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PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

Invéindningsirende nr 2006/0106/0001

Registrering nr 381189

INVANDARE

Apoteket Aktiebolag (publ)
118 81 Stockholm Exp. Patent- och registreringsverket

OMBUD 2008 -06- 05

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Pollex Retro AB
Kapellvigen 12
178 37 Ekerd

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen med ovanstdende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invandningen avser varumérket @POTEKET MONTECHRISTO, med registreringsnummer
381189, for affirsradgivande fjanster avseende franchising innefattande marknadsftring, 1
klass 335, factoring, i klass 36. Mirket dr dtergivet nedan.

@poteket

Montechristo

Innehavarens varumirkesregistrering med reg.nr 381189 utfors i grént och blatt

Invindaren har yrkat att registrering 381189 skall upphévas och har som grund fér
invindningen anfort att innehavarens varumérke 4r forvaxlingsbart med invéndarens firma
APOTEKET AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556138-6532, som enligt
verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets niringslivsregister avser tillhandahdllande av
varor och tjinster inom likemedelsomradet samt dirmed forenlig verksamhet. Verksamheten
skall bedrivas pa sdant sitt att en god 1akemedelsforsotjning i Sverige framjas.

Invindaren har dven anfort att innehavarens varumérke &r forvixlingsbart med invindarens
svenska varumirkesregistreringar 313142 APOTEKET BIET, for distribution av lakemedel
och andra apoteksvaror, i klass 39, 308768 APOTEKET BJ ORKEN, 308745 APOTEKET
BJIORNEN, 308746 APOTEKET BAVERN, 308765 APOTEKET C-W-SCHEELE, 308748
APOTEKET DRAKEN, 309366 APOTEKET EKEN, 308749 APOTEKET ELEFANTEN,

Box 530, 826 27 SHderhamn [ Bestkare: Kungsgatan 8]
Tel: OB - 782 25 00, Fax: 0270 - 173 51, PlusGiro: 95 78 41-0, Bankgiro: 5052 - 6797
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308747 APOTEKET ENHORNINGEN, 309364 APOTEKET FALKEN, 309365
APOTEKET FENIX, 308769 APOTEKET FURAN, 308750 APOTEKET GRIPEN,
308751 APOTEKET HIORTEN, 308752 APOTEKET HAGERN, 308766 APOTEKET
KRONAN 341918 APOTEKET KURIR i figur, dtergiven nedan, 308753 APOTEKET
LEJONET, 308770 APOTEKET LINNEAN, 308754 APOTEKET MARDEN, 308767
APOTEKET NORDSTJARNAN, 308755 APOTEKET ORMEN, 308756 APOTEKET
RENEN, 308757 APOTEKET STORKEN, 308758 APOTEKET SVALAN, 308759
APOTEKET SVANEN, 308760 APOTEKET SALEN, 308761 APOTEKET TRANAN,
308762 APOTEKET UGGLAN, 308763 APOTEKET ALGEN, 308764 APOTEKET
ORNEN, samtliga med disclaimer for ordet APOTEKET, 341919 APOTEKET DIREKT i
figur, atergiven nedan, samtliga f6r kundinformation och rddgivning vid férsdljning av
ldkemedel och andra apoteksvaror, i klass 35, distribution av likemedel och andra
apoteksvaror, 1 klass 39, 357312 APOTEKET DJURAPOTEKET i figur, atergiven nedan,
for kundinformation vid férsiljning av veterindrlakemedel och veterinéra varor, i klass 335,
och farmaceutisk radgivning avseende veterindrlikemedel och veterinira varor, i klass 42,
358013 APOTEKET HALSOTORGET i figur, atergiven nedan, for farmaceutiska och
hygieniska preparat, i klass 5, farmaceutisk radgivning, i klass 42. Samtliga ovanndmnda
ordmirken ir registrerade med disclaimer for ordet APOTEKET och samtliga ovanndmnda
figurmirken med disclaimer for hela lydelsen. Vidare dberopas 305668 APOTEKET
KRONAN i figur, atergiven nedan, registrerad for samtliga varor, i klass 5 och distribution
av likemedel, i klass 39.

