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Invindningsdrende nr 2001/0170/0001

INVANDARE

Karl Storz GmbH & Co.
Mittelstrasse 8

D-78532 Tuttlingen
Tyskland

OMBUD

Gotapatent AB

Att. Hubertus Siebmanns Exp. p

Box 154 P. Fatent- oep fB,GfSrmransmrker

561 22 Huskvarna
INNEHAVARE

Bausch & Lomb Surgical, Inc.
555 West Arrow Highway
Claremont, CA 91711

USA

OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyrd AB
Box 17192

104 62 Stockholm

BESLUT

Patent-och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen 347447 med stod
av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéindningen avser 347447 STORZ MILLENNIUM, tergivet nedan, som registrerades den
13 juli 2001 for mikrokirurgiska apparater i klass 10.
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Inviindaren yrkar, som det far forstds, att registreringen skall upphévas och har som grund
for denna invindning bland annat anfért féljande. Innehavarens varumirke 4r
forvaxlingsbart med invéndarens registrerade varumirken 714808 STORZ KARL STORZ ~
ENDOSKOPE, 197732 KARL STORZ och EG-varumirket 113654 STORZ. I det nu
registrerade varuméirket ir den registrerbara markesdelen STORZ, eftersom ordet
MILLENNIUM ér en i alla méjliga sammanhang anvénd beskrivning i samband med det
nyss avslutade artusendet.

Innehavaren hemstiller att invdndningen skall avslds och anf6r bland annat f5ljande. Av
1982 ars avtal (med 1984/85 ars tilldgg) mellan Karl Storz GmbH & Co. och Storz
Instrument Company framgar att Storz Instrument Company har ritt till mirket STORZ i
den utformning som omfattas av den amerikanska varumérkesregistreringen 623625.
Utformningen av det mirke som omfattas av denna, j lingre levande registrering,
Overensstimmer med utformningen av delen STORZ sdsom ingdende i innehavarens nu
aktuella figurmirke. Av avtalet framgdr vidare att avtalet skall binda parternas efterfoljare.
Innehavaren dr Storz Instruments efterfoljare och har dirmed med stod i 1982 &rs avtal ritt
att anvéinda och registrera elementet STORZ i bland annat det utférande som det
forekommer i innehavarens nu aktuella mérke. Till stéd for vad anforts har bifogats bland
annat kopia pa 1982 ars avtal med 1984/85 4rs tilligg, kopia pa fusionshandlingar avseende
fusionen av Storz Instrument Company in i Storz Ophthalmics, Inc. och kopia pa
fusionshandlingarna avseende fusionen av Storz Ophthalmics, Inc. in i Chiron Vision
Corporation under namnet Bausch & Lomb Surgical, Inc.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 6) och 9) varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
dr férvaxlingsbart med ndgon annans varumérke som 4r registrerat efter en tidigare ansokan.
Enligt 6 § forsta stycket samma lag anses kénnetecken forvixlingsbara endast om de avser
varor/tjénster av samma eller liknande slag.

Vid bedémning av varukénneteckens forviixlingsbarhet skall en helhetsbedémning géras av
mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjénster som kinnetecken anviinds for 4r i
stort desamma och — omvént — att det inte stills sa stora krav pa varuslagslikheten om
maérkena ar identiska, for att en forvixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir saledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck mirkena férmedlar och dd i
forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hdnsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll. Man har dven att beakta den potentielle konsumentens
torekommande avsaknad av reell méjlighet att samtidigt jaimfora tva motstdende mérken,
varfor det ocksé maste tas hinsyn til! att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke i
normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedomningen mellan méirken
skall dérfor bortses frdn ovasentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att
notera vid en direkt jimforelse,
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Det skall dven féstas avseende vid graden av sirskiljningsforméga hos de respektive
mirkena, varvid en stirre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mérke skall utgéra en
faktor som Gkar forvaxlingsrisken mellan mirkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kénnetecknet.

PRV gér foljande bedémning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens varumérkesregistrering STORZ
MILLENNIUM och de av inviindaren &beropade varumarkesregistreringarna STORZ,
STORZ KARL STORZ — ENDOSKOPE och KARL STORZ omfattar varor som &r av
samma eller liknande slag och att det dirmed rader varuslagslikhet.

Vad sedan géller mérkeslikhet innefattar samtliga mérken ordet/namnet STORZ som enda,
dominerande eller karakteristiska bestandsdel. Detta dven om ordet ifrdga i innchavarens
mirke utgér en mindre del i forhallande till ordet MILLENNIUM och vissa av mérkena har
en enklare figurativ utformning. Det foreligger ddrmed sammantaget mirkeslikhet mellan de
aktuella kinnetecknen, Vid en helhetsbeddmning finner PRV dérfor att innehavarens mirke
ar forvixlingsbart med de av invindaren anfisrda varumirkesregistreringarna.

Det avtal med efterfoljande tilligg som innehavaren inldmnat kan inte anses styrka att
innehavaren av motanférda mérken ldmnat medgivande till registrering av innchavarens
mirke.

Med hénsyn till vad anforts ovan utgér grunderna for invéindningen hinder for att 1ata
registreringen besté. Registreringen skall d4rfér upphévas.

Beslutat 27 JAN 2005

B

Bengt Staffas

E.%me@ﬂﬂ\

Lena Frankenberg Glantz\

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som 6verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutsdagen.




