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Invéndningsédrende nr 2003/0011/0001

INVANDARE -
Glaxo SmithKline Biologicals (S.A.) N egistreringsyapge
Rue de L'Institut 89 200

BE-1330 Rixensart 907 ¢ 7
Belgien

EXD. Patepy.

OMBUD

Awapatent AB
Box 11394
404 28 Goteborg

INNEHAVARE

Pfizer Health AB
112 87 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 21 § andra stycket varumérkeslagen.

ARENDET

Inviindningen avser varumirket PRIOLAX med registreringsnummer 358 312 som

registrerades den 15 november 2002 avseende farmaceutiska preparat och dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, klass 5.

Invéndaren yrkar att registreringen skall hévas, Som grund for sin talar har invindaren
anfort att innehavarens mirke ar fSrvixlingsbart med dennes gillande registrering PRIORIX

(med nummer 331 229), avseende farmaceutiska och medicinska preparat, namligen
vacciner for humanbruk, klass 5.

Till st6d for sin talan har invindaren anfort att de ifrdgavarande mérkena dr forvixlingsbart
lika i ett méirkesméssigt perspektiv, d& klara fonetiska likheter foreligger. Vidare har

invéindaren gjort gillande att det foreligger varuslagsmassig identitet i den for folkhilsan
kénsliga klassen 5, _

Innehavaren har delgivits invéindningen for yttrande men ej 14tit sig avhéra.

SKAL |
Av 14 § forsta stycket sjitte punkten framgér att ett varumirke inte far registreras om detta
ir forvixlingsbart med en varumarkesregistrering som giller i Sverige och besitter en

tidigare réttsgrund. Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kinnetecken
anses forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag,
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Frigan huruvida det foreligger risk for forvixling mellan innehavarens och inviindarens
kinnetecken skall avgdras efter en helhetsbeddmning i vilken alla omsténdigheter av
betydelse i det enskilda fallet skall beaktas. Vid en beddmning av varukinneteckens
forvixlingsbarhet skall en helhetsbeddmning gdras av mirkes- och varuslagslikheten, med
tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebir att kravet pd mirkeslikhet blir mindre om
de varor/tjénster som kénnetecknen anvinds for &r i stort sett desamma och —omvint — att

det inte stills si stora krav pé varuslagslikheten om mirkena &r identiska, for att
férvixlingsbarhet skall vara fir handen.

Avgdrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas p4 det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand p4 mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hiinsyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumirkena skall beaktas. Man har iven att ta hiinsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jamfora tvd
motstiende mirken, varfor det ocksi méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett
varumérke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gér foljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att det rider varuslagslikhet i varumirkesréttslig mening mellan de

varor som innehavarens mirke avser och de varor som det av inviindaren dberopade
varumérket omfattar.

Vad dérefter angir frigan om mirkeslikhet har de motstiende miitkena det gemensamt att de
fyra forsta bokstéverna i dessa, bokstiverna PRIQ, ér identiska och den sista konsonanten,
X, &r densamma. Mirket PRIOLAX har emellertid slutledet LAX medan motsvarande led i
mérket PRIORIX utgdrs av RIX. Det faktum att vokalerna A respektive I uttalsméssigt klart
skiljer sig &t bor ocksa beaktas. Nimnda olikheter betriffande mérkesordens uppbyggnad
och slutled begréinsar likheten mellan mérkena i visuellt hiinseende och innebér i synnerhet
att tydliga fonetiska skillnader bestir mellan mérkena. Ingetdera mirke kan heller uppfattas

ha nigon betydelse i spriket som innebir att mirkena av det skilet kommer niirmare
varandra.

Vid angivna forhéllanden finner PRV att de i frendet motstiende markena vid en
helhetsbedémning fir anses skilja sig i sddan grad att det trots ovan konstaterad

varuslagslikhet inte foreligger négon beaktansvird risk for att de kommer att forvéixlas med
varandra. :

Foljaktligen utgor invéindningen inte nigot hinder mot att registreringen kvarstir.
Inviindningen skall dérfor avslis.
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Beslutat den 0 7 JUL 2005

{on/‘ é\ s

Tom Kronhéffer

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld 4]
Patentbesvirsritten, men sindas ] Patent- och registreringsverket. Box 530
826 27 Séderhamn, I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i

beslutet som begrs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi ménader frén
beslutsdagen,




