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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invéndningen med ovanstiende nummer med
stéd av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser inviindning mot varumérket SANOL, med registreringsnummer 373239,
registrerat for bakverk, konditorivaror, konfektyrer, glass; icke-medicinska sttsaker, tabletter
och pastiller, i klass 30.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphavs och gor géllande att mérket &r
forviaxlingsbart med gemenskapsvarumirket SANOSTOL, med registreringsnummer
3290459, registrerat for likemedel, kemiska produkter fér medicinska och hygieniska
andamal och dietiska livsmedel, i klass 5 och kosttillskott, vitaminberikade kosttillskott;
karameller (med eller utan socker) och multivitaminkarameller, i klass 30. Till st6d hirfor
har invindaren i allt viisentligt anfort att det mellan inviindarens méirke samt innehavarens
mirke foreligger god varuslagslikhet samt delvis dven identitet. I friga om mérkeslikhet kan
konstateras att de bada mirkena uppvisar pafallande likheter, sérskilt med avseende pa
inledning och avslutning som ér identiska fr de bida mérkena. Det enda som skiljer
mirkena fran varandra dr de tre bokstiver som fallit bort i mitten av innehavarens mirke.
Dessa bokstiver intar en klart underordnad position och kan varken fran visuell eller fonetisk
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synpunkt tillmétas ndgon vésentlig betydelse. De delar av mirkena som vid en jémforelse &r
avgorande, namligen begynnelsen och slutet, & uppenbarligen identiska. Enligt praxis
utvecklad av EG-domstolen fdreligger en forviixlingsrisk nér konsumenten tror att varor som
tillhandahélls under olika mérken hirrér frén samma foretag eller fran féretag som har ett
ekonomiskt samband. Forviixlingsbedémningen gors i form av en helhetsbeddmning av
samtliga i #rendet relevanta faktorer. Dérvid tas hdnsyn sévil till varuslags- som
mirkeslikhet, varvid en storre grad av varuslagslikhet kompenserar fér en mindre grad av
mirkeslikhet och vice versa. Vidare beaktas graden av distinktivitet hos det dldre mérket pd
s siitt att ju hogre det dldre mirkets sdrskiljningsforméga 4r, desto stérre beddms
forvixlingsrisken vara, Dirutdver sker beddmningen med utgéngspunkt i
genomsnittkonsumentens uppfattning av ifrigavarande mérken. Genomsnittskonsumenten
forutsitts i normala fall uppfatta miirket i dess helhet utan att analysera dess enskilda
komponenter. Vidare anses genomsnittskonsumenten endast i undantagsfall ha tillging bada
mirken sida vid sida, vilket innebir att han/hon endast kan forlita sig p& en inkomplett
minnesbild av det dldre mérket n#ir en jimforelse mellan mérkena gors. Slutligen anses
genomsnittskonsumenten tillmita olika typer av varor en varierande grad av
uppmirksamhet, vilket bland annat innebir att snabbrorliga konsumtionsvarors mérken inte
beaktas i lika hég grad som exempelvis kapitalvarors. I férevarande fall foreligger god
varuslagslikhet respektive —identitet mellan de bida mérkenas varuslag. Det krédvs dérfor en
mindre grad av mérkeslikhet for att forvéxlingsrisk skall anses foreligga. D& emellertid dven
mirkeslikheten 4r god, foreligger en Klar forvéxlingsrisk mellan markena. Invéndarens
mirke SANOSTOL #r ddrutéver synnerligen distinktivt med avseende pé ifrdgavarande
varuslag i klass 30. Mirket har dirmed ett brett skyddsomfang, och det krévs en avsevirt
stérre avvikelse fran mérket 4n det som presteras av innehavarens kdnnetecken SANOL for
att undanrdja forviixlingsrisk. Det 4r dven s att det i férevarande fall 4r frdga om varor som
typiskt sett dr foremdl f5r impulskép och vars mérken pd intet sitt utsétts for nagon
detaljgranskning av genomsnittskonsumenten. Férvixlingsrisken ar ddrmed sérskilt stor
inom ett omrade som det nu aktuella, och risken att konsumenterna skall tro att
ifrdgavarande varor h#rror frin samma kommersiella ursprung ér Gverhdngande.