K1 Apoteket Kurir

Invindarens varumairkesregistrering med reg.nr 341918

K1 Apoteket Direkt

Inviindarens varumirkesregistrering med reg.nr 341919

K1 Apoteket

Djurapoteket
Invindarens varumérkesregistrering med reg.nr 357312

K Apoteket Hdlsotorgel

Invéindarens varuméarkesregistrering med reg.nr 358013

L1 Apoteket Kronan

Invindarens varumirkesregistrering med reg.nr 305668 utfors i blétt, gront och vitt

Invdndaren har dven anfort att innehavarens mérke #r forvixlingsbart med invéndarens
gemenskapsregistrering 00437912 APOTEKETSHOP, for farmaceutiska och veterindra
preparat; hygieniska preparat for medicinska dndamil; dietiska substanser anpassade for
medicinskt bruk, spadbarnsmat; plaster, fsrbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala
avtryckningsmassor; desinfektionsmedel, i klass 5, fsrmedling av varor (for annans rdkning);
sammanstillning och visning av varusortiment for att mojliggora for kunder och anvéndare
att fa information om och képa farmaceutiska preparat, hygieniska preparat och
forbandsmaterial, i klass 35, emballering av varor och gods; varuleveranser; distribution av
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paket och kollin; distribution av likemedel och receptfria preparat och produkter, i klass 39,
medicinska tjdnster; veterinira tjdnster; hygienisk vard och skénhetsvard for ménniskor;
konsultationstjanster relaterad till medicinsk hidlsovard, i klass 44.

Vidare har invdndaren anfort att innehavarens mérke &r forvaxlingsbart med sékandens
inarbetade kdnnetecken APOTEKET som ér vil ansett 1 Sverige.

Slutligen har invéndaren, som det far férstds, dberopat 14 § forsta stycket, punkten 7
varumérkeslagen, och anfért att innehavarens anstkan gjorts med full vetskap om
inviindarens ovanndmnda registreringar och att innehavaren hirigenom varit 1 ond tro, samt
att mirket dr dgnat att vilseleda allménheten och att det darfor tillika forelegat
registreringshinder enligt punkten 2 i ovanndmnda lagrum.

Till st6d for invandningen har invindaren huvudsakligen anfért att dennes firma
registrerades ar 1989 och att invéndaren dven har en rad varumérkesregistreringar i vilka
ordet APOTEKET ingéar. De tjdnster som innehavarens mérke avser ryms inom det
verksamhetsomrade for vilket invindaren har registrerat sin firma varfér det rdder identitet
mellan de tjanster som innehavaren och invéndaren tillhandahéller. Den omsténdigheten att
innehavaren 1 sitt varumérke stavar @POTEKET med @ i stéllet f6r A forandrar varken
uttalet eller betydelsen av ordet. Tilligget MONTECHRISTO 1 innehavarens mérke gor
ingen skillnad vid forvixlingsbedomningen dd @POTEKET é&r mérkets dominanta del samt
med beaktande av att invéindarens mirke APOTEKET ér vil ansett. ”Apoteket” &r inte nagon
generisk bendmning.

