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AVSLAG AV INVANDNING
Invéndningsédrende nr 2012/0129/0001

Registrering nr 506757

INVANDARE
Coop Marknad AB

OMBUD

IPQ IP Specialists AB

Mailbox 550

114 11 Stockholm

INNEHAVARE
Bergendahl & Son Aktiebolag

Box 14

281 21 Hassleholm

OMBUD

Setterwalls Advokatbyrda AB

Box 4501

203 20 Malmo

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstiende nummer med
stod av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invindningen avser varuméirket MER JUL FOR PENGARNA med registreringsnummer
506757, registrerat for foljande tjdnster:

Klass 35:

Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning, foretagsadminisiration;
kontorstjdnster, daterforsdljning av kemikalier och kemiska preparat, plaster,
gadsel, malarfirger och maleriprodukter, konstndirsmaterial, hygieniska och
kosmetiska produkter, medel for skitsel av skodon och kiddvard, industriella
oljor och fetter, brinslen (inklusive bensin och motorsprit) och
belysningsmedel, farmaceutiska och veterindra preparat, dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, forbandsmaterial, desinfektionsmedel,
smycken och bijouterier, kidder, skor, viiskor, produkter framstdllda av Icider
och ldderimitation, tradgardsredskap, byggnadsmaterial, hushdllsredskap
och koksgerad av trd, plast och metall, produkter av plast, trd, metall och
glas for hushallsdndamal och heminredning, artiklar av metall, spik, skruvar,
maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej for fordon), data och
hemelektronik, vitvaror, badrumsinredning, kéksmaskiner, handdrivna
verkiyg och handredskap, knivsmidesvaror, bestick, nappflaskor och baby
tillbehor, lampor och belysningsarmaturer, frilufisartiklar, sportartiklar, spel
och leksaker, fyrverkeripjdser, pappersprodukter for hushéllséindamal,
tidningar, skriv och kontorsmaterial, mobler och heminredningsprodukter,
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textilier for heminredning, plastmaterial for emballering,
detaljhandelsprodukter, dagligvaror och livsmedelsprodukter, drycker,
Jordbruks-, trddgards-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter;
marknadsforing och konsumentinformation avseende varor forekommande i
butiker och stormarknader.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering ska upphivas i dess helhet och anfor som
grund att mérket saknar sirskiljningsférméga och att det finns ett frihallningsbehov for
andras anvdndning av uttrycket MER JUL FOR PENGARNA i forhallande till de tjénster
som registreringen omfattar.

Innehavaren av mérket bestrider grunderna for invindningen.
Invindarens utveckling av talan

MER JUL FOR PENGARNA ir klart beskrivande for de omfattade tjansternas virde. Det
anger att en vara eller tjdnst &r billigare &n en annan eller att valet av en vara eller en tjdnst
framfor en annan 4r mer kostnadseffektivt. Det registrerade uttrycket kan inte fungera som
individualiseringsmedel och kan inte skilja tjéinster som tillhandahalls i en
néringsverksamhet fran sddana som tillhandahalls i en annan. Hanvisningen till den arligen
aterkommande féreteelsen JUL leder inte till nigon annan slutsats. Tvirtom forstirker det
ndrmast bristen pa sérskiljningsformaga.

Med utgangspunkt i den beskrivande karaktir uttrycket har torde det saledes varken for
innehavaren eller for ndgon annan aktér kunna fungera som kinnetecken i legal mening och
for utpekande av kommersiellt ursprung. Detta generellt for varor och tjanster som kan ges
ett pris, i realiteten alla tdnkbara varor och tjinster.

Uttrycken "mer for pengarna” respektive "mer XX for pengarna" dr mycket vanligt
forekommande i bade dagligt tal, marknadsforing och redaktionella texter for just angivande
av en varas eller en tjdnsts virde relativt andra varor och tjénster. Uttrycken har nagot av en
unik roll i spraket som maste hallas fri for invéindarens och andras anvindning.

