PRV UPPHAVANDE AV REGISTRERING

PATENT~ DLH MEGISTAERINASVERKEY

Invindningsiirenden nr 2002/0034/0001 och
2002/0034/0002

Registrering nr 351068

INVANDARE 1

Ratiopharm AB

Box 1265 EXD. Patory. .

251 12 Helsingborg " oh s Eringsverky

INVANDARE 2 2005 g- 3 4

Region Skéne
Box 1
221 00 Lund

OMBUD

Advokatfirman Konsultbyran for Marknadsritt Malmé HB
Malm¢é Borshus
211 20 Malméo

INNEHAVARE

Medeca Pharma Aktiebolag
Box 24005
750 24 Uppsala

OMBUD

Uppsala Patentbyrd Aktiebolag
Seminariegatan 29F
752 28 Uppsala

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumérkesregistreringen nr 351068 med
stéd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (VmL).

ARENDET

Invéandningen avser varumérket LIKAMEDEL, med registreringsnummer 351068,
registrerat for farmaceutiska likemedel for medicinskt bruk, klass 5.

Invindare 1 har yrkat att varumérkesregistreringen skall upphévas och har till stod for sitt
yrkande i allt vésentligt anfort foljande. Begreppet LIKAMEDEL har lanserats av Region
Skéne som en samlad beskrivning av generiska mediciner, dvs. mediciner som utgér kopior
av preparat vars patentskydd har 16pt ut samt parallellimporterade likemedel. Detta skedde
vid den sd kallade REK-miissan den 1 mars 2001, Missan riktade sig till sjukvards-
administratdrer, apotekspersonal, politiker, och likemedelsindustrin. Sjukvarden
uppmanades att képa LIKAMEDEL istiillet for de dyrare originalpreparaten. Innehavaren
lamnade in sin varumiarkesansdkan for LIKAMEDEL den 13 mars 2001 — tva veckor efter
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REK-missan i Malmé. Ratiopharm AB har ansékt om varumirkesregistrering for
LIKAMEDEL jimte figur den 20 mars 2001 och dérvid begirt disclamier for ordet. Detta
innebér att invindaren inte gor ansprak pi ensamritt till ordet LIKAMEDEL. LIKAMEDEL
utgodr ett beskrivande uttryck for likemedel och anvinds for generiska preparat.
LIKAMEDEL har sedan lanseringen anviints inom sjukvérden i Region Skine som ett
deskriptivt uttryck. Ordet &r beskrivande for de varor som innehavarens registrering avser
och saknar darfor sérskiljningsformaga.

Invandare 1 har ingivit kopia av Region Skénes pressmeddelande frin den 14 mars 2001.

Invindare 2 har yrkat att varumérkesregistreringen skall hiivas och har till stod for sitt
yrkande bland annat anfort foljande. Region Skéne ér en sammanslagning av Malméhus och
Kristianstads 1ans landsting och huvudman for sjukvérden i Skéne. Region Skéne upptrider
béde som kommunal myndighet och som niringsidkare med egna inkop av likemedel till
sjukvéarden. Som myndighet och offentlig forvaltning har Likemedelsradet i Region Skéne
inte mojlighet att registrera ett varumirke.

LIKAMEDEL har lanserats av Region Skéne som ett samlande kénnetecken for generiska
och analoga mediciner som utgdr kopior eller efterfoljare till preparat vars patentskydd har
16pt ut. Ordet LIKAMEDEL ér en spréklig nyskapelse och en ordlek grundad pé likemedel.
Adjektivet lika ersitter 1ike och skapar LIKAMEDEL. Det ir ett suggestivt ord utan egen
spraklig betydelse. Ordet har sérskiljningsforméga i varuméarkesrittslig mening och utgdr ett
varukinnetecken for Region Skdne. LIKAMEDEL anvinds som kiinnetecken for att sirskilja
den kategori likemedel som till sin sammansittning &r utbytbara mot originalpreparat enligt
Likemedelsverkets anvisningar.

