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ARENDET
Arendet avser invéindning mot varuméirket MULTI TOTAL med registreringsnummer

378046, registrerat for naturlikemedel och kosttillskott i form av vitaminer och mineraler, i
klass 5.

Invéndaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gér som det far forstis gillande
att mérket &r forvixlingsbart med varumérket MIVITOTAL, med registreringsnummer
361452 vilket ar registrerat for kosttillskott (proteiner), i klass 29. Invindaren anfér vidare
att dess varumdrke 8r inarbetat. Invéindarens har dven anfort att registreringen skall upphivas
mot bakgrund av 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen. Till st6d hérfor anfor
invéndaren i huvudsak féljande. Invindarens registrering omfattar kosttillskott (proteiner) 1
klass 29 och innehavarens registrering omfattar naturldkemedel, kosttillskott i form av
vitaminer och mineraler i kiass 5. Aven om varken ordalydelsen eller klassningen 4r
densamma sa rader det ingen tvekan om att dessa varor #r snarlika och varor som #r att ses
som ”...samma eller liknande slag” enligt 6 § varumérkeslagen och tidigare praxis.
Férvaxlingsrisken mellan varorna méste ses som uppenbar. Inviindaren har hirvid bifogat
reklammaterial frAn innehavaren dér man i materialet jAm{or sin produkt MULTI TOTAL
med invandarens produkt MIVITOTAL och dér det uppenbart &r klart att motparten anser att
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produkterna &r likvardiga. Det faktum att de aktuella registreringarna omfattar varor i olika
klasser har i praktiken ingen betydelse da produkterna, av innehavaren, anses vara
likvéirdiga. Klar risk for forvixling mellan varoma finns sdledes. Invindarens registrering
omfattar ordet MIVITOTAL som &r ett sammansatt ord bestiende av prefixet MIVI- samt
suffixet -TOTAL. Innehavarens mirke bestir ocksé av tvd ordled, ett forsta led MULTI samt
ett andra TOTAL. De tva forsta delarna MIVI- och MULTI har bada samma
begynnelsebokstav, ndgot man bor fésta sérskild vikt vid, vid beddmningen om fSrvixling
foreligger. Vidare slutar dessa forsta ordled med bokstaven "I””. De andra orden TOTAL 4r
identiska. Sammantaget 4r de bada mérkena mycket lika och vid en helhetsbedémning méste
man se det som uppenbart att motpartens varumérke kan ses som forvixlingsbart med
invandarens mérke. Invéindaren hénvisar vidare till det ingivna marknadsforingsmaterialet
frdn innehavaren, dir dessa anvinder sitt varumérke skrivet i ett ord MULTITOTAL, inte
sdsom deras registrering anger, i tva ord. Invéindaren ser detta som ett sétt att dra fordel av
invéndarens mycket vilkinda varumaérke och det faktum att innehavarens varumérke
inldmnats i tvd ord anser invindaren inte att man bor ldgga alltfor stor vikt vid, vid en
beddmning om forvixling mellan de tvi orden. Sammantaget kan man se
begynnelsebokstaven "M” samt sista bokstaven i prefixet "I tillsammans med suffixet
"TOTAL” som en klar indikation p4 att, sedda i sin helhet, en konsument kan komma att
uppfatta dessa varumérken som forvixlingsbara.

Vad giller fragan om inarbetning anf6r invindaren vidare foljande. Inviindaren lanserade
produkten MIVITOTAL 1993 och varumirket har varit 1 bruk sedan dess och &r en av de
marknadsledande kosttillskottsprodukterna i Sverige. Produkten siljs genom
hélsokostbutiker och annan fackhandel och invindaren har sedan lanseringen kontinuerligt
marknadsfort produkten i olika medier sdsom tidningsannonser i fackpress, genom
broschyrer till omséttningskretsen samt s kallade butiksstind. Vidare har invéndaren tagit
fram en periodisk skrift under namnet MIVITOTAL som skickas till hela
omsittningskretsen. MIVITOTAL har vidare uppmérksammats i ett antal tidningsartiklar i
bade fackpress och populirpress. Invéindarens produkt MIVITOTAL har ront stora
framgéangar och har vunnit ett flertal priser inom branschen. Den erkénda
branschorganisationen Halsokostradet har utsett MIVITOTAL till Arets Halsokostpreparat
under dren 1997, 1999, 2001 samt 2002 och MIVITOTAL har erhallit 2:a och 3:e pris i
denna utndmning under en rad andra &r. MIVITOTAL har silts sedan 1993 och &r idag
invindarens storsta produkt 1 Sverige. Sammantaget kan man konstatera att MIVITOTAL &r
ett i Sverige inarbetat varumérke som ses som mycket vilkéint inom omséttningskretsen. D4
varorna som omfattas av invindarens registrering och den varuftrteckning som omfattas av
innehavarens registrering &r att ses som liknande och kompletterande samt da varumirkena
dr att ses som mycket nérliggande finns en uppenbar risk for att omsattningskretsen forvixlar
de bada varumérkena och dédrigenom dven dess kommersiella ursprung.