Innehavaren av varumirket bestrider grunden fér invindningen och anfor huvudsakligen
fsljande. Det bestrides inte att varuslagslikhet foreligger i rent formellt hdnseende, eftersom
det aberopade #ldre mérket innehdller ordet “sweets”. Det torde dock vara uppenbart att ett
foretag som invindarens, vars verksamhetsmal enligt bolagets hemsida &r inriktade pé att
forbéttra patienters livskvalitet och hjilpa dem att leva ett hilsosammare liv, inte séljer
sotsaker av sedvanligt slag. Bolaget specialiserar sig pa kroniska luftviigssjukdomar och
mag- och tarmsjukdomar. Kopior av utdrag fran invindarens hemsida
www.altanapharma.com, frin 2005-09-05 och 14, har tillforts drendet. Sttsaker av
sedvanligt slag siljs till exempel i kiosker, dagligvarubutiker och varuhus. Den typen av
distributionskanaler nyttjas knappast av ett utpréiglat medicinskt foretag som forvintas
tilthandahélla sina produkter via apotek, sjukhus eller méjligtvis i hilsokostaffirer.
Innehavaren hivdar dzrfor att en faktisk varuslagsskillnad foreligger, d& varken syftena med
eller distributionskanalerna for de olika produkterna kan vara desamma. Prefixet SAN- (som
betyder sankt pa italienska) eller SANO- (som betyder bota, l4ka pd latin) dr synnerligen ofta
forekommande i varumérken. Samma sak géller dndelserna -OL respektive -TOL. Vid en
s6kning i Patlink finner man ett stort antal varumérken med dessa prefix eller suffix.
Innehavaren har hirtill bifogat en lista med utdrag frdn Patlink, vilken visar att det finns
minst 49 varumirken som bérjar pA SAN-, att minst 6 mérken har prefixet SANO-, att minst
35 varumirken slutar pa -OL och att minst 21 mérken slutar p4 -TOL. Samtliga réttigheter i
listan #r i kraft och omfattar varor i bland annat klass 30. Listan visar att varumirken med
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prefixet SAN- och suffixet -TOL &r synnerligen vanliga. Vad giller forvéxlingsrisken dr det
vidare inte troligt att konsumenters uppfattning om ett likemedelsforetag &r att det séljer
sotsaker eller godis av sedvanligt slag. Mérkena som s&dana skiljer sig ocksa s pass mycket
och pa ett sidant siitt att det inte finns ndgon anledning att befara en sidan koppling mellan
bolagen. En praxis vid forvixlingsbedomning som utvecklats vid OHIM ér att man #ven ska
se till om tva olika foretag tillhdr samma bransch och om varorna séljs via samma
distributionskanaler. Dessa omstindigheter tilihor helhetsbilden och paverkar i hdgsta grad
den faktiska forvixlingsrisken. Innehavarens bolag tillhandahéller inga likemedel och deras
produkter har inte till syfte att bota sjukdomar. Det foreligger alltsé stor branschskillnad och
respektive bolags produkter tillhandahalls inte vid samma ink&psstéllen. Slutligen &r bada de
aktuella kiinnetecknen sammansatta av delar som 4r synnerligen vanliga. Varumérken med
banal karaktir -totalt eller partiellt sett- tillmiits normalt inte ett starkt skydd, &ven om de inte
sillan har tillriicklig sérskiljningsférmaga for registrering.