Under sommaren 2000 startade Likemedelsradet i Region Skéne forarbetet till en
informationskampanj riktad till allménheten. Till hjélp engagerades PR-konsultbyrin COB
MEDIA i juni 2000. Den 10 augusti 2000 presenterade Carl-Olof Bérjesson frin COB
Media ordet LIKAMEDEL som ett nytt begrepp for att sammanfatta de mer
svarkommunicerade fackuttrycken generiska likemedel samt analoga likemedel.
Lanseringen av Likamedel skedde frin Region Skénes sida forsta gdngen den 4 september
2000 vid ett ldkarsymposium med en stdrre grupp forskrivare och apotekare nirvarande. Ett
intyg fran PR-konsulten styrker detta. I oktober 2000 var Carl-Olof Bérjesson i kontakt med
Svenska sprikniimnden, for att fi en bedémning av ordet LIKAMEDEL. Hans Nyman
dterkom via mail med en negativ beddmning av begreppet, vilket inte piverkade
Lakemedelsradets beslut att bygga sin informationskampanj pé begreppet. Lanseringen
skedde sedermera i ett storre sammanhang vid den sé kallade REK-miissan den 1 mars 2001
arrangerad av Region Skéane. Detta skedde frn scen och i montrar. Missan riktade sig till
sjukvarden, apoteken, 1dkare och likemedelsindustrin och var sirskilt avsedd for att
presentera de likemedel som Likemedelsridet i Region Skine rekommenderar for olika
terapier. Vid denna missa var innehavarbolagets VD Ingegerd Larsson nérvarande och efter
forde hon samtal med Region Skanes administrativa chef Bodil Ericsson. Samtalet avsig
bland annat lanseringen av LIKAMEDEL p4 marknaden. P4 intet sétt framgick det att
innehavarbolaget arbetade med begreppet. Det framstdr som osannolikt att Larsson inte
skulle ha uppmirksammat eller forstitt Region Skénes avsikt med lanseringen av
LIKAMEDEL. Larssons nérvaro vid REK-méssan bekriftas av motparten. Innehavaren
ingav sin varumérkesansokan kort tid dérefter dvs. den 13 mars 2001, med vetskap om
Region Skdnes inledda anvindning av LIKAMEDEL som kinnetecken. Det arbete som
Mairten Stengel intygar utgdr inte nigon anvindning av miirket pd marknaden. Arbetet som
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intygas pdbdrjades for vrigt i januari 2001 dvs. i tiden efter det att Region Skéne tagit
LIKAMEDEL i bruk i september 2000. Innehavarens varumérkesansokan har skett i ond tro
enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen.

Alternativt har invéindare 2 yrkat att registreringen skall upphivas pa den grunden att
varumérket har forlorat sin sarskiljningsformiga genom anvindning pd marknaden som ett
beskrivande uttryck for den kategori av generiska likemedel som avses. Region Skéne har
anviint LIKAMEDEL p4 det siitt som gagnat verksamheten bist. Denna anviindning har
medverkat till att ordet har integrerats i det allménna sprékbruket och blivit deskriptivt.
Ordet medel 4r till sin karaktdr obestimt och anger en kategori eller typ av produkter —
jimfor tvittmedel, ldkemedel, blekmedel, bek#mpningsmedel etc. Aven om ordet genom
tilligget LIKA &r en nyskapelse utan bestdmning i spraket utgdr det ett deskriptivt uttryck
for en typ av produkt. Region Skéne #r ett av landets invinarmissigt stérsta landsting med
cirka 1,2 miljoner invénare och omfattar siledes en betydande andel av landets vardtagare.
Ordet LIKAMEDEL har vunnit genomslag bland v&rdtagare och personal genom Region
Skénes omfattande informationsétgiirder. Ordet har dirmed degenererat p4 en betydande del
av sjukvérdsmarknaden och har dirmed forlorat nodviindig sirskiljningsformaga for
registrering. Ordet LIKAMEDEL har inte anvénts som ett varumérke utan som en
egenskapsformedlande ordlek eller en typbeteckning. Region Skénes anvindning har avsett
Skine. Region Skéne har i tiden efter introduktionen av LIKAMEDEL anvint termen i
informationskampanjer for att underlétta forstielsen for likemedelsreformen. Svenska
Spriknidmnden har haft ordet for provning och funnit att LIKAMEDEL r beskrivande pi
satt som nu anforts. Némnden finner ordet onddigt eftersom det redan finns limpliga uttryck
som verkar mer seridsa och passande for indamdlet. Av ndmndens besked kan utlisas att det
inte rader ndgot tvivel om ordets beskrivande karaktir.

Region Skéne har ett omfattande informationsprogram under temat "RATT MEDICIN FOR
SKANE. FRAGA EFTER LIKAMEDEL. LIKA BRA LAKEMEDEL SOM KOSTAR
MINDRE.”. Kampanjen har pagatt under 2002 och 2003, Genom{forandet har skett med
annonsinformation till konsument och med broschyrer som funnits tillgingliga pa
ldkarmottagningar och apotek.