Invindaren har vidare anfort foljande. APOTEKET dr ett vél ansett kidnnetecken 1 Sverige
for forsiljning och marknadsforing av likemedel och egenvardsprodukter. Ar 2006 var
s6kandens omsiittning 36,9 miljarder kronor och antalet anstillda 4r cirka 11 000. Till
styrkande av dessa uppgifter har invéndaren bifogat utdrag ur Nationalencyklopedin.
Invdndarens omsittning kommer framst fran tre delomraden: forséaljning av foreskrivna
likemedel, avtalsbaserad f6rséljning till landsting, kommuner och féretag samt forséljning
av egenvardslikemedel och 6vriga hélsoprodukter. Den 17 april 2007 till och med den 3 maj
2007 genomfordes pa invindarens uppdrag en marknadsundersékning avseende
kinnetecknet APOTEKET av foretaget Brand Eye, varav framkom féljande. 501 intervjuer
genomfordes med slumpvis utvalda konsumenter i dldrarna 16-74 ar. Det var 90 % (451 av
501) som spontant kopplade ihop ordet APOTEKET med sddana specifika tjanster och
produkter som invindaren tillhandahéller. Av samtliga respondenter var det 56 %, det vill
sdga 282 av 501 personer, som angav att kannetecknet APOTEKET enbart kan anvéindas av
ett foretag. Understkningen visade sdledes att en betydande del av omséttningskretsen
kanner till att APOTEKET ér en beteckning for de varor och tjdnster som tillhandahélls
under kiinnetecknet. ] en Corporate Image-mitning, en &rlig undersdkning som méter ett
foretags image, eller rykte, utférd av understkningsforetaget Synovate, virderades
APOTEKET som ett av de framsta bolagen nér det galler attityd till och kéinnedom om
foretaget. Till styrkande av detta har invdndaren ingivit ett utdrag ur invéndarens
arsredovisning f6r &ret 2006. I Corporate Image-métningen skedde intervjuer via webben
med personer i dldrarna 16-75 &r. Intervjuerna genomfirdes mellan den 24 oktober och den 1
november 2006, Totalt genomftrdes 1000 intervjuer. [ métningen framgar bl.a. att 74 % av
respondenterna associerar APOTEKET med mediciner/férsiljning av lakemedel.
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Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invindningen och i huvudsak anfort
att ordet “apotek™, 1 bestdmd form “apoteket”, dr en generisk benédmning pa
detaljhandelsverksamhet med ldkemedel, knnetecknad av att apoteksinrittningar har
farmaceutisk utbildad personal, vilka har rédttighet att expediera ldkemedelsrecept. I Sverige
dr ocksé ritten att till konsument tillhandahdlla receptfria likemedel férbehéllen
apoteksinrittning. Ordet anviinds i ovanndmnda betydelse inte bara i Sverige utan dven 1
Norge och Danmark och i flera andra ldnder. Innehavaren av varumérket avser inte att verka
inom invindarens etablerade verksamhetsomrade, d.v.s. drivande av apoteksinrittningar
samt beredning av likemedel. Inledningsordet @POTEKET i innehavarens mérke &r inte
identiskt med ordet APOTEKET i invdndarens firma. Vid en s6kning i PRV:s
varumirkesregister ges ingen traff pd innehavarens méarke vid s6kning pé ordet “apotek™
eller "apoteket”. Vidare kommer firger och typsnitt i innehavarens mérke att vara avvikande
fran dem som anvinds av invindaren. Ordet "apotek™ eller "apoteket” dr, sdsom generisk
verksamhetsbeskrivning, inte ett registrerat varumérke. Orden forekommer med olika tilligg
i ett betydande antal i Sverige registrerade varumérken som inte innehas av invindaren.

SKAL

2 § varumirkeslagen stadgar bland annat att det &ven utan registrering forvirvas ensamrétt
till ett varuméirke, da mirket blivit inarbetat. Genom inarbetning f6rvirvas ensamrétt ocksa
till andra sirskilda varukénnetecken som anvénds i en niringsverksamhet. Ett kdnnetecken
anses inarbetat, om det hir i landet inom en betydande krets till vilken det riktar sig &r ként
som beteckning for de varor som tillhandahalls under kdnnetecknet.

Enligt 14 § 1 stycket punkten 2 far ett varumiérke inte registreras om mérket &r dgnat att
vilseleda allménheten.

Enligt 14 § forsta stycket punkten 6 far ett varumérke inte registreras om mirket ar
forvixlingsbart med ett namn eller en firma som négon annan anvinder i en
niringsverksamhet, med nigon annans varumdrke som &r registrerat efter tidigare ansékan
eller med ndgon annans varukinnetecken som &r inarbetat da ansékan om registrering gors.

Av 14 § forsta stycket punkten 7 framgér att registreringshinder féreligger om mirket r
forviixlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tiden for ansékan anvénds av ndgon annan
samt anstkan gjorts med vetskap om detta och sékanden inte anvént sitt mérke innan det
andra k#nnetecknet togs i bruk.

Av 14 § forsta stycket punkien 9 framgar att ett varumérke inte far registreras om det &r
forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och 4r
registrerat efter en tidigare ansékan.

