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OMBUD

Awapatent AB
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404 28 Goteborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stod av att 54 § andra stycket och 568§
andra stycket varumérkeslagen att den internationella registreringen med nummer 787603
inte skall gillai Sverige.

ARENDET

Invindningen avser varumirket LA ROCHE-POSAY som har publicerats for invéndning for
varorna perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet
soaps; body deodorants; cosmetics, especially face, body and hand creams, milks, lotions,
gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products; hair sprays,
hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting products; essential oils, i klass 3,

samt dermatological products, i klass 5.

Invindaren har yrkat att den internationella registreringen inte skall beviljas giltighet i
Sverige samt till stod for sitt yrkande i allt vésentligt anfort foljande.

Innehavarens mirke &r forvaxlingsbart med invéndarens mirke ROCHE, i figur, atergivet
nedan, registrerat under nummer 240571 fér samtliga varor iklass 1,3, 5,10 och 31, samt
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gemenskapsvarumirket ROCHE, i figur, atergivet nedan, registrerat under nummer
000223107 f6r kemikalier for industriell och vetenskaplig anvindning, kemiska &mnen for
konservering av livsmedel, klass 1, firgdmnen for livsmedel, djurfoder och farmaceutiska
preparat, klass 2, tval, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, doftande och aromatisk dmnen,
klass 3, farmaceutiska, veterinéra och hygieniska produkter, dietiska substanser anpassade
f6r medicinskt bruk, spadbarnsmat, plaster, forbandsmaterial, desinfektionsmedel, preparat
fér utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra, preparat for utrotning av svamp och mogel,
viixtbekdimpningsmedel, klass 5, inspelning av videoband och elektromagnetiska eller
kinematografiska band fr atergivning av medicinska &mnen, vetenskapliga instrument och
apparater, klass 9, kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och
instrument, klass 10, trycksaker av dokumentér och vetenskaplig art om human- och
veterindrmedicin samt om nirliggande vetenskaper, klass 16, jordbruks-, trddgéards- och
skogsbruksprodukter, ej ingdende i andra klasser, djurfoder, néringstillskott till djurfoder,
klass 31, 6verféring av medicinsk och vetenskaplig information via datorsystem, klass 38,
undervisning/utbildning, handledning/instruktion om medicin och hélsa, klass 41, samt
vetenskapliga och medicinska tjédnster via en databas; rddgivning och hjélp till anvéndare av
diagnostiska apparater, klass 42.

Aven om inviindarens mirken kan anses vara figurmérken kan ordelementet klart och tydligt
utldsas och ordet skall ddrmed tillerkéinnas skydd. Eftersom innehavarens mérke, LA
ROCHE-POSAY, innehiller elementet ROCHE i sin helhet och eftersom det foreligger
identitet avseende de varor som de motstiende mérkena avser i klass 5 4r innehavarens
mirke fSrvixlingsbart med invindarens mérken som har skydd frin tidigare datum. Det
foreligger stora likheter mellan mirkena. Ordet ROCHE har en mycket stark
sirskiljningsformaga eftersom det mycket starkt kan betvivlas att oms#ttningskretsen skulle
vara bekant med den franska betydelsen av ordet ROCHE. Aven om omsittningskretsen
skulle vara bekant med betydelsen av det franska ordet sa finns det ingen som helst koppling
mellan de aktuella varorna i klass 5 och ordet. Ordet ROCHE kan inte sdgas vara
beskrivande eller ens suggestivt for ndgra varor i klass 5 6verhuvudtaget. Det kan finnas en
miéngd olika faktorer som gor att mérkena samexisterar i vissa lander. Det kan t.ex. rora sig
om helt olika varor 1 klass 5 eller parterna kan ha ingatt samexistensavtal i vissa ldnder.
Invéindaren har l&dmnat in invéndningar i en rad andra ldnder &n Sverige nér varorna varit
identiska. Vidare har innehavarens frivilligt strukit klass 5 avseende varumirket LA
ROCHE-POSAY i Taiwan och Uruguay, vilket styrker det faktum att t.0.m. innehavaren
anser att inviindaren har fog for pastiendet att méirkena 4r forvixlingsbara.

