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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varumirket MagTag, med registreringsnummer 388748, registrerat for
magneter, i klass 9.

Invindaren yrkar att registreringen ska hévas och anfor som grund hérfor att innehavarens
varumirkesregistrering dr forvixlingsbar med invindarens tidigare registrerade nationella
varumirke MAG, med registreringsnummer 332125, registrerat for laddningsdon,
strdmomvandlare for ficklampor samt anslutningstedningar (el) for ficklampor, i klass 9 och
ficklampor, delar av ficklampor och tillbehér till ficklampor utgérande glddlampor,
nyckelringar, fickklimmor, handledsremmar, linser, holster for balten, héllare for bélten,
ficklampsklammor och ficklampsstavar, 1 klass 11 samt invéndarens tidigare registrerade
gemenskapsvarumirke MAG, med registreringsnummer 18606, registrerat for tillbehor for
belysningsutrustning, sdrskilt ficklampor, i klass 9 och belysningsutrustning, sdrskilt
ficklampor, inkl. delar och tillbehér till ovanndmnda produkter, 1 klass 11.

Forutom ovan namnda registreringar anfor invindaren, som det far férstds, som grund att
varumirket MAG 4r vl ansett samt hinvisar till det stora antal varuméarkesréttigheter som
denne innehar dir MAG &r en framtriidande bestandsdel.

Till stod for invindningen anfor inviindaren i huvudsak foljande. Det sokta varumirket
bestar av ordet MagTag och avser magneter i klass 9. Ordets forled bestar av MAG som ar
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den kiinnetecknande och gemensamma bestdndsdelen i de flesta varumérken som anvénds av
inviandaren i samband med dennes produkter. Som exempel nimns MAG CHARGER, MAG
INSTRUMENT, MAG STAR, MAG-LITE, mini MagLite och MAGLITE RACING. Vidare
anviinds MAG enbart som kinnetecken och ir foremal for varumarkesskydd, t.ex. i svensk
varumirkesregistrering 332125 och gemenskapsregistrering 18606. Mag &r ocksa forledet till
efternamnet p4 Anthony Maglica, grundare av Mag instrument Inc. Och &r hirigenom intimt
forknippas med foretaget och dess profil.

Vidare anfdr inviindaren att det foreligger korsgranskning mellan klasserna 9 och 11. Vidare
omfattar gemenskapsregistrering 18606 varor i klass 9, nimligen “accessories for lighting
apparatus, in particular flashlights (torches)”. Aven om varuslagsidentitet inte foreligger
mellan det sokta mirket och véra kdnnetecken 4r de ifrdgavarande varuslagen sa nérliggande
att det sokta mérket inte kan registreras for magneter i samma klass utan att en uppenbar risk
for forvaxling foreligger.

Varumirket MAG-LITE och Mini MagLite dr, liksom beteckningen MAG, mycket vilkidnda
pé den svenska marknaden. De ficklampor och tillbehdr till ficklampor som tillverkas och
siljs av oss #r vilkinda, synnertigen vil profilerade produkter och har under de senaste
decenniemna varit foremal fSr en mycket omfattande plagiering och hirmed varit féremal for
ett stort antal intringstvister. Sddan omfattande plagiering hade rimligtvis inte férekommit
om invindarens kinnetecken inte representerat ett stort virde pd marknaden. Valet av
kénnetecknet MagTag torde rimligtvis skett efter §vervigande om likheten med véra
kénnetecken och méjligheten att fa draghjilp av den kdnnedom som véra kinnetecken
atnjuter. Anvindningen av kénnetecknet MagTag skulle enligt var uppfattning utgora ett
otillbérligt utnyttjande av den goodwill som véra kinnetecken besitter.

Innehavaren bestrider grunderna for invindningen och anfor i huvudsak foljande. Ursprunget
till varumiirket MagTag var att inviindaren ville ha ett namn som beskriver produkten.
Produkten dr en kylsk&psmagnet pa vilken man kan skriva minnesanteckningar. Mag stér for
magnet som fungerar som en mirkeslapp, Tag. Dessutom slutar bada orden pé —ag och
rimmet ger en fin melodi som goér att man kommer ihig namnet. Produkten har ingen likhet
med ndgon produkt som invindaren salufor och ligger uppenbarligen langt fran ficklampor.

