PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGYSTRERINGSVERKET

Invindningsirende nr 2007/0126/0001

Registrering nr 388873

INVANDARE

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130 BMW-Haus

80809 Miinchen

Tyskland

OMBUD

RydinCarlsten Advokatbyra Aktiebolag
Box 1766
111 87 Stockholm

INNEHAVARE

MABI Consulting Group AB 2008 <09- 1
Romansv 12
131 40 Nacka

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invandningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen.

ARENDET

Invéindningen avser varumirket M46, i figur atergivet nedan, med reg.nr 388873, registrerat
den 22 maj 2007 foér fordon och farkoster; fortskaffningsmedel {6r transport till lands, i
luften eller pa vatten, i klass 12.
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Innehavarens varumérkesregistrering med reg.nr 388873
Mtirket &r utfére i rétt och svart.
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Invéndaren yrkar, som det far forstas, att registreringen upphévs och har som grund for detta
anfort att mérket ar forvaxlingsbart med invindarens gemenskapsvarumérken M4 med reg.nr
1951532, M40 med reg.nr 000895563 (internationell registrering designerad EU) och M43
med reg.nr 115808.

Invindaren anfor vidare bland annat fljande. BMW har sedan 1978 anvint beteckningen M
med en eller flera siffror som kénnetecken f6r BMW:s bilar. BMW har latit skydda
beteckningen M genom att registrera ett flertal varumérken som innehdller denna bokstav
med efterféljande nummerserier baserade pa typ och storlek pa bil, bland annat M4, M40
och M43. Registrering sker i klass 12 for bland annat fordon och fortskaffningsmedel. Den
langa tid och den stora omfattning i vilken BMW anviént beteckningen skail paverka
forvixlingsbedémningen, eftersom BMW:s varumirken déarigenom fatt ett hégt
uppmirksamhetsvirde och ddrfor ett utékat skyddsomfang. BMW:s registrerade
gemenskapsvarumérke M4 ingér i sin helhet i innehavarens mérke. Mirkena #r identiska pa
sa sitt att M4 ingdr i sin helhet i M46 i figur. Det svenska mérket M46 i figur avser
dessutom varor i klass 12 vilka samtliga, forutom farkoster, dr identiska med de av BMW for
gemenskapsvarumirket M4 skyddade varuslagen i klass 12. Det 4r ordet M46 i innehavarens
mirke som #dr den mest framtridande delen 1 méirket. BMW anser dven att varumiérkena M40
och M43 i4r frvéxlingsbara med varumirket M46 i figur. Det dr ordet M46 1 figurmérket
som gemene man ligger frimst p4 minnet, Det 4r ordet M46 som kommer att anvéindas vid
muntlig bendmning av varorna och i eventuella doménnamn. Inom fordonsindustrin &r det
vedertaget att olika tillverkare anviinder beteckningar pa sina varor i form av nummerserier
med eller utan initial bokstav. Konsumenterna 4r vil medvetna om detta forhallande. Da
siffran ”6” i sbkandens mérke indikerar en nummerftljd ddar BMW &r innehavare av numren
”0” och ”3” i nummerserien som boérjar med M4 (serien M4, M40, M43, M46 etc) anser
invéindaren att risken for association 4r sérskilt framtridande. Dessutom 4r varuslagsidentitet
for handen.

Innehavaren av varumérket har tillstalits invindningen men ej hérts av.

SKAL
Av 14 § forsta stycket, punkten 9 varumirkeslagen framgar att ett varumérke inte far

registreras om det 4r forvéixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nagon
annan och som &r registrerat efter en tidigare anskan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kdnnetecken som huvudregel vara
férvixlingsbara endast om de avser varor/tjénster av samma eller liknande slag.

Vid en beddmning av varuk#nneteckens forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mirkeslikhet blir mindre om de varor/tjinster som k#nnetecknen anvénds for 4ri
stort desamma och — omvint — att det inte stills sd stora krav pa varuslagslikheten om
mirkena dr identiska, for att férvaxlingsbarhet skall foreligga.

Avgédrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir sledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kiéinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mirkena formedlar och dd i
forsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hiinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
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begreppsmaissigt innehdll, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumirkena. Man har dven att ta hansyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jdmféra tva motstaende
mirken, varfor det maste tas hinsyn till att omsittningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvéixlingsbedémningen mellan mérkena
skall darfor bortses fran ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att
notera vid en direkt jamforelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsférmaga hos de
respektive mérkena, varvid en storre grad av i sig sérskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgéra en faktor som 6kar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kdnnetecknet.

PRV gor féljande bedémning.

Innehavarens varumirkesregistrering M46 i figur och samtliga av invéndaren &beropade
varumérkesregistreringar omfattar varor som &r identiska eller liknande. Varuslagslikhet 4r
saledes for handen.

Vad giller mirkeslikhet bestar samtliga motstdende mirken av bokstaven M samt en siffra.
Viss fonetisk och visuell likhet foreligger saledes. S&vitt framkommit dr bokstaven M samt
en siffra inte beskrivande for de varor som de motanférda mérkena avser eller en vedertagen
beteckning inom den bransch dir varorna anvénds. Invindarens mérken far ddrmed vid
bedémningen av forviixlingsbarhet tillmétas ett normalt skyddsomfang. En skilinad mellan
mirkena med ett eller flera tecken kan 4nd4 vara avgdrande nér mérken som bestér av ett
fital tecken skall jamfbras. | innehavarens mirke tillkommer en pregnant figur vid sidan av
texten i market, M46. Den gemensamma forsta bokstaven M samt paf6ljande siffror &r inte
ett unikt eller ovanligt forled pa sddant sitt att innehavarens mirke av en konsument skéligen
skulle kunna fosrmodas ing i en serie av mirken innehavda av invéndaren. PRV finner vid
en helhetsbeddmning, i vilken siledes dven ingér risken for att konsumenterna genom
association uppfattar att det rider ett samband mellan mérkena, att de motstdende mérkena ej
dr att anse som forvixlingsbara.

Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
darfor avslés.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS /

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld ti '11
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader fran
beslutets dag.




