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YRKANDEN M.M.

Mag Instrument, Inc. har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sitt yrkande att
varumarkesregistreringen MAGNISTAR (vm.reg nr 407.544) avseende
kikare ska upphévas.

Gunnar Olssons Foto AB har bestritt 4ndring.

Mag Instrument har till grund for sin talan hallit fast vid att varumaérket
MAGNISTAR ar forvaxlingsbart med varuméarkena MAG (nr 332125),
MAG INSTRUMENT (nr 332126), MAG CHARGER (nr 333157), MINI
MAGLITE (nr 332124), MAG-LITE (nr 331553), MAG-LITE (nr 213490),
MINI MAGLITE (nr 213491), MAG CHARGER (nr 207497), MAG
INSTRUMENT (nr 211614), MINI MAGLITE AAA (nr 217299) och MAG
(nr 258583) och gemenskapsvarumiarket MAG (nr 18606) samt som en ny
grund i1 Patentbesvarsratten aberopat att varumarket MAGNISTAR &ven
ar forvaxlingsbart med bolagets gemenskapsvarumirke MAG STAR (nr
3927746). Vidare har bolaget aberopat att varuméarket MAG samt vissa
av de motanforda varumérkena dar MAG ingar som bestandsdel, sasom
MAG-LITE och MINI MAGLITE, ar kdnda inom en betydande del av

omséattningskretsen.

Gunnar Olssons Foto har till grund for sin talan aberopat att det inte
foreligger nagon risk for forvaxling mellan varumarket MAGNISTAR och
de av Mag Instrument motanférda varuméarkena. Bolaget har vitsordat
att MAGLITE ar ként inom en betydande del av omséattningskretsen for
ficklampor. Bolaget har dock bestritt att detta Aven skulle gédlla markena
MAG STAR, MAG och MAG-LITE.

Parterna har till utveckling av sin talan anfort 1 huvudsak féljande.

Mag Instrument

De motstaende méarkena ar visuellt lika da samtliga inleds med bok-
staverna MAG. Dessutom ingar de motanférda varumarkena MAG 1 sin
helhet 1 MAGNISTAR. Markena ar ocksa fonetiskt lika da MAG uttalas
pa samma sitt 1 samtliga méarken. Den visuella och fonetiska likheten ar
an mer pataglig 1 forhallande till varumarket MAG STAR, da dven STAR
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ar identiskt 1 de bada markena. MAGNISTAR ar darmed sarskilt forvax-
lingsbart med detta varumarke.

MAG har ingen betydelse pa svenska eller engelska. Det ar inte en for-
kortning av "magnify" och utgor inte en etablerad kortform fér nagot
annat ord. MAG ar inte heller en forkortning av "magnum", utan utgor
bérjan av namnet pa grundaren av Mag Instrument, Maglica. MAG ér ett
helt distinktivt varumérke 1 forhallande till ficklampor, kikare och de
andra aktuella varuslagen 1 klasserna 9 och 11. STAR &ar ocksa distink-
tivt 1 forhallande till aktuella varuslag. Argumentet att MAGNISTAR ar
beskrivande for funktionen hos stjarnkikare saknar betydelse 1 detta
sammanhang. Sadana argument indikerar 1 stillet att varuméarket
MAGNISTAR inte borde ha accepterats for registrering. Dessutom avser
ansokningen for MAGNISTAR kikare och inte endast stjarnkikare.

Kikare och ficklampor (och deras delar och tillbehor) siljs ofta 1 samma
butiker och genom samma forsadljningskanaler, t.ex. 1 friluftsbutiker, bat-
sportbutiker, butiker for jigare och campare, sportbutiker etc., och till
samma konsumenter sasom jagare, dgare av fritidsbatar och andra fri-
luftsméanniskor. Forsaljningen av stjarnkikare ar inte relevant eftersom
ansOkningen omfattar kikare. Vidare séljs kikare vanligen 1 fotoaffarer
eller p4 motsvarande avdelningar i elektronikvaruhus. I den typen av
butiker och avdelningar séljs ocksa t.ex. ficklampor, laddningsdon, tillbe-
hor till ficklampor, fotoblixtar, batterier och elektriska omvandlare. 1
dagens lage ar det inte ovanligt att elektronikféretag har en mycket bred
produktgrupp och det forekommer att samma foretag tillverkar och saljer
bade kikare, ficklampor och batterier m.m. De aktuella varorna finns 1
samma klass 9 och d4ven om anvindningsomradet inte 4r detsamma sa
finns det likheter mellan varuslagen. Utéver vad som sagt ovan ar varorna
kompletterande.

