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Mal nr 10-063

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 14 juni 2011

Klagande

Vanda Pharmaceuticals Inc.

9620 Medical Center Drive, Suite 300, Rockville, MD 20850, USA
Ombud: Tina Hard och Adam Weissbach, Advokatfirman Vinge KB
Box 1703, 111 87 Stockholm

SAKEN
Giltighet av den internationella varumérkesregistreringen VANDA
PHARMACEUTICALS INC. i figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 januari 2010
angaende int.reg. nr 962.256, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDEN M.M.

Vanda Pharmaceuticals Inc. har vidhallit sin begéran att registreringen
av det internationella varuméarket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i
figur (int.reg. nr 962256) ska beviljas giltighet 1 Sverige.

Bolaget har till grund for sin talan aberopat att det internationella
market inte ar forvaxlingsbart med det av PRV motanforda
gemenskapsvarumarket WANDA'’S (nr 2521813).

Till utveckling av talan har Vanda Pharmaceuticals anfort bl.a. féljande.

Bolaget ar ett amerikanskt féretag som forskar pa och utvecklar
lakemedel inom olika omraden. Det internationella market VANDA
PHARMACEUTICALS INC. i figur ar designerat till ett flertal andra
lander 4n Sverige avseende likemedel 1 klass 5 och det har godkants i
bl.a. England och Beneluxldnderna trots att det motanférda market ar ett

gemenskapsvarumérke och saledes ar giltigt 4ven 1 ndmnda lander.

Market utgors av en sammansattning av orden Vanda Pharmaceuticals
Inc. tillsammans med ett sarpraglat figurativt tecken 1 fargerna gront och
blatt. Det motanforda méarket bestar enbart av ordet WANDA’S. Det
faktum att bolagets varuméarke bestar av ett flertal ord och inte minst av
ett framtradande och sarpraglat figurativt tecken gor att saval syn- som
horselintrycket markant avviker fran ordméarket WANDA'’S. Vad avser
det uttalsmassiga, men dven det visuella, har det betydelse att bolagets
varuméirke vad avser ordet Vanda saknar det ’s som efterfoljer det
motanforda market WANDA’S samt da de inledande bokstédverna V och
W skiljer sig at. Skillnaden i1 uttal mellan ndmnda ord d4r markant da
Vanda uttalas med ett kort a medan WANDA’S uttalas med ett typiskt

brittiskt eller amerikanst utdraget vokalljud: "Waandas”.

Det figurativa inslaget utgor en vasentlig del av bolagets varumérke och
dominant, inte minst pa grund av den starka fargsattningen. Att bortse
fran helhetsintrycket som bolagets figurmarke ger vore att tillkédnnage
det motanférda market WANDA'’S — som ar foga séarskiljande — ett alltfor
langtgaende skydd.
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Skillnaden mellan varumérkena ar s markant redan vid bedomningen

av mérkeslikheten att det inte foreligger nagon reell forvaxlingsrisk.

Anledningen till att det internationella méarket inte begriansas till
specifika ldkemedel eller specifik likemedelsanvindning ar att bolaget ar
ett utvecklingsbolag, dvs. det arbetar standigt med att
utveckla/undersoka nya produkter/marknader inom ldkemedel. Bolaget
tillhandahaller produkter under specifika varumarken/namn (Fanapt och
Tasimelteon) och det internationella market utgor ett samlingsnamn
vilket anvéands for produkter som bolaget tillhandahaller tillsammans

med annat varumirke/namn pa respektive produkt ifraga.

Det motanforda market WANDA'’S ar registrerat for ett mycket specifikt
andamal 1 klass 5 och det forefaller vidare som att det anviands avseende
en enda produkt, en kaka som innehéaller barium och kan anviandas vid
medicinsk rontgenanviandning. Det forefaller inte heller som att nagon
omfattande anvindning har skett av varuméarket, varken 1 Europa eller 1

Sverige.

Den koparkrets som ar aktuell 1 forevarande fall ar s.k. informed users,
dvs. informerade anvindare. Detta eftersom det ar fraga om produkter
relaterade till hilsa varvid anvidndarna har mycket god uppfattning och

medvetande om vad de anvander.

Mot bakgrund av ovanstaende framstar det som otroligt att det 1
forevarande fall skulle finnas risk for forvaxling. Detta saval med hansyn
till de bada varumaéarkenas olika utformning som till det faktum att de
lakare, de enheter som tillhandahaller sjukvard samt apotek som skriver
ut produkterna ifraga, samtliga ar professionella anvindare av
lakemedel. De omraden som respektive varumérke ska anviandas for
skiljer sig dessutom markant at och risken for forvaxling maste anses

som obefintlig.
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DOMSKAL

Det internationella market VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur
avser liakemedel 1 klass 5. Det av PRV motanférda
gemenskapsvarumiarket WANDA’S (nr 2521813) avser "farmaceutiska
preparat for oralt intag for medicinsk rontgenanviandning, som innehaller
rontgenkontrastmedium och har en torrlivsmedelsyta” i samma klass.
Markena omfattar darmed varor av samma slag, lat vara att ge-
menskapsvarumérket endast avser en viss typ av farmaceutiska

preparat.

Omséattningskretsen for de motstdende markena sammanfaller
betraffande de specifika farmaceutiska preparat som gemenskapsvaru-
market omfattar och kan antas vara mer uppmérksam pa de kénne-

tecken som identifierar produkterna dn genomsnittskonsumenten.

Den dominerande bestandsdelen i det internationella méarket VANDA
PHARMACEUTICALS INC. i figur ar beteckningen VANDA, vilken
visuellt och fonetiskt 1 hég grad liknar gemenskapsvarumérkets enda
element WANDA’S. De skillnader mellan méirkena bestaende 1 att det
Iinternationella market innehaller det for varuslaget beskrivande
elementet PHARMACEUTICALS, associationsformen INC. och en figur
samt skillnaden i1 stavning av ordelementet VANDA 1 forhallande till

WANDA'’S ar inte tillrackliga for att distansiera méarkena fran varandra.

Med héansyn till att de motstaende méarkena avser varor av samma slag
samt den likhet som foreligger mellan méarkena finns en risk for att dven
en mer uppméirksam anvindare kan tro att varorna kommer fran samma
foretag eller i forekommande fall fran féretag med ekonomiska band. Vid
en helhetsbedomning finner Patentbesvarsréitten att det internationella
varumirket VANDA PHARMACEUTICALS INC. i figur ar forvaxlings-
bart med gemenskapsvarumarket WANDA’S. Overklagandet kan darfor

inte bifallas.
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ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall,
ordférande, och Annika Ryberg samt adjungerade ledamoten Jon

Bergman, referent. Enhalligt.