Vidare kan inte invéindaren hivda ensamriitt till MAG eftersom Mag &r en vanligt anvénd
férkortning som anvinds bade f6r “magnetic” och for "magazine”, pd samma sétt som auto
4r en forkortning pd automobil eller SWE &r en forkortning p4 Sweden och Tech for
technology. Vidare har "mag” dven i sig en betydelse pé svenska, bade sjdlvstindigt (mage,
maginnehill etc) och som forled eller i férkortning (magister, magnetism, magasin).
Invéndaren kan omdjligt hdvda ett skyddsomfang pa denna forkortning utanfor just
ficklampor; och innehavaren ifrigasitter starkt om den svenska allménheten ens forknippar
ledet MAG med invindaren sdsom pastas av ombudet. Att ddremot MagLite dr ett valkiant
varumirke for just ficklampor bestrides ej; men det saknar & andra sidan relevans for
kylskdpsmagneter. Att det okéinda varumirket MAG skulle anses ha si god renommeé att det
oavsett varuslag bor tillatas hindra andra produkter frén att bdra kéinnetecknet &r ett helt
ogrundat pastiende. Att det i detta fall hirleds frdn en fullsténdigt okénd italienskéttad
amerikansk privatperson kan knappast forandra den stdndpunkten. Den sortens breda
skyddsomfang brukar enbart ges 4t extremt valkanda och hogprofilerade varumérken sisom
Rolls Royce.
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Innehavaren bestrider dven att dennes varumirke valts i syfte att fi draghjilp av inviindarens
varumirke, dels eftersom bakgrunden till varumirket och anvéndandet av det vanligt
forekommande forledet som redovisats ovan, dels eftersom anvindandet av en del av ett
varumirke enbart kint for ficklampor knappast kan ge ndgon draghjélp for
kylskapsmagneter.

Slutligen hinvisar innehavaren till en s6kning pa Internet via s6kmotorn Google som visar
att det finns ett flertal varumirken som borjar pd MAG.

SKAL

I 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen anges att ett varumirke inte far registreras
om mirket dr forvixlingsbart med ett namn eller en firma som nagon annan anvénder i en

néringsverksamhet, med ndgon annans varumérke som r registrerat efter tidigare ansdkan
eller med nigon annans varukiinnetecken som &r inarbetat d4 anstkan om registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras om
miérket dr férvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och ir
registrerat efter en tidigare ansékan.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall varu-
och/eller tjinsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna
varandra. Bedémningen av denna friga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena
formedlar och da i férsta hand pd mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven
tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensami
eller liknande begreppsmassigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom
association uppfattar att det rder ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har
dven att ta hansyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt
jamfora tva motstdende mérken, varfor det vid forvaxlingsbeddmningen skall bortses fran
ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig kan vara litta att notera vid en direkt
jamférelse. Beaktas skall hirvid att omséttningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt
sett kommer att blekna med tiden.

Det skall vid forviixlingsbedomningen 4ven fistas avseende vid graden av ursprunglig
sdrskiljningsférméaga hos de respektive mirkena, varvid en storre grad av 1 sig sérskiljande
egenskaper hos ett mirke skall utgora en faktor som okar risken for forvixling mellan
markena, i det fall samma eller liknande sirskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra
kénnetecknet.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kéinnetecken anses f6rvédxlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag

16§ 2 stycket varumiirkeslagen stadgas att férvixlingsbarhet dven kan aberopas till formén
for ett kdnnetecken som ir vil ansett hir 1 landet, om anvindningen av ett annat liknande
kidnnetecken skulle dra otillbsrlig fordel av eller skulle leda till forfang for det vil ansedda
kénnetecknets sarskiljningsformaga eller anseende. En otillborlig fordel far anses foreligga
sd snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mérkets goodwill.
Detta innebir i praktiken att samma hoga krav pa mirkeslikhet inte skall uppritthallas da ett
marke 4r val ansett. For tllimpningen av nyss nimnda lagrum krivs ett visst matt av
miérkeslikhet, som i vart fall méste vara av den digniteten att den berdrda allmanheten kan
komma att {6rknippa miirkena med varandra, utan att dérfor torviixla dem. Vid faststallande
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av vad som utgdr ett vil ansett mérke i varumérkeslagen mening &r graden av kiinnedom om
mirket hos savil allminhet som omsittningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den
objektivt avlidsbara faktorn att ta i beaktande.

PRV gor foljande beddmning

Betriffande mirkeslikheten gér PRV féljande bedomning. Innehavarens mirke bestér av
MagTag i ett sidant utforande att MAG utldses separat. D4 detta dessutom &r den inledande
delen av miarket finner PRV att viss miérkeslikhet foreligger.

Vad sedan giiller varuslagslikheten kan PRV konstatera att innehavarens registrering avser
magneter och de av invéndaren motanfdrda registreringarna avser belysningsutrustning och
tillbehor till belysningsutrustning. Da det saknas relevanta berdringspunkter mellan de
aktuella varorna och de inte heller kompletterar eller ersiitter varandra finner PRV att det inte
foreligger varuslagslikhet.

PRV finner heller inte att invindaren inkommit med tillréickligt med material for att visa att
MAG i#r ett vil ansett varumérke eller atnjuter ett serieskydd, varfér PRV finner att dessa

grunder inte kan utpéra hinder for innehavarens varumirkesregistrering.

Fsljaktligen utgdr inviindningen inte ngot hinder mot registreringen. Invandningen skall
darfor avslas.

Beslutat den 15 JAN 2008
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H¥rman Peftdrsson
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélid till
Patentbesvérsriitten, men séndas till Patent- och registreringsverket. Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den &ndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frin
beslutets dag.




