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YRKANDEN M.M.

Nycomed Pharma A/S (Nycomed) har vidhallit sitt yrkande att det
registrerade varumirket NOSCOMED skall upphévas.

Noscomed Medical Supply A/S (Noscomed) har bestritt &ndring.

Som grund for sin talan har Nycomed, som det far forstas, hallit fast vid
att varumarket NOSCOMED ér forvaxlingsbart med bolagets varuméarke
NYCOMED (reg.nr 212744) samt med bolagets gemenskapsvarumarken
NYCOMED (reg.nr 000496752) och NYCOMED 1 figur (reg.nr 001756956).
Nycomed har vidare aberopat att kdannetecknet NYCOMED genom an-

vandning har forvarvat en forstarkt sarskiljningsférmaga.

Noscomed har till grund for sitt bestridande aberopat att bolagets varu-

marke inte ar forvaxlingsbart med de méarken innehallande kdnnetecknet
NYCOMED som aberopats av Nycomed.

Parterna har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.
Nycomed

Nycomed grundades 1874 och ar ett av de 25 stérsta lakemedelsféretagen
1 varlden. I Sverige uppgick omséattningen ar 2008 till 387 miljoner
kronor. Dagligen blir cirka 450 000 svenskar hjalpta av ldkemedel fran
Nycomed. Nycomed ar darmed ett val inarbetat kdnnetecken vars
ursprungliga sarskiljningsformaga kompletteras och forstarks av dess

genom inarbetning forviarvade kdnneteckenskraft.

Nycomed innehar ett antal varuméarkesregistreringar 6éver hela varlden
avseende kdnnetecknet Nycomed och innehar darutéver gemenskaps-
varumirken som PANTOPRAZOL NYCOMED, PANTO NYCOMED,
PANTOPRAZOLE NYCOMED och NYCOPLUS. Kring varumérket
NYCOMED har en mycket omfattande global varuméarkesportfolj byggts
upp. Market atnjuter dirmed ett avsevirt skyddsomfang som forstarks
ytterligare av de tva svenska Nycomedbolagen Nycomed Aktiebolag och
Nycomed Sweden Holding 2 AB som ingar i Nycomedkoncernen.

Kéannetecknet har ddrmed inte endast en betydande ursprunglig
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sarskiljningsformaga utan dven en substantiell férvarvad sarskiljnings-

formaga pa grundval av inarbetning som firma och varumaérke.

Nycomeds varuméarken skyddar identiska respektive liknande produkter
som varumirket NOSCOMED.

De motstaende markena uppvisar likheter ur visuella och fonetiska syn-
punkter. Ur visuell synpunkt 4r markena patagligt lika eftersom de har
lika manga stavelser, de har ndstan samma langd eftersom de innehaller
sju respektive atta bokstaver, de har en identisk inledande bokstav och
de har identiska andra och tredje stavelser vilket gor att den 6verviagande
delen av mirkena #r identisk. Aven fonetiskt foreligger stora likheter
eftersom méarkena domineras av de identiska suffixen i kombination med
att markena inleds med bokstaven N. Vid slarvigt uttal tenderar vissa
delar av ett marke att falla bort, varfor risken vid en sa stor markes-
overensstimmelse som 1 forevarande fall ar 6verhdngande att endast

identiska delar kvarstar och artikuleras.

Risken for att konsumenten vid en konfrontation med market
NOSCOMED kommer att dra slutsatsen eller misstdnka att produkten
hérror fran Nycomed eller fran ett med Nycomed férbundet foretag ar
overhidngande, dels eftersom Nycomeds firma innehaller dominanten
“Nycomed”, dels eftersom Nycomed genom en rad varuméirkesregistre-
ringar bestdende av eller innehallande miarket NYCOMED eller
NYCOPLUS kommit att forknippas med kidnnetecken som har en
uppbyggnad och struktur som delas av det yngre market NOSCOMED.

Noscomed

Samtliga ordled som ingar i Nycomeds varuméarken innehallande kénne-
tecknet NYCOMED ar mer eller mindre beskrivande. Att Nycomeds
kannetecken endast kan anses besitta begriansad sarskiljningsformaga
bekriftas 4ven vid en kontroll av varumérkesregistret dar det framkom-
mer att det inom de aktuella varuklasserna dels finns ett flertal varu-
mérken som innehaller ordleden "NY” och ”CO”, sammanskrivna pa
samma sitt och med samma placering som 1 Nycomeds varumarken, dels
finns ett mycket stort antal varumérken som innehaller ordledet "MED”

som suffix. For 6vrigt kan noteras ett inte obetydligt antal varuméarken



PATENTBESVARSRATTEN Malnr09-165 4 (5)

som slutar med "COMED?” eller "TKOMED”. Nycomed kan inte anses ha

visat nagon forviarvad sarskiljningsférmaga for varuméarket.
Noscomed bestrider inte att det det foreligger en viss varuslagslikhet.

Det mellan kdnnetecknen gemensamma ledet "MED” ar deskriptivt,
eftersom det anger att det ar fraga om medicinrelaterade varor. Likhets-
bedéomningen skall darfor 1 forsta hand avse de motstaende kéanneteck-
nens forled, bland annat eftersom dessa utgor de sirskiljande och mest

framtradande bestandsdelarna.

De forsta stavelserna skiljer sig markant at, vilket leder till att markenas
helhetsintryck ar helt olika. Den visuella och fonetiska huvudvikten laggs
vid de inledande bestandsdelarna "NOS” och "NY” och mellan dessa fore-
ligger, bortsett fran den gemensamma begynnelsebokstaven N, vare sig
uttalslikhet eller visuell likhet. Vidare ger prefixen "NOSCQO” respektive
"NYCO” helt olika associationer eftersom "NOSCO” anknyter till den
latinska sentensen “att lara kinna” medan "NYCO” syftar pa nytt bolag
eller sillskap. Inte heller foreligger det innehallsméssig likhet. Savitt
avser klass 3 skall &ven framhaéllas att jamforelsen avser 4 ena sidan ett
ordvarumérke och a andra sidan ett figurvarumérke vilket minskar varje
eventuell risk for forvaxling. Nagon forvaxlingsrisk mellan de motstaende

méarkena kan darfor inte anses foreligga.

Nycomed har gett in skriftlig utredning, daribland arsredovisningar och

forteckningar 6ver varumarkesregistreringar.
DOMSKAL

Den utredning som Nycomed har gett in 1 Patentbesvarsratten visar inte
att de varumérken som bolaget aberopat som grund for sin invidndning
har férvarvat nagon forstarkt sarskiljningsférmaga inom den fér varorna
aktuella omséattningskretsen. Fragan om forvaxlingsrisk skall darfor av-
goras mot bakgrund av den sérskiljningsférmaga som foljer av varu-

markesregistreringarna.
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Lika med PRV konstaterar Patentbesvarsriatten att det foreligger varu-
slagslikhet mellan de varor som de motstaende varuméarkena omfattar,
bl.a. betraffande farmaceutiska preparat for hudvard i1 klass 5 som det
registrerade market NOSCOMED avser och farmaceutiska preparat 1
samma klass som de motanforda varuméirkena innehallande kénneteck-
net NYCOMED avser.

Vid en helhetsbedémning finner emellertid Patentbesvarsratten, lika med
PRV, att skillnaderna mellan det registrerade varumirket NOSCOMED
och de motanférda varumérkena innehallande kdnnetecknet NYCOMED

ar tillrackliga for att markena inte skall anses vara forvaxlingsbara.

Overklagandet skall darfor lamnas utan bifall.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

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

referent. Enhalligt.