Invéindare 2 har ingivit broschyren 10 recept for ritt likemedel” diir LIKAMEDEL anvinds
genomgéende som koncept, broschyren ”Skénelistan 2002 - patientversion” som innehéller
en presentation av Likamedelsprogrammet for kosnadsbesparing, kvalitet och miljéhénsyn,
broschyren “Medicinlistan”, broschyren “Ritt medicin for Skane”, boken "Ritt medicin for
Skéne”, nyhetsmagasinet Lakemedel i foréndring dér en debatt om LIKAMEDEL fors pa
sidorna 12-15, en kopia av en artikel frin Sydsvenska Dagbladet av den 26 mars 2003 dér
LIKAMEDEL anvands i l6pande text skrivet i gemener, kopia av pressmeddelande frén
Regions Skéne den 14 mars 2001, LikemedelsBulletinen nr 3, mars 2001, Kopia av artikel i
Lakemedelsvirlden volym 105, nr 4, 2001, kopior av tidningsartiklar frdn mars 2001, brev
frin PR-konsulten Carl-Olof Botjesson av den 10 augusti 2000, intyg frén Carl-Olof
Bérjesson av den 19 juni 2002, kopia av e-postmeddelande frin Hans Nyman, Svenska

sprakndmnden, utkast till annonser, framtagna under november-december 2000, samt
annonsmaterial.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for inviindningen och har bland annat
anfort foljande. LIKAMEDEL ir ett rent fantasiord som endast pi ett suggestivt sitt
anknyter till de varor som registreringen avser. Mirket LIKAMEDEL é&r mycket riktigt
resultatet av en ordlek. PRV gjorde i oktober 2001 en granskning av LIKAMEDEL i klass 5,
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i klasser med kollisionsrisk samt bland sldktnamn, fornamn och firmor utan relevanta tréiffar.
PRV gjorde dven en lexikonsokning pa ordet LIKAMEDEL. Inte i nigot av de lexikon som
valdes ut aterfanns uttrycket LIKAMEDEL.

Inne¢havaren arbetade redan i januari 2001 med ordet LIKAMEDEL f6r kommande
kampanjmaterial. Detta intygas av den utomstiende kreatdren Mérten Stengel. Att
LIKAMEDEL skulle vara lanserat som en samlad beskrivning av generiska mediciner &r inte
allmint kéint for fackmannen, vilket styrks av en forfrdgan hos expertis inom generika vid
Likemedelsverket som aldrig hért talas om begreppet LIKAMEDEL. I branschen finns det
inte nigra problem att presentera sé kallade utbytespreparat utan att anviinda LIKAMEDEL,
expempelvis anvinder sig inte ndgot landsting av LIKAMEDEL, forutom Region Skéne.
Istéllet anvénder sig Gvriga landsting av begrepp sésom “synonyma likemedel”, “utbytbara
lakemedel™, “likvirdiga likemedel”, “analoga likemedel”, och inte minst det allmént
vedertagna begreppen “generika” eller “generiska likemedel”. Att varumirket
LIKAMEDEL har degenererat tillbakavisas. Aven om Region Skéne bedriver en offensiv
kampanj i Skne &r det inte visat att ordet LIKAMEDEL har degenererat. Om s #nd4 vore
fallet s skulle det sannolikt gilla inom en liten begrinsad krets i Skéne och i s3 fall endast
pé grund av Region Skénes extensiva anviindning av innehavarens mirke.

Innehavaren har inte haft vetskap om Region Skines anvindning av LIKAMEDEL som
varukinnetecken vid tiden fr anskan. For dvrigt framstar det som osannolikt att
innehavaren skulle ha uppfattat Region Skines eventuella anviindning av LIKAMEDEL som
anvindning av ett varumérke vid tidpunkten ifriga niir inte Region Skéne sjdlva verkar ha
den uppfattningen. Motet den 4 september 2000 var inte ett offentligt mbte utan ett internt
moéte anordnat av Region Skéne och med inbjudna lokala specialister. I vilket fall har i vart
fall inte sSkanden ndgon kinnedom om detta méte. Vad giller samtalet vid REK-massan
bekraftas att samtalet var informellt och dgde rum efier miissans slut, som bide Ingegerd
Larsson och Bodil Ericsson deltog i och att generiska lakemedel nimndes. LIKAMEDEL
namndes inte under det informella samtalet mellan Ingegerd Larsson och Bodil Ericsson.
Region Skéne har inte visat att de har anvint LIKAMEDEL som varukéinnetecken vid tiden
for innehavarens ansdkan. Invindarna har konsekvent hivdat att man har anvint
LIKAMEDEL som en generisk bendmning. Innehavaren har inte heller haft vetskap om
nigon anvindning av LIKAMEDEL vid tiden for ansckan.

