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Pl{V AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéindningsdrende nr 2010/0006/0001

Registrering nr 407544

INVANDARE

Mag Instrument, Inc.
2001 South Hellman Avenue
Ontario

CA 91761 EXp. Patent- och reqistreringsverket

USA
2011 -02- 2
OMBUD
Awapatent Aktiebolag
Box 5117
200 71 Malmo

INNEHAVARE

Gunnar Olssons Foto Aktiebolag
Homsgatan 91

117 26 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invandningen avser varuméirket MAGNISTAR, med registreringsnummer 407544,
registrerat for kikare i klass 9.

Invdndaren yrkar att registreringen ska hidvas. Som grund for sitt yrkande anfor invéindaren
att innehavarens registrering ar férviixlingsbar med de f6ljande av innehavaren tidigare
registrerade varumérken:

MAG, med registreringsnummer 332125.

MAG INSTRUMENT, med registreringsnummer 332126.

MAG CHARGER med registreringsnummer 333157.

MINI MAGLITE med registreringsnummer 332124.

MAG-LITE med registreringsnummer 331553.

Samtliga ovanstaende mirken registrerade for laddningsdon, strémomvandlare f6r

ficklampor samt anslutningsledningar (el) for ficklampor, i klass 9 samt ficklampor, delar av
ficklampor och tillbehér till ficklampor utgdrande glddlampor, nyckelringar, fickkldmmor,
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handledsremmar, linser, hélster for bilten, hallare f6r balten, ficklampskldmmor och
ficklampsstavar, 1 klass 11.

MINI MAGLITE, med registreringsnummer 213491, registrerat for fotoblixtar och tillbehor
dartill, 1 klass 9.

MAG-LITE, med registreringsnummer 213490, registrerat for fotoblixtar och tillbehér
dartill, 1 klass 9.

MAG CHARGER, med registreringsnummer 207497 registrerat for fotoblixtar, 1 klass 9,
samt lampor, i klass 11.

MAG INSTRUMENT, med registreringsnummer 211614, registrerat for fotoblixtar, i klass
9, samt lampor, 1 klass 11.

MINI MAGLITE AAA, med registreringsnummer 217299 registrerat for elektriska blixtljus
och blixtljustillbehor, i klass 9.

MAG, med registreringsnummer 258583, registrerad for samtliga varor i klass 11.

Vidare &beropar invindaren forvixlingsbarhet med det av invédndaren registrerade
gemenskapsvarumirket MAG, med registreringsnummer 00018606, registrerat for tillbehor
for belysningsutrustning, sarskilt ficklampor, i klass 9 samt belysningsutrustning, sirskilt
ficklampor, inkl. delar och tillbehér till ovanndmnda produkter, i klass 11.

Slutligen hénvisar inviindaren till den stora kdnnedom och renommé som varumérket MAG
atnjuter.

Innehavaren, som beretts tillfille att yttra sig, har inte bemdtt invéndningen.

SKAL
Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras bland

annat om det 4r forvéxlingsbart med négon annans varumérke som &r registrerat efter
tidigare anstkan.

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om mirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och &r registrerat efter en tidigare ansokan.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kénnetecken anses
forvaxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjanster som mirkena avser. Vid denna bedémning anvénds den s kallade
produktregeln. Det innebdr att kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjéinster som
k#nnetecknen anvinds for #r i stort sett desamma och — omvént — att det inte stélls sa stora
krav pa varuslagslikheten om mérkena r identiska, for att forvéaxlingsbarhet ska vara for
handen.
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Vid bedémningen av om varu- och tjinsteslagslikhet foreligger ska samtliga relevanta
faktorer som r kdnnetecknande for forhallandet mellan varorna eller tjdnsterna beaktas,
sarskilt varornas eller tjinsternas art, deras avsedda d&ndamadl, deras anvindningsomrade samt
huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan forvixlingsbarhet dven &beropas till formén
for ett kdnnetecken som ér vil ansett hir i landet, om anvéndningen av ett annat liknande
kénnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle leda till forféng for det vél ansedda
ki#nnetecknets sirskiljningsfédrmaga eller anseende. En otillborlig fordel far anses foreligga
s& snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av betydelse av det vél ansedda mirkets goodwill.
Detta innebir i praktiken att samma hdga krav pa mérkeslikhet inte skall upprétthéllas da ett
mirke ir vil ansett. For tillimpningen av nyss ndmnda lagrum kréavs dock ett visst métt av
mirkeslikhet, som i vart fall méste vara av den dignitet att den berdrda allménheten kan
komma att forknippa mérkena med varandra, utan att dérfor direkt forvixla dem. Vid
faststillande av vad som utg6r ett vil ansett marke i varumérkeslagens mening 4r graden av
kinnedom om mirket hos savil allméinhet som omséttningskrets av stor vikt och i praktiken
ofta den enda objektivt avldsbara faktorn att ta i beaktande.