Invindaren har till drendet fort material i form av en kopia pa registreringsbeviset for
invindarens registrering, diverse reklammaterial frAn inmehavaren, kopior pa
tidningsannonser i fackpress, broschyrer som skickats till omséttningskretsen, exempel fran
den periodiska skrift som invindaren tagit fram, kopior pa ett antal tidningsartikiar fran savil
fackpress som populérpress, artiklar frin Halsokostradet samt en sammanstéllning av de
marknadsforingskostnader som invéindaren lagt ner pé sin produkt MIVITOTAL i Sverige.

Invéndaren har #ven inkommit med ytterligare en marknadsunderstkning gjord mellan 17-21
mars 2006 for att utvisa att invindaren har en ytterst stark position pad marknaden och att det
kan ses som klarlagt att deras varumirke MIVITOTAL ér inarbetat pa den svenska
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marknaden. Enligt invéindaren visar marknadsundersékningen att det finns en stark
forvixlingsrisk mellan de tva aktuella varumérkena. Inviindaren meddelar dven att dessa
parallellt med denna invéndning dven for talan vid Stockholms Tingsritt och 1 Svea Hovritt
vad géller ett interimistiskt vitesforbud for innehavaren. Invéindaren har i bada instanserna
vunnit detta mél och motparten har skt prévningstillstdnd, ndgot som Higsta Domstolen
inte har beviljat. Invéndaren har hirvid bifogat ett protokoll fran Svea Hovritt Avdelning 2
som utvisar detta mal. Denna talan om interimistiskt vitesforbud talar ocksa for att det &r av
yttersta vikt att innehavaren registrering upphévs.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna f6r invindningen och anf6r huvudsakligen
f6ljande. Ordet eller suffixet TOTAL forekommer i 29 registreringar i Sverige och 44
registreringar i Europeiska Unionen i de aktuella klasserna och méste dérfor anses ha ringa
eller ingen varumérkesrittslig betydelse. Ordet eller prefixet MULTI férekommer i minst 60
registreringar i Sverige och i minst 50 registreringar i Europeiska Unionen. Ingen av dessa
registreringar har anforts mot MULTI TOTAL och enligt innehavarens uppfattning kan man
inte anse att varumérkeslikhet foreligger endast dirfor att tvd varumirken har samma
bokstav 1 bérjan och slutet av ett ord. Att tilldmpa ett sddant resonemang skulle innebira att
ordlikhet skulle foreligga i ett stort antal fall som skulle framsta som mirkliga. Vid
beddmningen av likhet skall ju mérkena bedémas endast till sin helhet och inte i delar.
Utover den i skrift tydliga skillnaden mellan “mivi” och "multi” méste dven inviigas den
uttaisméssiga skillnaden. Diskrepansen mellan ”ivi” och ™ulti” &r avsevird och dérfor ar
MIVITOTAL inte forvixlingsbart med MULTI TOTAL oavsett vilken registrering som skett
forst. Betrdffande varuslagslikheten 4r "kosttillskott™ nirbesliktade oavsett till vilken klass
de hér, men varorna i klass 5 torde vara mera ett likemedel An varoma i klass 29.
MIVITOTAL #r registrerat for "kosttillskott™ (proteiner), men anviinds for
vitamin/mineralpreparat”. MIVITOTAL anvinds dessutom inte alltid som det #r registrerat,
i ett ord, utan dven i tvé ord pé vissa preparat. Betriffande inarbetningen &r ett varumirke
inte inarbetat endast beroende pa den tid det funnits p4 marknaden, utan det avgérande &r i
vilken mén “marknaden” kénner till produkten. MIVITOTAL siljs endast i
hilsofackhandeln, som enligt tillginglig statistik stir fér 19 % av den totala
vitamin/mineralpreparatsmarknaden. Omséttningskretsen kan s#igas vara de som anvinder
samt de som kan tinka sig att anvinda denna typ av preparat. Det innebdr att 81 % av
omséttningen sker pa andra kanaler &n hélsofackhandeln/apotek, dagligvaruhandein. Det i
sin tur innebér att endast en mindre del av omséttningskretsen torde vara bekant med
MIVITOTAL och om man far utgd frén att dven en del av hilsofackkunderna ej kinner tiil
MIVITOTAL blir andelen som kénner till varumérket &nnu mindre. Att utifrén en sé liten
spridning hévda inarbetning anser innehavaren inte vara korrekt. Den av invéindaren
pastadda inarbetningen har ej heller styrkts. Betriffande invindarens upplysning om att
MIVITOTAL vunnit pris bor papekas att priset avser att héilsofackhandeln tyckt det vara en
intressant produkt att arbeta med, det siger inget om varken kvalité eller villkindhet hos
slutkunderna.

