PRV AVSLAG AV INVANDNING

PATENT~ OCH REBISTRERINGSVERKET

Invindningsirende nr 2005/0060/0001
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INVANDARE

Actavis Group

Reykjaviksvegi 76-78 ExD. Patent- ach renistreringsy
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OMBUD

Dr Ludwig Brann Patentbyra Aktiebolag
Box 17192
104 62 Stockholm

INNEHAVARE

BABANI SCANDINAVIA AB
Fatburs Brunnsgata 21, 5tr
118 28 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstiende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumaérkeslagen, VmL (1960:644).

ARENDET
Invandningen avser det nedan tergivna varumarket. med registreringsnummer 371116, for
tandkram, 1 klass 3.
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Det sokta mirket utfors i rosa och blatt med toning 1 vitt.
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Invindaren har yrkat att registrering 371116 skall upphivas och har som grund for
invandningen anfo1t att innehavarens mirke #r forvixlingsbart med invéndarens inarbetade
varumirke FLUDENT, vilket enligt uppgift anvénts inom omrédet dentala farmaceutiska
produkter fér munvatten, tuggummi, tabletter, halstabletter och sugtabletter. Invindaren gor
vidare gallande att innehavaren sannolikt limnat in ansdkan om registrering i ond tro.

Till stad for invandningen har invéindaren huvudsakligen anfort att innehavarens mérke, 1
vilket det dominerande och sirskiljande inslaget dr ordet FLUODENT, #r nistan identiskt
med invindarens marke FLUDENT. Vidare foreligger varuslagslikhet mellan mirkena da
innehavarens mirke avser tandkrdm och invéndarens mirke avser dentala farmaceutiska
produkter i form av munvatten, tuggummi, halstabletter och sugtabletter. Det finns en risk att
omsittningskretsen tror att produkter under market FLUODENT kommer frin samma
kommersiella killa som produkter under det valkdnda namnet FLUDENT.

Inviindaren har vidare anfort att foretaget Alpharma, som numera forvarvats av det islindska
bolaget Actavis, sedan mer &n 30 ar tillbaka har tillverkat och forsalt olika dentala
farmaceutiska produkter under kannetecknet FLUDENT. Mirket FLUDENT ér vidare
registrerat i ett antal lander, bl.a. i Norge, Finland och Danmark. 1975 fick Alpharma det
forsta forsdljningstillstindet av lakemedelsverket och tillstandet omfattar idag tva olika
produkter som séljs under ovannimnda kinnetecken, namligen sugtabletter i olika styrka,
med tva olika smaker, samt medicinskt tuggummi. Bade sugtabletterna och tuggummina
siljs receptfritt och produkterna omfattas av reglerna i likemedelslagen. De forsta tabletierna
med styrkan 0,25 mg godkdndes den 29 augusti 1975 och de tva andra varianterna, 0,5 mg
respektive 0,75 mg, godkéndes och har funnits pa marknaden sedan juni respektive
september 1988. Tuggummiprodukterna har ocksa funnits pa den svenska marknaden under
lang tid. Det ror sig siledes om betydande, konsekvent och langvarig anviindning av mérket
inom ett specifikt produktsortiment. Fluorprodukter under kinnetecknet FLUDENT &r sedan
lang tid tillbaka klart marknadsledande i Sverige, med en marknadsandel Sver 70 %o vad
avser sugtabletter. Den totala marknadsandelen for olika typer av fluorprodukter under
Linnetecknet FLUDENT uppgick &r 2005 till 32 %. Under 2005 saldes 121 miljoner
tabletter av mirket FLUDENT i Sverige. Omsittningskretsen for produkterna bestar dels av
konsumenter, dels av likare och tandvardspersonal samt ink&psansvariga hos landstingen.

Vidare har invindaren anfort att med hansyn till att FLUDENT har och har hafi en siddan
dominerande marknadsstillning, sarskilt for sugtabletter innehailande fluor, och da
‘inehavaren handlar med produkter som fluortandkram, s& méaste innehavaren ha ként till att
inviindarens produkter fanns pa den svenska marknaden innan ansékan gavs in &r 2005.

Invindaren har, for att visa att dennes miirke var inarbetat for fluortabletter och
fluortuggummin vid tidpunkten for ansdkans ingivande, bland annat redogjort for sina
marknadsfoéringskostnader under ren 1996 till 2004 samt uppgett att marknadsforing dven
har skett via Apoteket AB, i veckopress och i fackpress. Invéndaren har dven

ingivit utdrag fran invéndarens hemsida som visar forséljningssiffror, en produktresume fran
likemedelsverkets hemsida for de ovanndmnda sugtabletterna, exempel pé
forpackningsutstyrslar, reklam riktad till likare och tandlikare, en likemedelslista for Skéne
avseende tandvardsprodukter, en redogdrelse for antalet sdlda produkter av kinnetecknet
FLUDENT i Sverige under aren 2000-2004, en kopia pa en artikel ur Tandlikartidningen, en
kopia pa en vetenskaplig resumé betriffande stomatologiska preparat, exempel pa apotekets
marknadsforing av FLUDENT, exempel pa annonser fran tidigt 1990-tal t.o.m. idag,
tidningsartiklar, en enkit avseende invéindarens produkter frn 1997 riktad fill tandldkare, en
reklamfilm pa DVD och uppgifier om forsaljningsstatistik och TV-reklam.
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innchavaren av varumirket har bestridit grunderna for invdndningen och i huvudsak anfort
att man inte har haft ndgon kinnedom om att varumérket FLUDENT anvinds i Sverige eller
i nAgot annat skandinaviskt land. Det &r vidare felaktigt att invindarens varumérke skulle
vara registrerat i andra skandinaviska lander. | Danmark siljs tabletterna under varumérket
FLUX och i Norge anvinds varumiérket XERODENT. I Finland siljs de inte alls.
Innehavarens varumérke FLUODENT #r en sammanslagning av orden FLUORIDE och
DENTAL, som #r vanliga ord for tandkrdm. Man har inte haft avsikten att stjila ndgon
annans varumirke och har inte ként till invindarens varumérke. Invindarens varor siljs
endast p4 apoteket medan innehavarens tandkrém saljs i lagprisbutiker, varfor det inte rader
nagot tvivel om varornas kommersiella ursprung.

