstindigheter beaktats
befinnes innehavarens miirke JET-grillen vara forvixlingsbart med invéindarens
gemenskapsvarumirke nr 3600641,

Eftersom innehavarens mirke #r forviixlingsbart med det gemenskapsvarumirke som
invindaren &beropat som grund i forsta hand saknas det anledning att hir ocksa gora
beddmningen huruvida innehavarens miirke skall hivas p g a den grund som invéndaren
beropat i andra hand.
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Foljaktligen utgdr grunden for inviindningen hinder for ait léta registreringen bestd,
Registreringen skall déirfor upphévas.

Beslutat 16 NOV 2005

Y (/-

Bengt Staffag \ V

Axelsson

HUR BESLUTET OVERKI.AGAS

Den som vill Gverklaga beslutet skall gbra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsratten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Séderhamn. I skrivelsen skall anges det besiut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs, Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tv ménader frin
beslutets dag.