Mot bakgrund av den likhet som finns mellan de motstaende mérkena
och de aktuella varuslagen finns en uppenbar risk for forvaxling mellan
markena och att konsumenterna forleds att tro att varorna i fraga kom-
mer fran samma producent eller fran foretag med samma ekonomiska

ursprung.
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Varuméarket MAG samt vissa av de motanférda varumarkena dar MAG
ingar som bestandsdel, sasom MAG-LITE och MINI MAGLITE, ar kdnda
inom en betydande del av omséattningskretsen. Av den ingivna och abe-
ropade marknadsundersokningen utférd 2005 av TNS Gallup framgar att
48 procent av de tillfragade svarar "ja" pa fragan "Har du hort talas om
en produkt som heter Maglite?". Pa foljdfragan "Vad ar en Maglite?"
svarar 93 procent av dessa "en ficklampa". Denna bevisning styrker att
Mag Instruments varumarke MAGLITE redan 2005 var ként inom en
betydande del av omsédttningskretsen. Det finns inte nagon anledning att
anta att ett simre resultat skulle erhallas om motsvarande undersékning
hade gjorts efter 2005, da exponeringen av varuméirket MAGLITE héar-
efter fortsatt 1 oférminskad styrka.

Av Stockholms tingsréatts avgérande den 15 juni 2000 1 mal T 12366-98
framgar att varumédrkena MAG-LITE och MINI MAGLITE redan vid
denna tidpunkt bedémdes vara kdnda inom en betydande del av omsatt-
ningskretsen. Sedan denna dom har ytterligare drygt ett decennium
forflutit av varumérkesexponering och anviandningen av varumérkena
har inte avtagit i nagot avseende. Saledes finns det god anledning att
forutsatta att kinnedomen om varuméarkena ar én starkare idag. Att
andra aktorer anviander uttryck som "ficklampa av maglitemodell" eller
av "maglitetyp" styrker bolagets pastdende om stark kdnnedom och god

renommé,

Enligt Roswi AB, den svenska huvudaterférsaljaren for Mag Instrument i
Sverige, uppskattas forsialjningen av antalet produkter for Mag Instru-
ment i landet fran introduktionen 1985 till dags dato uppga till mer &n
tre miljoner. Genom denna omsattning vill bolaget styrka att Mag Instru-
ments varumérken har en synnerligen omfattande och kontinuerlig expo-

nering.

Mag Instruments varuméarken har genom marknadsforingsatgéarder haft
en god och omfattande exponering pa den svenska marknaden som val
bidragit till kAinnedomen om varumérkena. Mag Instruments produkter
har under aren fran introduktionen pa 1980-talet till dags dato férekom-
mit 1 ett antal annonser. De tidningar och kataloger i vilka annonserna
har férekommit har varit rikstdckande och har haft synnerligen god
spridning saval vad géller upplaga som lasekrets.
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Mag Instruments produkter har dven férekommit pa utstallningar pa
muséer 1 Sverige sasom Tekniska Museet 1 Stockholm 2008, Réhrska
Museet, Sveriges Museum for Design och Konsthantverk i Géteborg 1995.
Genom att ha forekommit i sammanhang déar god formgivning och design
framhallits far Mag Instruments produkter anses utgora exempel pa
sadan god formgivning. Mag Instruments varumérken far foljaktligen

anses representera god formgivning och har ddarmed god renommé.

Gunnar Olssons Foto

Det vitsordas att MAGLITE &r kdnt inom en betydande del av omsatt-
ningskretsen for ficklampor. Det galler dock inte midrkena MAG STAR,
MAG och MAG-LITE. MAG STAR ger cirka 408 000 traffar pa Internet
och de forsta hundratalen webbsidor ger ingen koppling till MAGLITE
eller Mag Instruments ficklampor.

MAGNISTAR bestar av sammanséattningen MAG, som utgor en forkort-
ning av engelskans "magnify" (férstora), och STAR som betyder stjarna.
Varumérket ar saledes beskrivande for funktionen hos en stjarnkikare
och forknippas darfor omedelbart med denna produkt. MAGNISTAR

anvinds inte for vanliga kikare.

Mag Instruments inarbetade varumérke utgoérs av MAG, som forkortning
av "magnum" (stor), med tillagget LITE, t.ex. MAGLITE och MAG-LITE.
Ordet LITE leder tankarna till lampor. I anslutning till MAG-LITE och
variationer pa detta varumaéarke, anviands MAG 1 andra sammansatt-
ningar som beteckning for diverse tillbehor till bolagets ficklampor.
Gemenskapsvarumirket MAG STAR for tankarna till tillbehor till MAG-
ficklamporna men varuméarket anvéands, savitt framgar av en sékning pa

Internet, 6verhuvudtaget inte av Mag Instrument.

