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Invindningsérende nr 2005/0017/0001

Registrering nr 369746

INVANDARE

Klosterfrau AG
Wiesentalstr. 126
7006 Chur
Schweiz

Exp. Paer ~ yistreringaverke!

MB
OMBUD 7006 -11- 16

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrd AB
Box 7701
103 95 Stockholm

INNEHAVARE

Nordic Nature Pharma AS
Orkidehegda 3

3051 Mjendalen

Norge

OMBUD

Zacco Sweden AB (publ)
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avsldr invindningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644), nedan VmL.

ARENDET

Invéndningen avser varumirket DELISAN i figur med reg nr 369746, registrerat den 17
december 2004, for blekningspreparat och andra &mnen for anvindning vid tvétt; rengorings-
, poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hirlotioner;
tandpulver, -krdm och -pastor; kosmetiska preparat for hudvérd, i klass 3, farmaceutiska och
veterinira preparat; hygieniska preparat for medicinska andamal; dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, spddbarnsmat; pléster, férbandsmaterial,
tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat for
utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat for utrotning av svamp och mogel,
viixtbekdmpningsmedel (fungicider och herbicider); farmaceutiska preparat for hudvard,
klass 5. Market r atergivet nedan.
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Innehavarens varumérkesregistrering nr 369746

Inviéndaren yrkar att registreringen skall upphévas och anger som grund hérfor att mérket &r
forvixlingsbart med invindarens tidigare gemenskapsvarumérke MELISANA med reg nr
895706 som omfattar varor som 4r identiska med, eller liknande, de varor som ingdr i
varuforteckningen avseende mirket DELISAN, sadsom t ex farmaceutiska, veterinéra och
hygieniska preparat. Inviindaren anfr vidare bland annat féljande. MELISANA d#r inte
beskrivande, utan far anses besitta en hog grad av sirskiljningsformaga. Skyddsomfénget for
MELISANA far déirfor anses vara betydande. Den figurativa delen i innehavarens mérke &r
av underordnad karaktdr, i huvudsak en mérk bakgrund. Innehavarens mérke domineras
dirfor av ordet DELISAN.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunden fér invandningen och anfor bland annat
fsljande. Skillnaderna mellan orden MELISANA och DELISAN ér tillréckliga for att
forvixlingsrisk inte skall kunna uppstd. Orden &r helt olika bade auditivt och visuellt. Ordet
DELISAN innehaller tre stavelser och ordet MELISANA 4 stavelser. Rytmen i orden blir
helt olika. Begynnelsebokstaverna 4r létt atskiljbara. Inga associativa likheter finns mellan
orden.

SKAL

Ett varumérke far enligt 14 § forsta stycket punkten 9 VmL inte registreras om mérket ar
forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av nigon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansokan.

Vid en beddmning av varukénneteckens forviixlingsbarhet skall en helhetsbedémning goras
av mirkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pa mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjanster som kénnetecknen anvénds for ar i
stort desamma och — omvént — att det inte stélls sa stora krav p varuslagslikheten om
mirkena ar identiska, for att en forvixlingsbarhet skall vara for handen.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvéxlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och dé i
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hénsyn skall &ven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll. Man har dven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten ofta
saknar en reell mojlighet att samtidigt jimftra tvd motstdende mérken, varfor det vid
forvixlingsbedomningen skall bortses frén ovisentliga detaljskillnader, vilka i och for sig
kan vara Litta att notera vid en direkt jimforelse. Beaktas skall ocksé att omséttningskretsens
minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innehavarens mérke och den av invindaren dberopade
gemenskapsregistreringen omfattar skydd for varor av liknande slag. Dédrmed kan
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varuslagslikhet fastslds. Vad sedan giller mirkenas likhet innefattar bida mérkena
bokstiiverna ~ELISAN-. Invindarens ordmérke inleds med bokstaven M- samt avslutas
dirtill med ett —A, medan innehavarens mirke inleds med bokstaven D- samt har ett
pregnant figurutfsrande. Innehavarens méarke DELISAN i figur skiljer sig dérfor bade
visuellt och fonetiskt frin invindarens dberopade mérke MELISANA. En stréingare
likhetsbeddmning skall alltjamt tillimpas i friga om varumérken avseende ldkemedel. PRV
finner trots detta vid en helhetsbedémning, i vilken dven ingér risken for att
omsittningskretsen genom association uppfattar att det rider ett samband mellan de
motstdende varumirkena, att de motstiende varumirkena inte dr forvaxlingsbara.

Foljaktligen utgér invdndningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen skatl
déirfor avslas.

Beslutatden 1 6 NOV 2006
W e

Karolina Hedberg \___~

Y

Lena Frankenberg Glantz\y k

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