Det registrerade uttryck som for tillfillet & mest vanligt férekommande #r "mer jul for
pengarna”. Bifogat aterfinns ett antal exempel pa anviindning av uttrycket "mer jul for
pengarna” sasom payoff eller kdnnetecken for bade tjdnster som omfattas av de nu aktuella
registreringarna och sddana som inte omfattas av dessa. Exemplen #r hamtade fran Internet
och visar pa Malmé City Korts, Stena Lines, O & B:s samt Willy:s (i form av en tryckt
annons och information om en reklamfilm som finns att finna pa YouTube) anvindning.

Om monopolisering av dessa uttryck godkénns leder det till en omotiverad och absolut
inskrdnkning i andra aktorers méjlighet att anvéinda uttrycken for att pavisa en sadan skillnad
i pris och virde som registreringarna ger uttryck for.

Vid en bedémning av det aktuella uttrycket for MER JUL FOR PENGARNA kan alltsi en
bedémning goras antingen om uttrycket kan anses beskrivande eller, om det inte anses direkt
beskrivande, &ndé saknar sarskiljningsforméga. For den sista bedémningen r fragan om
uttrycket kan anses vara tillridckligt originellt och att det kriivs en viss tolkning eller

eftertanke for att bedoma det. Inviindaren har harvid hianvisat till EU-domstolens dom i mal
C-398/08 VORSPRUNG DURCH TECHNIK.
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Invéndarens bedomning 4r att det aktuella varumérket inte uppnar den originalitet som kriivs
for att ha en tillrdcklig inneboende sirskiljningsformaga. Uttrycket kriiver inte tillrackligt
mycket eftertanke eller tolkning for att nd upp till den grad av sirskiljningsfrmaga som
krévs for registrering. Som #ven har framforts i invindningen kan till denna beddmning
ldggas att liknande uttryck, som innehaller "mer for pengarna" &r mycket vanligt
forekommande i bade dagligt tal, marknadsforing och redaktionella texter.

Mot bakgrund av ovanstiende yrkar invindaren pé att den ovan nimnda registreringen
upphiévs i dess helhet.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren bestrider att mérket saknar sirskiljningsférmaga och anfor i huvudsak foljande.
Innehavaren har inte sokt registrering for begreppen "mer for pengarna" eller andra
ordkombinationer som anger det relativa priset fér en konkret vara eller tjinst. De av
invéindaren anforda exemplen saknar saledes relevans. Innehavaren har i stiillet sékt och
beviljats registrering for en slogan som kombinerar uttrycket “mer for pengarna” med
hogtiden jul. Sjélvfallet kan innehavaren inte erbjuda jul. oavsett betalning, inom ramen for
de tjdnster som aterfinns i klass 35. Den lekfulla och suggestiva helheten i kdnnetecknet ger
det erforderlig sirskiljningsforméga. Innehavarens varumérke ir saledes inte ett uttryck som
utgdrs av nagot normalt sprakbruk och det foreligger foljaktligen inte nagot
frihdllningsbehov p4 sa siitt som inviindaren pastar.

Det har tidigare framhéllits att det som varumdrket anspelar pa inte kan képas for pengar.
Det dr just hiri originaliteten ligger och det faktum att uttrycket “mer for pengarna”
forekommer i dagligt tal &r séledes irrelevant. Innehavarens mirke ér saledes en oviintad
sammanséttning av ord som omséttningskretsen har litt att komma ihag och associerar till
innehavaren, d.v.s. en upplysning om dess kommersiella ursprung.

EU-domstolen framhaller att enbart den omstéindigheten att ett varumirke av
omsittningskretsen uppfattas som ett reklambudskap, och att det mot bakgrund av dess
lovordande karaktr i princip skulle kunna anvindas av andra foretag, i sig inte ér tillréicklig
for att dra slutsatsen att varumirket saknar sérskiljningsférmaga.