Varuslaget ficklampor skiljer sig 1 alla viasentliga avseenden fran varu-
slaget stjarnkikare. Produkterna har inget gemensamt varken vad géller
anviandning, teknik eller marknadsforing. Forsédljning av stjarnkikare
sker 1 Sverige pa en forhallandevis begriansad marknad och néstan ute-
slutande hos vissa optiker och Internetbutiker med stjarnkikare som
enda produkter. Forsialjning av ficklampor sker i1 stor omfattning och i en
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mangd butiker med stor variation i det 6vriga varusortimentet, exempel-
vis jarnaffarer och butiker for belysningsprodukter, sport- och campingut-
rustning, viaskor och resetillbehér, bil- och battillbehér m.m. Gemensam
forsaljning av kameror och stjarnkikare forekommer 1 hégst en handfull
butiker i landet. Forsialjning av ficklampor och stjarnkikare i samma
butik torde vara sallsynt. Stjarnkikare med namnet MAGNISTAR séljs
endast hos Gunnar Olssons Foto AB, som inte siljer ficklampor.

Da bokstavskombinationen MAG internationellt sett anvénds som for-
kortning for bl.a. "magnify" (férstora), "magnum" (stor), "magic" (magisk),
"magnesium" och i Sverige for "mage", finns en mycket stor méngd varu-
marken som inleds med bokstavskombinationen MAG. En sékning i det
svenska varumarkesregistret pa endast bokstavskombinationen MAG ger
31 traffar, varav sex varumérken innehas av Mag Instrument. Vid en
sokning pa antalet gemenskapsvarumirken som inleds med MAG erhalls
mer 4n maximala samtidiga 2 191 traffar. Mag Instruments pastdaende,
att det aktuella anvidndandet av MAG medf6r att konsumenterna kan
forledas att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagens
produkter, 4r av ovan angivna skél oberittigat.

Mag Instrument har till stod for sin talan aberopat och givit in viss utred-

ning.
DOMSKAL

Mag Instrument har aberopat att bolagets marke MAG samt vissa av de
motanforda varumérkena dar MAG ingar som bestandsdel, sasom MAG-
LITE och MINI MAGLITE, ar kinda inom en betydande del av omsatt-

ningskretsen.

Gunnar Olssons Foto har vitsordat att Mag Instruments marke MAGLITE
ar kant inom en betydande del av omsattningskretsen for ficklampor.
Denna omsténdighet ska ddarmed laggas till grund for bedémningen.

Utredningen som aberopats av Mag Instrument 1 Patentbesvérsratten
ger inte stod for att dven 6vriga av Mag Instrument motanférda varu-

marken genom anviandning férvarvat en forstarkt kinneteckenskraft.
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Det finns en likhet mellan de bada markena MAGNISTAR respektive
MAGLITE genom de inledande bokstaverna MAG. Det ligger dock
narmast till hands att uppfatta det yngre markets férled som MAGNI-.
De 6vriga momenten, -STAR respektive -LITE ger upphov till skilda
helhetsintryck, aven konceptuellt. Med beaktande av de skillnader
mellan markena som foreligger ur ett visuellt och fonetiskt perspektiv
blir likheten genom inledningen MAG inte sérskilt framtradande. Det
kan mot denna bakgrund endast finnas en ringa grad av likhet mellan
det yngre market MAGNISTAR och det for ficklampor kédnda méarket
MAGLITE.

Att savél de ficklampor som MAGLITE ar kant for och de kikare som det
sokta market MAGNISTAR avser 1 klass 9, kan saluforas 1 samma
butiker medf6r inte ensamt att det finns en likhet mellan dessa varor.
Varorna uppfyller inte samma dndamal och de har inte samma anvand-
ningsomrade. Inte heller kan kikare och ficklampor anses komplettera
varandra i sadan utstrackning att de 1 varumarkesrattslig mening ska

anses likna varandra.

Vid en sammantagen bedomning foreligger inte nagon varuslagslikhet
som kan medfora en risk for forvaxling mellan det yngre market MAG-
NISTAR och det kinda market MAGLITE dven mot bakgrund av det
utokade skydd som detta marke far anses ha forvarvat.

Mag Instruments har inte aberopat nagra omstindigheter som ger
hallpunkter for att anvidndningen av det yngre market MAGNISTAR,
oavsett varuslagslikhet, skulle dra otillborlig fordel av eller vara till
skada for sarskiljningsférmagan eller anseendet hos MAGLITE (jfr.

2 kap. 8 § forsta stycket 3 varuméarkeslagen).

Det foreligger inte heller varuslagslikhet mellan de kikare som MAGNI-
STAR avser och de fotoblixtar med tillbehor 1 klass 9 samt de varor 1
klass 11 hanférliga till lampor och ficklampor som omfattas av de 6vriga

marken som Mag Instruments har aberopat.
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Vid denna bedémning utgoér inte nagot av de marken som motanforts av
Mag Instrument hinder mot registreringen av Gunnar Olsson Fotos
yngre marke MAGNISTAR.

Overklagandet ska ddrmed avslés.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