Invindaren har som svar pa innehavarens inlaga i huvudsak anfort foljande. Det foreligger
en klar varuslagslikhet och delvis -identitet mellan innehavarens och invéindarens varor.
Denna likhet kan inte undanréjas genom spekulationer om innehavarens “verksamhetsmal”.
Enligt invindaren 4r de bada kinnetecknen SANOL och SANOSTOL patagligt lika, da de
kvarlimnar ett likartat intryck hos konsumenten. Det méste dirvid uppmérksammas att
mérkena vanligtvis inte ses bredvid varandra, utan att det hos konsumenten finns en
kvardréjande minnebild av det &ldre mirket. Det 4r med denna minnesbild som det yngre
mérket jimfors. Att mirket SANOL, med undantag av bokstaven T, &r uppbyggt av samma
bokstiver som finns med i market SANOSTOL, att det har de fyra inledande bokstéverna
gemensamt med mirket SANOSTOL, att det har en likadan avslutning som mérket
SANOSTOL och, som innehavarens rétteligen framhéller, att det har en inledning som
viicker samma associationer ("sankt” eller “bota”, ~l#ka”) som mirket SANOSTOL, leder
till att miirket SANOL hos konsumenten framkallar klara paralleller med minnesbilden av
mirket SANOSTOL. Vid en férvaxlingsbeddmning &r frigan om ett mérkes distinktivitet av
stor betydelse. Det har inte framkommit nigot som talar for att mérket SANOSTOL skulle
ha en begrinsad sarskiljningsforméga i forhallande till de varor det &r friga om i forevarande
drende. De aktuella mérkenas prefix formedlar samma associationer. Vid foreliggande
varuslagslikhet krivs en mindre grad av mérkeslikhet for att forvéxlingsrisk skall anses
foreligga. Summan av varuslagslikhet respektive mérkeslikhet torde mer &n vil viiga dver till
invéndarens fordel.

SKAL

Enligt 14 § forsta stycket 9 punkten varumirkeslagen far ett varumérke inte registreras om
miirket &r forviixlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av ndgon annan och ir
registrerat efter en tidigare ansdkan,

Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kdnnetecken anses forvéxlingsbara endast om de
avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgoras vid en helhetsbeddmning dér alla omsténdigheter
av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framforallt kéinnetecknens likhet samt likheten
avseende de varor som kinnetecknen avser. Avgdrande vid besvarande av frigan om
forviixlingsbarhet foreligger blir, i de fall varuslagslikheten kan konstateras, i vilken man
kannetecknen kan bedémas likna varandra. Bed6mningen av denna frdga skall grundas pd
kannetecknens visuella och fonetiska likhet, Hansyn skall &ven tas till om orden i de aktuella
kinnetecknen besitter ett gemensamt eller liknande begreppsméssigt innehdll, varvid risken
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f6r att konsumenterna genom association uppfattar att det rder ett samband mellan
varumirkena skall beaktas.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att det av invéindaren dberopade gemenskapsvarumirket och
innehavarens varumirke omfattar skydd for varor som 4r av liknande slag. Darmed
foreligger varuslagslikhet mellan kénnetecknen. Vad géller mérkenas likhet bestar
innehavarens mirke av lydelsen SANOL medan invéndarens gemenskapsvarumérke bestir
av lydelsen SANOSTOL. Bada mirkena inleds siledes med prefixet SANO-. De bida
mirkenas efterled skiljer sig dock &t dd innehavarens mirke bestér av suffixet -L medan
invindarens mérke utgors av suffixet -STOL. Det foreligger foljaktligen en inte obetydlig
visuell och tillika fonetisk skillnad mellan mirkena. Det foreligger ddrmed sammantaget inte
mirkeslikhet mellan innehavarens mérke och inviindarens &dberopade gemenskapsvarumirke.
Vid en helhetsbeddmning finner PRV att kéinnetecknen inte &r forvéixlingsbara. Féljaktligen
utgdr invindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invindningen skall dérfor avslés.

Beslutat den 3 2 MAR 2007
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall gira det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvérsrétten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som verklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader frn
beslutets dag.