Vidare poéngterar domstolen att varumérken, i den man de inte &4r beskrivande i den mening
som avses i artikel 7.1 ¢ i férordning nr 40/94, kan uttrycka ett objektivt budskap #ven om
detta &dr enkelt - och likvil ge konsumenten en upplysning om de aktuella varornas eller
tjdnsternas kommersiella ursprung. S kan sérskilt vara fallet niir dessa varumirken inte
begriinsas till ett vanligt reklambudskap, utan har ett visst matt av originalitet eller
uttrycksfullhet, kréver en minsta grad av anstréangning for att tolkas eller ger upphov till en
tankeprocess hos omsittningskretsen.

Det nu aktuella varumérket har ett visst tillrdckligt métt av originalitet samt ger upphov till
en tankeprocess hos omsittningskretsen pga. dess karaktér i form av "onaturlig”
sammansittning.

Sammanfattningsvis kan konstateras att innehavarens kéinnetecken #r suggestivt och har
erforderlig sérskiljningsformaga.
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SKAL
Enligt 2 kap 5 § varumérkeslagen far ett varumérke registreras endast om det har

sérskiljningsférméaga. Bristande sérskiljningsformaga kan enligt 1 kap 5 § varumirkeslagen
bero pi att ett varukédnnetecken endast bestar av tecken eller benimningar som

1. 1handeln visar varans eller tjdnstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda anvindning, virde,
geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten f6r nér varan eller tjéinsten
ar framstilld, eller

2. 1idagligt sprakbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en
sedvanlig beteckning for varan eller tjénsten

Bestammelseni 1 kap 5 § och 2 kap 5§ § varumirkeslagen motsvarar artikel 3.1 a-d i
varumirkesdirektivet (2008/95/EG) och forutsitter en direktivenlig tillimpning. I direktivet
gors en uppdelning mellan varumérken som saknar sérskiljningsférméaga respektive sadana
mérken som dr beskrivande, det vill siga varumérken som endast bestdr av tecken eller
upplysningar som kan anvindas for att beskriva vissa egenskaper hos varorna eller
tjdnsterna.

Nér det giller att bedoma varumérkets beskrivande karaktir ska det faststillas om det ur
malgruppens synpunkt finns ett tillrdckligt direkt och konkret samband mellan uttrycket och
de varor eller tjénster som anstkan avser (jfr Forstainstansrittens dom i mal T-311/02,
“"LIMO”, punkt 30).

Enligt EU-domstolens riittspraxis medfor omsténdigheten att ett ordmiirke #r beskrivande for
vissa varor eller tjanster att varumdirket dven saknar sirskiljningsférmaga for dessa varor
eller tjanster (se bl.a. EU-domstolens dom i mal C-265/00, "BIOMILD”, punkt 19 samt i mal
C-363/99. “POSTKANTOOR?”, punkt 86).

PRV:S BEDOMNING

Det sokta mirket bestar av lydelsen MER JUL FOR PENGARNA. Uttrycket “mer for
pengarna” dr, ofta anvint i annonsering och marknadsforing av varor och tjdnster for att ange
en varas eller en jénsts virde relativt andra varor och tjanster. Julen dr den kristna hogtid

som firas 25 december till minne av Jesu fodelse (http://www.ne.se/lang/jul,
Nationalencyklopedin, himtad 2014-06-09).

Innehavarens tjdnster avser férutom annons- och reklamverksamhet, foretagsledning,
foretagsadministration och kontorstjinster dven aterforsiljning av ett brett register av
produkter samt marknadsforing och konsumentinformation avseende varor férekommande i
butiker och stormarknader. Den aktuella omsittningskretsen bestar av allméinheten i gemen,
vilken kan forvintas ha en genomsnittlig grad av uppmirksamhet.

Ar mérket beskrivande?

Invéindaren har anfort att MER JUL FOR PENGARNA ir beskrivande for de omfattade
tjansternas virde dé det anger att en vara eller tjénst 4r billigare #n en annan eller att valet av
en vara eller en tjénst framfor en annan dr mer kostnadseffektivt. PRV konstaterar att
eftersom julen &r en allmént kénd kyrklig hogtid kommer mérket i sin helhet att ge
omséttningskretsen uppfattningen att den som kdper och nyttjar tjinsterna pa nagot sitt
erhaller mer av den kyrkliga hogtiden f6r pengarna. I detta fall 4r dock JUL inget begrepp
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som direkt kan associeras till en vara eller till nagon av de aktuella tjfinsterna i klass 35.
Dérmed kan inte heller mérket beskriva tjénsternas virde eller ange att en vara eller tjénst dr
billigare &n en annan eller att valet av en vara eller en tjénst framfor en annan dr mer
kostnadseffektivt. Mirket kan ddrmed inte anses vara beskrivande for de aktuella tjéinsterna.