SKAL
Enligt 2 § forsta stycket varumérkeslagen forvarvas ensamritt till ett varumérke, dé méarket
har blivit inarbetat.

Av 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen framgar att ett varumaérke inte far
registreras bl a om maérket 4r forvixlingsbart med nidgon annans varumérke som dr registrerat
efter en tidigare ansdkan eller med nigon annans varukinnetecken som #r inarbetat da
ansdkan om registrering gors.
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Enligt 6 § forsta stycket samma lag skall kinnetecken anses férviixiingsbara endast om de
avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag.

Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumérke om mirket &r férvixlingsbart med ett varukinnetecken som vid tidpunkten for
anstkan anvindes av ndgon annan samt att ansdkan gjordes med vetskap om detta och
stkanden inte anvint sitt médrke innan det andra kénnetecknet togs i bruk.

Fragan om forvixlingsbarhet skall avgéras vid en helhetsbedémning dér alla omstindigheter
av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjéinster som mérkena avser. Avgérande vid besvarande om
forvaxlingsbarhet foreligger blir, i de fall varu- tjinstesiagslikhet kan konstateras, i vilken
mdn kinnetecknen kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna friga skall grundas
pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hinsyn skall #ven tas till om orden i de aktuella
mirkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehall, varvid risken for att
konsumenterna genom association uppfattar att det rider ett samband mellan varumirkena
skall beaktas.

PRV gér foljande beddmning.

Inledningsvis konstateras att innehavarens mirke och det av invindarens 4beropade
varumérket omfattar varor av liknande slag.

Vad géller mérkenas likhet bestdr innehavarens mérke av lydelsen MULTI TOTAL medan
invéndarens mérke bestér av lydelsen MIVITOTAL. Bada mérkena innehéller siledes
samma slutled, ndmligen ordet TOTAL. Utdver denna avslutande likhet s skiljer sig
emellertid de bada mérkena helt &t da innehavarens mérke borjar med forledet MULTI- som
har betydelsen "méng-" (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version pa www.ne.se,
atkomst 070712), medan invindarens mérke inleds med ordet MIVI- vilket synes vara ett
fantasiord. Méarkena ger dérmed inte upphov till nigon liknande association. De olika
forleden gor ocksa att ordens uttal och utseende blir helt olika. Vid en helhetsbedsmning, vid
vilken héinsyn tagits till den bleknande minnesbilden samt till invindarens omfattande bruk
av sitt kiinnetecken, finner PRV att innehavarens mérke inte &r f5rviixlingsbart med
invdndarens &beropade registrering. Foljaktligen utgor invindningen inte ndgot hinder mot
registreringens fortsatta bestind. Invindningen skall dérfor avslas.

Eftersom de bdda mirkena inte befunnits vara fSrvixlingsbara s finns heller ingen
anledning att ga vidare in pd frigan huruvida inviindarens mérke #ven #r att anse som
inarbetat. Det finns heller ingen anledning att prova frigan huruvida innehavaren registrerat
varumérket MULTI TOTAL i ond tro.
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Beslutat den 2 6 JuL 2007

e (i

Ulrika Axelsson

,S AN mu-(_d\ CraANY CoAAn
Susanne Jansson “

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvérsritten, men sdndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stéderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé ménader frin
beslutets dag.




Bilaga 1

Invandningsirende nr. 2006/0041/0001

Rittelse av inviindningsbeslut i drende 2006/0041/0001, med expedieringsdatum 2007-
07-26, enligt 26 § forvaltningslagen (1986:223). :

Av forbiseende har felaktig rubrik, lagrum samt beslutstext angivits i beslutet vilket
framgar av den beslutsmotivering som aterfinns i slutet av samma dokument. Felen far
dérfor anses vara av sddan uppenbar karaktér att rittelse kan vidtas i enlighet med 26 §
forvaltningslagen.

Rubriken skall ha féljande lydelse: Avslag av inviindning,

Beslutstexten skall ha féljande lydelse: Patent- och registreringsverket avslar
inviindningen med ovanstiende nummer med stéd av 21 § andra stycket
varumiirkeslagen (1960:644).

2007-08-24

At Al

Asko Annala




