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Mal nr 09-301 och
09-302

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 27 januari 2012

Klagande

Thomas Magnete GmbH

San Fernando 35, 57562 Herdorf, Tyskland
Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmo

SAKEN
Giltighet av de internationella varuméarkesregistreringarna THOMAS och
THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS 1 figur

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 augusti 2009
angaende int.reg. nr 948.173 och nr 948.376, se bilagorna 1-2

DOMSLUT

1. Patentbesvarsriatten undanréjer det 6verklagade beslutet avseende
den internationella varumérkesregistreringen THOMAS DRIVEN BY
MAGNETICS 1 figur (nr 948.376) och visar fragan om giltighet av den
internationella registreringen ater till PRV for fortsatt handlaggning.

2. Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet avseende den internatio-
nella varumarkesregistreringen THOMAS (nr 948.173).
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YRKANDEN M.M.

Thomas Magnete GmbH har vidhallit begédran om att de internationella
varumérkesregistreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY
MAGNETICS 1 figur ska géalla 1 Sverige.

Bolaget har till grund for sin talan aberopat att innehavarna av de mot-
anférda gemenskapsvaruméarkena THOMAS INTERNATIONAL (nr
476168), THOMAS & BETTS (nr 1127737), THOMAS & FRIENDS i figur
(nr 2392892), THOMAS (nr 2790483), TOMAS KRENN (nr 3219151),
THOMAS (nr 3481471), THOMAS (nr 4645305), THOMAS CROSBIE
MEDIA (nr 5003892), THOMAS INDUSTRIAL SEARCH ENGINE (nr
5014386), THOMAS PLANT (nr 5136957), medgivit att de internationella
registreringarna THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS 1
figur far galla har i landet for de varor och tjanster som de avser.

Bolaget har vidare aberopat att det inte foreligger forvaxlingsrisk mellan
varuméarket THOMAS och den i férhallande till detta méarke motanférda
firman THOMAS NOJDH AKTIEBOLAG (org.nr 556480-1727).

Bolaget har darvid anfort 1 huvudsak foljande. Det foreligger inte nagon
1dentitet mellan den verksamhet som ska bedrivas under firman och de
produkter som varuméarket THOMAS omfattar.

Namnet pa firman bestar av innehavarens for- och efternamn och syftar
uppenbart pa en sarskild person, vilket konsumenterna sékerligen upp-
fattar. Denna uppfattning forstarks troligen av det faktum att den verk-
samhet som Thomas No6jdh bedriver huvudsakligen sker i foretaget
No6jdhs Elektronik AB, som ar ett heldgt dotterbolag till Thomas N6jdh
AB. Fornamnet Thomas &r vanligt 1 Sverige och det forekommer dven
som efternamn. N6jdh ar ett mycket ovanligare namn dn Thomas. Den
dominerande delen i firman Thomas N6jdh AB ar ddrmed inte Thomas.

Varuméarket THOMAS pekar inte ut nagon speciell person vid namn
Thomas och med tanke pa att namnet ar sa vanligt uppfattar konsumen-
terna det snarare som ett varumérke for sarskilda produkter. Det ar dar-
med inte naturligt féor konsumenterna att se nagot samband eller gora
nagra kopplingar till bolaget Thomas N&jdh AB.
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Vidare ar konsumenterna vad géller de motstaende kdnnetecknen hogt
specialiserade och véal medvetna om vilka produkter de képer, vem som
séljer dessa och var produkter mérkta med ett visst kinnetecken kommer

ifran.

Thomas Magnete GmbH har i Patentbesvarsratten aberopat skriftliga

medgivanden samt viss annan utredning.

DOMSKAL

Av utredningen framgar att innehavarna av samtliga motanférda
gemenskapsvarumarken medgivit att de internationella registreringarna
THOMAS och THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS i figur far gélla har 1
landet for de varor och tjanster som de avser. Hinder mot den internatio-
nella registreringen THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS 1 figur fore-
ligger darmed inte langre pa av PRV anforda skal.

Gentemot den internationella registreringen THOMAS har PRV dven
anfort hinder i form av firman THOMAS NOJDH AKTIEBOLAG.

De tjanster i1 klass 42 som den internationella registreringen THOMAS
avser ar av samma, eller 1 hég grad liknande, slag som den verksamhet
bestaende 1 forskning och utveckling i &mnet mekatronik och framst da i
fragor rérande styrning och 6vervakning av maskintillimpningar och
déarmed forenlig verksamhet som ska bedrivas under den motanférda
firman THOMAS NOJDH AKTIEBOLAG. Det internationella market
avser vidare varor i klasserna 7 och 9 avsedda for kontroll och reglering,
vilka 1 kédnneteckensrattslig mening ar av liknande slag som firmans

verksamhet.

Omséttningskretsen for de 1 malet aktuella varorna och tjadnsterna far

anses ha en hogre grad av uppmarksamhet dn genomsnittskonsumenten.

Det yngre market THOMAS ingar i sin helhet 1 den dldre firman THOMAS
NOJDH AKTIEBOLAG. Det gemensamma elementet THOMAS, som far

anses ha normal sarskiljningsférmaga for de 1 malet aktuella varorna och
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tjdnsterna, inleder den motstaende firman. Det foreligger ddrmed en likhet
mellan kdnnetecknen saval visuellt som fonetiskt.

Mot bakgrund av den varu- och tjansteslagslikhet och den grad av kdnne-
teckenslikhet som foreligger mellan de motstaende kdnnetecknen finner
Patentbesvarsratten vid en helhetsbedéomning, att det &ven med beaktan-
de av den hogre uppméarksamhetsgraden hos den aktuella omséattnings-
kretsen foreligger en risk for forvaxling mellan det internationella méarket
THOMAS och den aldre firman THOMAS NOJDH AKTIEBOLAG.

Overklagandet ska mot bakgrund av dessa 6verviganden bifallas savitt
galler det internationella market THOMAS DRIVEN BY MAGNETICS 1
figur (nr 948.376) och avslas savitt giller det internationella méarket
THOMAS (nr 948.173).

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall, ordférande,
och f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon
Bergman, referent. Enhélligt.



