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INNEHAVARE

Hansen & Pedersen I/S
Geateborgvej 15, Postboks 550
DK-9200 Aalborg SV
Danmark

OMBUD

Kransell & Wennborg KB
Box 27834
115 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Inviindningen avser varumirket JACK'S med reg.nr 399810, registrerat for kléder,
fotbeklddnader och huvudbonader, i klass 25.

Inviindaren yrkar att registreringen upphévs och har som grund for detta anfort att
innehavarens registrering ar forvixlingsbar med invéindarens gemenskapsvarumérke Jake*s
med reg.nr 003587326, registrerat {or ddla metaller och deras legeringar samt varor av ddla
metaller eller Sverdragna dirmed, ingdende i klass 14; smycken, ddelstenar; ur och
tidmétningsinstrument, i klass 14, ldder och laderimitationer, samt varor framstéllda av dessa
material och ingdende i klass 18; djurhudar; koffertar och resviskor; paraplyer, parasoller,
spatserkdppar och promenadképpar; piskor, seldon och sadelmakerivaror i klass 18 samt
klider, fotbeklddnader och huvudbonader i klass 25. Invéndaren anfor vidare bland annat
fsljande. Mi#rkena #r identiska fonetiskt. Bdda mérkena #r enstaviga. Bokstdverna ck i
JACK'S uttalas som k och bokstaven e 1 Jake*s uttalas inte alls, utan blir stumt.
Associationsmaéssigt drar mérkena at samma héll, eftersom bade Jake och Jack dr samma typ
av korta, enstaviga anglosaxiska mansfsrnamn. Béda mérkena &r genitivformer av dessa
fornamn. Visuellt giller att huruvida mérket skrivs med asterisk eller apostrof dr, vad giller
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det visuella intrycket, helt ovisentligt. I bada fallen finns tecknet pa plats for att beteckna
genitivformen av ett fornamn och uppfattas sannolikt pa det viset av omséttningskretsen.
Vidare #r invéindarens mirke distinktivt, utan ndgon antydan till deskriptivitet. Stark
distinktivitet medfor ett starkt skydd. Det foreligger dérmed hog risk for forvixling mellan
de motstiende mérkena.- Invindaren har bifogat kopia av ett beslut fran OHIM:s
sverklagandensdmnd av den 12 juni 2006 dir markena JACK'S och Jake’s ansags
forviixlingsbara.

Innehavaren av varumiirket har bestridit grunderna for invéindningen och anftr bland annat
foljande. Mirkeslikheten dr inte tillréickligt stor for att forvaxlingsrisk ska anses foreligga
mellan de motstdende mirkena. Visuellt 4r det en klar skillnad mellan mérkena. Det torde
inte vara ndgon slump att invindaren valt att presentera sitt mérke med en asterisk 1 stéller
for en apostrof. Det 4r synnerligen ovanligt att anviénda en asterisk pé detta séitt och mirket
skiljer sig dérigenom fran innehavarens, Till utseendet liknar asterisken en stjérna och
symbolens vanligaste anvindningsomréden torde vara som hanvisning till fotnoter och som
jokertecken vid databassokningar. Symbolen anvénds ocksa som tecken for multiplikation.
Asterisken anvinds inte for att beteckna genitivform, Vidare uppvisar invandarens mérke
bokstaven e efter k, medan innehavarens uppvisar bokstaven c fore k. Dessa visuella
skillnader innebér att mérkena ir litta att halla isir. Aven fonetiskt foreligger stora
skillnader. Invindarens mérke uttalas p4 svenska “jakes” med langt, mérkt e-ljud och utgér
ett tvastavigt ord, medan innehavarens mérke uttalas “jacks” med kort, ljust a-fjud och utgor
ett enstavigt ord. Motsvarande uttal pa engelska blir “djejks” respekiive “djacks”,
Skillnaderna mellan mérkena #r siledes mycket stor vid sévil svenskt som engelskt uttal. De
flesta svenskar har mycket goda kunskaper i det engelska spraket och uttalar dérfor orden pa
engelska. Ljudbilden dr dérfor olika for de motstiende mérkena.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varumérkeslagen, far ett varumérke inte registreras om
det dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansdkan.

Enligt 6 § forsta stycket varumirkeslagen anses kinnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor eller tjdnster av samma eller liknande slag.

Vid bedémning av varukénneteckens forvéxlingsbarhet ska en helhetsbeddmning géras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att
kravet p4 mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjnster som kinnetecknen anvénds forari
stort desamma och — omviint — att det inte stills s4 stora krav pa varuslagslikheten om
mirkena dr identiska, for att forviixlingsbarhet ska foreligga.

Avgérande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir saledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedomningen av denna friga ska grundas pé det helhetsintryck mérkena formedlar och dd 1
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska &ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumarkena. Man har &ven att ta hénsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell mojlighet att samtidigt jimféra tva motstdende
mérken, varfor det maste tas hinsyn till att omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedomningen mellan mérkena
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ska dérfor bortses fran ovésentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att
notera vid en direkt jamforelse.

Det ska #ven fiistas avseende vid graden av ursprunglig sarskiljningsférmaga hos de
respektive mérkena, varvid en stdrre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mirke ska
utgdra en faktor som kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sdrskiljande egenskaper dven dterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens mérke JACK'S omfattar varor som i
varumérkesrittsligt hinseende dr att se som liknande varorna 1 klass 18 som invéindarens
miirke omfattar och att de motstdende mérkena dessutom omfattar identiska varor 1 klass 25.
Varuslagslikhet ér séledes for handen.

Vad betriffar mirkeslikheten kan konstateras att de motstaende mirkena borjar pa
bokstidverna JA- och slutar pa S samt omfattar sex tecken. Viss visuell likhet foreligger
dérfoér. Vidare har invindarens mérke Jake*s god sérskiljningsformaga f6r de varor som ér i
friga, sdsom klider.

Den svenska omsittningskretsen dr kunnig i engelska spréket och mérkena kommer darfor
sannolikt att uttalas som “djacks” respektive *djeiks”. Mérkena uppvisar ddrigenom
fonetiska skillnader och det ir dessutom tydligt att registreringarna avser olika mansnamn.
Den i miirkena forekommande #ndelsen s uppfattas 1 bada mérkena som ett genitiv s och har
dérfor ocksa begrénsad inverkan pa beddmningen av mérkeslikhet.

Vid angivna férhallanden finner PRV att de motstiende mérkena, vid en helhetsbeddmning,
far anses skilja sig tillrdckligt for att inte vara forvéxlingsbara.

Foljaktligen utgdr inviindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invindningen ska
darfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS ' N

Den som vill §verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvérsriitten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den &dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd ménader frén beslutets
dag.