Aberopat gemenskapsvarumirke.

Mirket dr utfort 1 blatt, Pantone 300 U.
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Aberopat nationellt mirke.

<Roche>

Innehavaren har yrkat att den internationella registreringen skall beviljas giltighet i Sverige
samt anfort foljande.

PRV #r férhindrad att préva om forvixlingsrisk foreligger mellan innehavarens mirke och
invindarens gemenskapsvarumérke ROCHE med registreringsnummer 000223107 eftersom
registreringen inte anges som ett hinder i underrittelsen till IB om att invindning inkommit
mot registreringens giltighet i Sverige, artikel 5 i Madridprotokollet samt regel 17 (3) i
tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet. Av de angivna bestdmmelserna foljer att
alla grunder som anfors som hinder mot giltighet i ett land skall anges inom 18 méanader frdn
dagen for underrittelsen om att designering skett.

Innehavarens miirke 4r inte forvixlingsbart med invindarens gemenskapsvarumérke ROCHE
i figur eller med det nationella mérket ROCHE i figur. Graden av sirskiljningsforméga for
ordet ROCHE #r synnerligen 14g eftersom den svenska omsittningskretsen utan tvekan &r
vilbekant med det franska ordet ROCHE:s betydelse, klippblock, samt att det & mycket
vanligt forekommande i efternamn liksom geografiska bendmningar i Frankrike och Belgien,
t.ex. orterna La Roche, La Roche sur Foron och La Roche-sur-Yon. Funktionen av ordet
roche kan saledes jamforas med t.ex. svenskans ord lund, borg, holm, berg etc., vilket &r
vanligt férekommande i savil sliktnamn som geografiska namn. Dessutom begrénsas
skyddsomfinget for market ROCHE av dess figurativa inslag. Helhetsintrycket hos
innehavarens varumirke LA ROCHE-POSAY skiljer sig avsevirt frén helhetsintrycket hos
invandarens varuméirke, Mirkena samexisterar for varorna i klasserna 3 och 5 i flera linder,
bl.a. i inviindarens hemland Schweiz.

For att visa att registreringsmyndigheter i andra ldnder har beviljat innehavaren skydd for
mirket LA ROCHE-POSAY, trots att innehavaren i det aktuella landet haft ett skydd for
mirket ROCHE, har innehavaren givit in kopior av handlingar frén norska Patentstyret, en
kopia av en forteckning av invéndarens mérke ROCHE i bl.a. Danmark, samt en faxkopia av
en skrivelse fran ett ombud i Spanien, i vilken anges att innchavarens mérke beviljats skydd i
Spanien.

att fristen om 18 ménader i Madridprotokollet inte har nigon som helst inverkan p4 en tredje
parts méjlighet att &beropa de tidigare réttigheter som denne finner lampliga dven efter det
att 18-manadersfristen lopt ut. Enligt invéindaren syftar 18-mdanadersfristen till att ge PRV
ytterligare tid att gra en materiell granskning av huruvida en registrering kan beviljas

giltighet.

Till bemdtande av vad invindaren yitrat avseende T8-manadérsiristen har innehavaren anférf ™~
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SKAL