SKAL

Av 2 § tredje stycket VimL framgér att ett kinnetecken anses inarbetat, om det hér i landet
inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig 4r kdnt som beteckning for de
varor som tillhandahalls under kédnnetecknet.

I 14 § forsta stycket punkten 6 VL anges att ett varumiirke inte far registreras om mérket ar
forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan anvinder i en
niringsverksamhet, med négon annans varumérke som &r registrerat efter tidigare ansdkan
efler med nigon annans varuka@nnetecken som &r inarbetat da anstkan om registrering gots.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kiannetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor och tjinster av samma eller liknande slag.

Av 14 § forsta stycket 7 punkten VmL féljer att ett varumirke inte fir registreras om mérket
ar forvaxlingsbart med ett varukinnetecken som vid tiden for ansdkan anvinds av nagon
annan samt ansékan gjorts med vetskap om detta och sokanden inte anvint sitt marke innan
det andra kinnetecknet togs i bruk.

Avgorande vid besvarandet av fragan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kinnetecknen kan anses likna varandra.
Beddmningen av denna friga skall grundas pa det helhetsintryck mérkena formedlar och da
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mérkena eventuellt besitter ett gernensamt eller liknande
begreppsmassigt innehéll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Man har dven att ta hinsyn till
det faktum att konsumenten ofta saknar en reell mgjlighet att samtidigt jaimfora tvé
motstiende mirken, varfor det vid foérvaxlingsbeddmningen skall bortses frin ovisentliga
detaljskillnader vilka i och for sig kan vara liitta att notera vid en direkt jamférelse. Beaktas
skall ocksa att omsittningskretsens minnesbild av ett varumirke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

PRV gor foljande beddmning.

Det kan konstateras att innehavarens och invindarens kiinnetecken omfattar liknande varor
inom omradet for tandhygien. Vidare ar invindarens mirke FLUDENT nérmast identiskt
med dominanten FLUODENT i innehavarens mirke da det enda som skiljer orden frén
varandra &r bokstaven O. PRV konstaterar siledes att det foreligger savil varuslagslikhet
som mirkeslikhet mellan inviindarens och innchavarens kannetecken.
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D4 invindaren delvis grundar sin invandning pé en icke registrerad rittighet maste forst
faststillas om det vid tidpunkten for innehavarens anstkan forelag ett registreringshinder i
form av ett forvixlingsbart kiinnetecken vilket uppkommit genom inarbetning.

Eniigt vad utredningen visar har kiinnetecknet FLUDENT anvénts i Sverige sedan 1975 for
dentala farmaceutiska varor i form av sugtabletter. Av utredningen framgar vidare bland
annat att de produkter som tilthandahélls under mérket siljs pa landets apotek och pa
tandlikarmottagningar och att en kontinuerlig marknadsforing av produkterna har skett.
Enligt invéindarens egna uppgifter har produkterna i friga en andel om ca 70 % av
marknaden for sugtabletter och den totala marknadsandelen for olika typer av fluorprodukter
under kdnnetecknet FLUDENT var &r 2005 32 %. Den av invindaren aberopade utredningen
kan dock inte anses ha styrkt varken dessa uppgifter eller i fvrigt visat att kéinnetecknet
FLUDENT ér inarbetat inom omsittningskretsen. Det har sdledes enligt PRV:s mening inte
visats att FLUDENT var inarbetat som ett kiinnetecken for dentala farmaceutiska preparat 1
form av sugtabletter och tuggummin vid tidpunkten for ingivandet av ansékan om
registrering av varumirket FLUODENT. Négot hinder enligt 14 § forsta stycket punkten 6
Vml. féreligger ddrmed inte.

Vad avser det av inviindaren anforda hindret att innehavaren, nir denne limnade in sin
ansokan till PRV, varit i ond tro enligt 14 § forsta stycket 7 punkten VmL konstateras
féljande.

Det aligger den som pastdr att ett mérke registrerats i ond tro att visa att market vid
ansokningsdagen anviindes av annan dn innehavaren samt att innehavaren vid denna tidpunkt
kinde tiil anvindningen. Det har av den ingivna utredningen framkommit att mérket
FLUDENT var i bruk vid ansékningsdagen. Inviindaren har dock inte visat att innehavaren
vid tidpunkten f&r ingivandet av ansokan kénde till invindarens anvandning av kénnetecknet
FLUDENT. Féljaktligen utgér grunderna for invandningen inte ndgot hinder mot att
registreringen bestdr varfor invindningen skall avslas.

Beslutat den 1 6 AUG 2007

Wb ld

Ulrika Axelsson

ﬁlﬁeatrid@: Josephson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som tverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tv& ménader fréan
beslutets dag.