Innehavaren har ingivit intyg undertecknat av Art Director Mérten Stengel, utdrag fran
Vérmlands landstings hemsida www.liv.se, utdrag frin Kalmar landstings hemsida
www.ltkalmar.se angdende REK-listan, utdrag frin Nordviistra Likemedelskommittén,
vastra Gétalandsregionens hemsida www.vgregion.se, informationsblad frin
Lakemedelskommittén i Vésternorrlands 1dn, nr 2, mars 2003, utdrag frin Norrbottens léns
landsting www.nll.se, utdrag frin Gévleborgs landstings hemsida www.lg.se, utdrag fran
Lakemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se, utbyteslista fran landstinget i
Vistmanland och informationsblad fran Apoteket angdende de nya reglerna.

SKAL

Ett varumirke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sarskiljningsforméga. Ett mérke som uteslutande eller med endast mindre indring eller
tilldgg anger varans art, beskaffenhet, mingd, pris eller geografiska ursprung eller tiden for
dess framstillande, skall inte i och fr sig anses ha sirskiljningsforméga.
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Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumirkeslagen fir ett varumiirke inte heller registreras
om det &r forvixlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden fdr ansékan anvinds av
négon annan samt ansdkan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte anvént sitt
varumirke innan det andra knnetecknet togs i bruk. Enligt 6 § forsta stycket samma lag
skall kinnetecken anses forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande
slag,

PRV gor foljande bedémning.

LIKAMEDEL har for registrering erforderlig sérskiljningsformaga, eftersom
sammansittningen av ordet LIKA och MEDEL inte ér naturlig i det svenska spriket och
LIKAMEDEL kan inte anses beskriva de varor som innehavarens registrering avser. Att
Region Skéne vid bland annat marknadsforing i Skéne har bérjat anvinda LIKAMEDEL
som en allmén beteckning for generiska liikemedel visar inte att omséttningskretsen for
ldkemedel i Sverige uppfattar ordet LIKAMEDEL som en generisk beteckning.

Vad galler frigan huruvida hinder foreligger enligt 14 § forsta stycket 7 punkten
varumérkeslagen anfors foljande. LIKAMEDEL anvindes som varukénnetecken for
generiska likemedel av Region Skéne vid tiden fr ansékan. Deita fir anses framg4 av en
artikeln Rekommenderade likemedel kan spara miljoner i Skane, Likemedelsvirlden nr 4,
2001, som beskriver hur LIKAMEDEL presenterades av Likemedelsridet, Region Skéne,
vid den si kallade REK-méssan den 1 mars 2001. Vidare framg#r det av artikeln Skaningars
medicin allt dyrare, Sydsvenskan, av den 2 mars 2001, att LIKAMEDEL anvindes som ett
kénnetecken av Region Skane. Vad avser forvixlingsbarheten mellan innehavarens mirke
och invéndarens kinnetecken anfors f8ljande. Det foreligger varuslagslikhet mellan de varor
som invindarens kénnetecken avser och de varor som innehavarens registrering avser.
Dérutover rider mérkesidentitet mellan innehavarens mirke och invindarens kéinnetecken.
PRV finner vid en helhetsbeddmning att de motstdende kinnetecknen ar forvaxlingsbara.
Innehavaren har vitsordat att bolagets VD Ingegerd Larsson var nirvarande vid REK-missan
den 1 mars 2001, dir LIKAMEDEL presenterades. Det kan dérfor anses styrkt att ansékan
har gjorts med vetskap om att LIKAMEDEL vid tiden for ans6kan anvindes som ett
kénnetecken av invéindaren. Slutligen har innehavaren inte visat att denne har anvint
kénnetecknet innan invéndaren tog sitt kinnetecken i bruk. Att innehavaren tillsammans med
Marten Stengel har arbetat med ordet LIKAMEDEL i januari 2001 kan inte anses som
anvéndning. Hinder mot registrering foreligger siledes enligt 14 § forsta stycket 7 punkten
varumérkeslagen.

Med hinvisning till vad PRV har anfort ovan utgér grunderna for inviindningen hinder for att
1ta registreringen Vstﬁ. Registreringen skall darfor upphivas.

Beslytat den / 3 D-SEP 2005

Do

Anne Gﬁt’avsson

/%&/M [

-Charlotte Ohlssori




PRV .

PATENT- OCK REGISTRERINGSVERKET

HUR BESLUTET OVERKLAGAS
Den som vill 6verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till

Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,
826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den #ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd manader fran

beslutsdagen.