Om PRYV finner att det finns nigot hinder mot att en internationell registrering blir géllande i
Sverige skall myndigheten enligt 55 § forsta stycket varumérkeslagen inom 18 ménader frdn
dagen for underrittelsen om registreringen frin Internationella byréan, IB, ge byran besked
om att registreringen inte kan gilla i Sverige och ange skilen for detta. Om hinder
framkommer férst efter invindning skall PRV enligt 56 § andra stycket samma lag antingen
ge byran besked om detta inom 18-ménadersfristen eller inom samma tid meddela byrén att
ett sddant besked kan komma att Sversindas efter det att 18-ménadersfristen lopt ut.
Meddelar PRV att ett sddant besked kan komma efter det att 18-ménadersfristen 16pt ut, skall
beskedet limnas till IB inom en ménad fran det att invéndningsfristen 16pte ut. Av regel 17 i
tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet foljer att PRV i sin underrittelse om
inviindning skall ange samtliga grunder samt, i de fall grunden &r att mérket som den
internationella registreringen avser beddms vara forvixlingsbart med (in conflict with) ett
mirke med en tidigare anscknings- eller registreringsdag, mérket med den tidigare
giltighetsdagen, uppgifter om de varor som det mérket avser samt uppgift om innehavaren av
mirket.

Av 56 § andra stycket varumérkeslagen framgar att PRV skall besluta att en internationell
registrering inte skall gilla i Sverige om det efter det att invindning ingivits finns nigra
hinder. Sadant hinder finns bl.a. om négot hinder mot en nationell registrering skulle ha
funnits enligt 14 §, 54 § 2 stycket samma lag. Enligt 14 § forsta stycket 6 punkten
varumérkeslagen skall ett mirke inte registreras om det &r f6rvixlingsbart med nigon annans
varumirke som #r registrerat efter tidigare anstkan. Av 6 § forsta stycket samma lag féljer
att kiannetecken skall anses forvixlingsbara enligt varumérkeslagen endast om de avser varor
av samma eller liknande slag.

Vid bedémande av tvi mérkens forvixlingsbarhet skall en helhetsbedomning goras. Vid
denna helhetsbedémning skall hdnsyn tas till sdval mérkenas visuella, fonetiska och
associationsmissiga likhet, som likheten i de varuslag som mérkena avser. Vidare skall
mérkenas sérskiliningsformaga beaktas.

PRV gor foljande bedémning.

Den 9 januari 2004 underrittade PRV IB om att en underréttelse om att PRV p.g.a.
inviindning kunde komma att underrétta IB om hinder efter det att 18-ménadersfristen gatt
ut. Registreringen kungjordes for invéindning den 5 november 2004. Inviandningsfristen 1&pte
ddrmed ut den 5 januari 2005. PRV hade saledes fram till och med den 5 februari 2005 pa
sig att informera IB om hinder mot giltighet i Sverige p.g.a. invéindning. Invéndarens
skrivelse med dberopande av gemenskapsvarumérket ROCHE, med registreringsnummer
000223107 inkom till PRV forst den 18 februari 2005. I enlighet med aktuella bestimmelser
i varumirkeslagen samt i tillimpningsforeskrifterna till Madridprotokollet kan det 4beropade
gemenskapsvarumirket dirmed inte utgdra hinder for PRV att bevilja den internationella
registreringen giltighet i Sverige.

Nir det giller frAgan huruvida innehavarens mirke dr forvixlingsbart med invéndarens i
Sverige registrerade mirke ROCHE i figur konstateras inledningsvis att det foreligger
identitet mellan de varor som de motstdende mirkena avser i klass 3 och 5. Aven
mirkeslikhet foreligger eftersom ordet ROCHE &r det mest framtrddande momentet i saval
invindarens som innehavarens mérke. Den betydelse av ordet roche som innehavaren anfort,
klippblock, medfor inte att ordet har svag sirskiljningsférmaga for de varor som &r aktuella.
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Inte heller vad innehavaren har anfrt om ordets anviéindning i geografiska bendmningar eller
som sliktnamn medfor att ordet har svag sirskiljningsformdga for aktuella varor. Aven om
invindarens miirke innehaller ett figurativt inslag &r de i drendet aktuella mirkena sa lika att
de vid en helhetsbeddmning #r forvixlingsbara. Den internationella registreringen skall
dérfor inte gilla 1 Sverige.

Beslutat den 14 DEC 2005
T

Tom K"ronht')ffer

& :
Anne Gu?{avsson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill dverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stalld till
Patentbesvirsriitten, men sandas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvA manader frén dagen
for beslutet.







