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Fom,

Patent- och registreringsverket (PRV) har denna dag beslutat att den under ovanstaende
nummer angivna internationella registreringen med stéd av 56 § forsta stycket
varumirkeslagen (1960:644) skall gélla i Sverige.

ARENDET

Invdndningen avser varumérket Bot cosmetic line Skin System, atergivet nedan, for
bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices, i klass 3, pharmaceutical and veterinary products; hygienic products for
medicine; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants; products for destroying
vermin; fungicides, herbicides, 1 klass 5.
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Invéindaren har yrkat att PRV skall besluta att den internationella registreringen inte skall
gélla i Sverige. Till st6d for sitt yrkande har invéndaren i allt vésentligt anfort féljande.
Innehavarens mérke dr forvixlingsbart med, drar otillbérlig férdel av och har en menlig
inverkan pa invdndarens #ldre varumirken BOTOX med reg nr. 257196 for farmaceutiska
preparat for terapeutisk behandling av neurclogiska stémingar och muskeldystoni, i klass 3,
BOTOX med reg nr. 1999481 for farmaceutiska preparat fér behandling av neurologiska
dkommor, muskeldystoni, kommor 1 glatta muskler, skommor 1 autonoma nerver,
huvudvirk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares, kramp, darmingar och smirta, i
klass 5 och BOTOX med reg nr. 2015832, i figur &tergivet nedan, fér farmaceutiska preparat
tor behandling av neurologiska dkommor, muskeldystoni, akommor i glatta muskler,
dkommor i autonoma nerver, huvudvérk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares,
kramp, darrningar och smérta, i klass 5.

Gemenskapsvarumérke nr. 2015832

Invéindarens varumérke har registrerats i en lang rad l#nder och forsiljningen av produkter
med detta mérke representerar ett mycket stort véirde. Likasi har betydande belopp lagts ner
pé& marknadsfringen. Enligt en till drendet av invéndaren bifogad uppstilining uppgick den
arliga globala férséljningen under &r 2000 till 239 500 000 dollar, &r 2001 till 309 500 000
dollar, &r 2002 till 439 700 000 dollar, & 2003 till 563 900 000 dollar och ar 2004 till

705 100 000 dollar. Enligt samma uppstiilning uppgick marknadsforingskostnaderna ar
2000 tll 75 400 000 dollar, ar 2001 till 99 400 000 dollar, & 2002 till 163 700 000 dollar, &r
2003 till 201 800 000 dollar och ar 2004 till 226 200 000 dollar.

Inviéndaren har anfért att varuslagslikhet foreligger dd mérkena ur registreringssynpunkt har
dverlappande varuférteckningar, och i den mén det inte 4r fréga om identitet i
varuslagshénseende, far varuslagen anses nérbesliktade.

Anvindningen och marknadsforingen av invéindarens produkter har enligt inviindaren lett till
att mérket BOTOX har blivit vilkint inom vida kretsar savil i Sverige som internationellt.
Mot bakgrund av féreliggande uppenbara varukollision och det extra starka skydd som
miérket BOTOX maste kunna géra ansprak pé utifrén dess vilkéndhet, skall mirkeslikheten
beddmas stringt. Ordet System i innehavarens mérke saknar helt egen sérskiljningsférméga
och genom att st sist i mérket har det mycket liten inverkan pd mérkets helhetsintryck.
Hethetsintrycket praglas istillet av inledningen BOT- och av att den efterféljande figuren
mycket vl kan tolkas som bokstaven O. Tolkningen ligger enligt invéindaren néra till hands
da innehavaren i ett tidigare skede anvént sig av varumérket BOTOSKIN for att senare dndra
den fjirde bokstaven i mérket till en O-liknande figur. Andringen, som skedde efter att
invdndaren agerat mot anvindningen, indikerar tydligt att innehavaren pé ett otillborligt sétt
Onskar dra fordel av det anseende som &r knutet till invéindarens mérke BOTOX. Detta
inverkar menligt pa sistndmnda mérkes sérskiljningsforméaga.

Innehavaren av den internationellia registreringen, som har getts méjlighet att inkomma med
yttrande dver vad invindaren har anfért, har inte bemétt grunderna f6r invdandningen.
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SKAL

I 14 § forsta stycket punkten 6 varumirkeslagen anges att ett varumérke inte fér registreras
bland annat om mérket &r {6rviixlingsbart med ndgon annans varumirke som #r registrerat
efter tidigare anstkan. Enligt 14 § forsta stycket punkten 9 far ett varumérke inte heller
registreras om mérket dr férvixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
négon annan och &r registrerat efter en tidigare anstkan.

Enligt 6 § forsta stycket samma lag anses kinnetecken som huvuddregel vara
forvéxlingsbara endast om de avser varor/tjénster av samma eller liknande slag.
Forvixlingsbarhet kan dven &beropas till forman for ett kdnnetecken som 4r vil ansett hér i
landet, om anvéndningen av ett annat liknande kénnetecken skulle dra otiliborlig fordel av
eller vara till forfing f6r det vél ansedda kédnnetecknets sarskiljningsférméga eller anseende,
enligt 6 § andra stycket samma lag.

Fragan huruvida det foreligger risk for férvaxling mellan tvd varumérken skall avgéras vid
en helhetsbeddmning 1 vilken alla omstiindigheter 1 det enskilda fallet skall beaktas.
Beddmningen av mérkes- och varuslagslikheten skall ske med tilldmpning av den s.k.

pr ﬁd]II(TTPOP]ﬂ Det innehir att kravet nd mirkeglikhet hlir mindre om de varor/titinster
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kannetecknen anvinds for dr i stort sett desamma och — omviint — att det inte stills s stora
krav pé varuslagslikheten om mérkena dr identiska, for att férvaxlingsbarhet skall vara fér
handen.

PRV gir foljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att det foreligger likhet 1 varumérkesréttsligt hinseende mellan de
varor som innehavarens registrering omfattar i klass 5 samt de varor som invéndarens
registreringar avser i klass 5.

Det av inviindaren ingivna materialet visar att varor under hans mérken silts och
marknadsférts pa den globala marknaden till betydande belopp och under sidan tid att
mérket med avseende pa de aktuella varorna far anses vara ként f6r den relevanta
omsitiningskretsen.

Angéende mirkeslikheten konstaterar PRV att de motstadende mérkena innehéller férledet
"BOT-”. Mirkena skiljer sig dock 4t pa sé sitt att den internationella registreringen ér ett
figurmérke dédr de i mérket ingéende bestdndsdelarna utférs mot en bakgrund i férgen
fuchsia, en ljusrosa nyans. Efter det f6r mérkena gemensamma forledet f6ljer ett figurinslag
omgivet av COSMETIC LINE i cirkelskrift, varpa texten avslutas med lydelsen SKIN
SYSTEM. De mothallna mérkena har dndelsen ”-OX”, vilket ytterligare bidrar till att de
motstiende mirkena distanseras.

Aven med beaktande av den stringare likhetsbedémning som skall tillampas i friga om
varumérken avseende lakemedel, och det uttkade skydd som invindarens mirke skall
tillmétas, finner PRV, vid en helhetsbeddmning, att de i drendet aktuella varumérkena
uppvisar sddana betydande visuella och fonetiska skillnader att de inte dr att beddma som
forvaxlingsbara.

Invindningen utgér ddrmed inte ndgot hinder mot registreringen. Den internationella
registreringen skall darfor gélla 1 Sverige.
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Herman Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn.

I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i beslutet som begérs.
Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvi ménader fran beslutets dag.