Ar mdrket en sedvanlig beteckning?

Enligt invéindaren &r uttrycken "mer for pengarna" respektive "mer XX for pengarna" vanligt
forekommande i bade dagligt tal, marknadsforing och redaktionella texter for just angivande
av en varas eller en tjdnsts virde relativt andra varor och tjénster. Inviindaren menar vidare
att uttrycken har nagot av en unik roll i spraket som maste hallas fri for invéindarens och
andras anvéndning och att om monopolisering av dessa uttryck godkinns leder det till en
omotiverad och absolut inskrdnkning i andra aktorers mojlighet att anviinda uttrycken for att
péavisa en sadan skillnad i pris och virde. Inviéindaren har dven bifogat ett antal exempel
hdmtade fran Internet dér uttrycket "mer jul f6r pengarna" anviinds i annonser och
marknadsféring av olika aktorer.

Ensamritten till MER JUL FOR PENGARNA medfér inte i sig en monopolisering av
uttrycket "mer for pengarna”, vilket innebir att det inte inskrinker andra aktérers méjlighet
att anvéinda uttrycket i marknadsforing och redaktionella texter for att ange en varas eller en
tjénsts virde relativt andra varor och tjdnster. Angdende det material som inviindaren bifogat
visar det hur fyra olika néringsidkare anvinder begreppet “mer jul for pengarna” i sin
marknadsforing. Det bifogade materialet utgsr f6rvisso exempel pa att uttrycket har anvints
av olika néringsidkare, men kan inte anses vara tillrickligt omfattande for att styrka att MER
JUL FOR PENGARNA anvinds som ett uttryck i marknadsforing och redaktionella texter
for att ange en varas eller en tjénsts virde relativt andra varor och tjanster. PRV finner hir att
invindaren inte har styrkt att MER JUL FOR PENGARNA utgér en sedvanlig beteckning
for de aktuella tjéinsterna.

Har mdirket sdrskiljningsformaga?

Det allménintresse som ligger bakom kravet pa sérskiljningsfsrmaga sammanfaller med
varumiérkets grundldggande funktion att garantera konsumenten eller slutanvindaren varans
eller tjdnstens ursprung, sé att det &r mdjligt att sérskilja denna vara eller tjédnst fran andra
med ett annat ursprung (jfr EU-domstolens dom i mal C- 329/02 P, ”SAT.2”, punkt 23 och
27, samt i mal C-37/03 P, ”"BIOID”, punkt 60).

Eftersom JUL, som redan konstaterats, inte #r ett begrepp som direkt kan associeras till
nagon vara eller tjénst, gér PRV bedémningen att det nu aktuella varuméirket har ett
tillrdickligt matt av originalitet samt ger upphov till en tankeprocess hos omséttningskretsen
som medfor att mérket 4r suggestivt och ddrmed sérskiljande. Varumirkets grundliggande
funktion, nimligen att garantera konsumenten eller slutanviindaren varans eller tjinstens
ursprung dr dirmed uppfylld.

Mot bakgrund av det ovan anférda ska invéindningen avslés.
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19 JUN 201k

Beslutat den
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Tomas Lindegren
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan dverklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill §verklaga beslutet ska ni géra
det skriftligen. Skriv *Till Patentbesvérsritten” p& éverklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Soderhamn.

Ange foljande i1 6verklagandet:
e Namn och adress
Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
Var{6r ni anser att beslutet &r felaktigt
Vilken dndring ni vill ha.

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tvi (2) manader fran beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvirsritten, om det kommit in i rétt tid och PRV
inte sjélv dndrar beslutet pa det sétt som ni begiirt.