Invidndaren har dberopat att MAG ér ett varumérke med stor kinnedom och gott renommé 1
Sverige, men har inte forebringat nigon utredning som visar detta. Invindarens kéinnetecken
kan dérfor inte tillerkéinnas ett utokat skydd som vl ansett varumiérke enligt 6 § andra
stycket varumarkeslagen. Férviaxlingsbeddmningen kommer dérfor att utgdras av en
jdmforelse mellan innehavarens varumérke och invéndarens aberopade mérken.

PRV gor foljande bedémning

Invindaren har dberopat att MAG é#r ett varumérke med stor kdnnedom och god renommé i
Sverige, men har inte forebringat nadgon utredning som visar detta. Invindarens kidnnetecken
kan dirfor inte tillerkiinnas ett utdkat skydd som vél ansett varumérke enligt 6 § andra
stycket varumirkeslagen. Forvixlingsbedémningen kommer dirfor att géras med
utgdngspunkt i att innehavarens varumérke och invéndarens dberopade mérken har det
besitter det skyddsomfang som foljer av respektive registreringar.

Betriffande mirkeslikheten bestr innehavarens méirke av lydelsen MAGNISTAR och
invdndarens méirken innehéller alla orddelen MAG, ensamt eller sammansatt till MAGLITE
respektive MAG-LITE. Flera av invdndarens mérken innehéller &ven ytterligare moment,
nimligen CHARGER, INSTRUMENT och AAA, vilka far anses besitta svag eller ingen
sirskiljningsforméga i forhallande till de aktuella varorna. Méarkena uppvisar en viss likhet
visuellt och fonetiskt i och med den inledande orddelen MAG. Lydelsen MAGNISTAR far
dock anses skilja sig betydligt frin de motanforda mérkena eftersom det innehaller det
sirskiljande momentet STAR. Det &r sdledes naturligt att se innehavarens mérke som en
sammansittning av orddelen MAGNI, vilken mdjligen kan fora tankarna till magnetisk eller
magnet och det engelska ordet STAR, vilket betyder stjdrna. Invéindarens mérke inleds och
domineras av lydelsen MAG, vilken inte ger upphov till ndgon speciell association, Mirkena
fir ddrmed anses skilja sig s mycket, sdvil visuellt som fonetiskt och konceptuellt, ifran
varandra att ndgon mérkeslikhet ej dr for handen.

Betriffande varuslagslikheten mellan de motstiende varumérkena kan féljande konstateras.
Innehavarens mérke &r registrerat for kikare i klass 9. Invéndarens mérken avser olika varor i
klass 9 och 11, bland annat ficklampor, laddningsdon, tillbehér till ficklampor, fotoblixtar
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samt blixtljus och blixtljustillbehdr. Dessa varor kan visserligen saluféras pd samma
forsdljningsstillen som de kikare som omfattas av innehavarens registrering. Utéver dessa
likheter finns emellertid ingen anledning for omséttningskretsen att utgé ifrén att varorna kan
emanera 1frdn samma foretag eller foretag mellan vilka det kan finnas ett kommersiellt
samband. Varorna kan heller inte sdgas komplettera eller konkurrera med varandra och de
har inte samma anvéndningsomrade. Detta ger vid handen att ndgon varuslagslikhet inte
foreligger.

Foljaktligen utgdr invandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen ska
dérmed avslas.

Beslutat den £ 8 FEB 2011
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill §verklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesviirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begiirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvé (2) ménader frén
beslutsdagen.