Enligt 6 § forsta stycket varumérkeslagen anses kénnetecken som huvudregel vara
forvixlingsbara endast om de avser varor/tjdnster av samma eller liknande slag.

Avgorande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet foreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken man kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand pa mirkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehall, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
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att det rader ett samband mellan varumérkena skall beaktas. Aven ett mérkes
sirskiljningsforméaga skall beaktas vid bedomningen av forvéxlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan forvixlingsbarhet dven dberopas till f6rmén
for ett kannetecken som #r vil ansett hér i landet, om anvéndningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till férfang for det vl ansedda
kanneteknets sirskiljningsférméga eller anseende. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket
forutsétts vara for handen i varje fall da risk finns for att anvandningen av ett yngre liknande
mirke kan landa det dldre miéirket till forfng eller eljest dra otillborlig fordel av detsamma.
En otillbérlig fordel far anses foreligga s snart ett yngre marke drar nigon nytta av
betydelse av det vil ansedda miarkets goodwill. Vid faststillande av vad som utgdr ett val
ansett” mirke i varumérkeslagens mening ar graden av kinnedom om mérket hos savil
allminhet som omsittningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt
avlisbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet 4&r menat att vara kvalitativt,
i den meningen att dven andra goodwillskapande aspekter skall végas in i begreppet.
Huruvida ett marke 4r att betrakta som vl ansett” eller inte kommer dock i praktiken att
vara avhiingigt nivin av kdnnedom om miérket 1 fraga.

PRV gor foljande bedémning.

Det kan inledningsvis konstateras att det enligt PRV:s uppfattning inte rdder varu- och -
tjansteslagslikhet mellan innehavarens varumérke och invindarens firma da de tjénster som
innehavarens varumirke avser i varumérkesrittsligt hinseende skiljer sig frén den
verksamhet som bedrivs under invindarens firma APOTEKET AKTIEBOLAG.
Innehavarens marke ar siledes inte forvixlingsbart med invandarens firma enligt 6 § forsta
stycket punkten 6 varumaérkeslagen.

Invindaren har dven anfort att innehavarens varumirke dr forvixlingsbart med en rad
varumirkesregistreringar som invéndaren innehar i vilka ordet APOTEKET ingér. Vad avser
varu- och tjinsteslagslikheten mellan innehavarens registrering och dessa mérken kan dven i
detta fall konstateras att varu- och tjansteslaglikhet ej foreligger dem emellan. Aven om vissa
av invandarens mirken i likhet med innehavarens miérke dr registrerade for
rddgivningstjanster i klass 35 4r dessa tjénster av helt skilda slag. Innehavarens mérke géller
radgivning avseende franchising medan inviindarens mérken avser rddgivning vid forséljning
av olika typer av likemedel. Tjénsterna vénder sig siledes till helt olika kundkretsar.

Vad avser mirkeslikheten mellan innehavarens registrering och de av invindaren aberopade
kénnetecknen kan foljande konstateras. Innehavarens varuméarke innehaller lydelsen
@POTEKET MONTECHRISTO. Ordet APOTEKET i innehavarens registreringar kan
anses ha en begrinsad sirskiljningsférméga for den verksamhet som varumérkena avser da
den bestimda formen av ordet "apotek” enligt Nationalencyklopedins (NE) elektroniska
version pa www.ne.se (sokning 22 april 2008) 4r en "lokal for framstéllning och forsiljning
av lakemedel”. Invindaren innehar en rad dberopade varumaérkesregistreringar for
lakemedelsrelaterade tjinster innehallande ordet APOTEKET i kombination med ett
sirskiljande ord, de flesta med en uttrycklig disclaimer for ordet APOTEKET. Vad avser
innehavarens marke innehaller detta dven det sarskiljande ordet MONTECHRISTO. Vidare
inleds det forsta ordet @POTEKET i mérket med ett “snabel-a”, vilket antyder cn koppling
till t.ex. tjanster som tillhandahalls via Internet. Dessa skillnader medfor att innehavarens
mirke och inviindarens mirken far helt olika uttal och utseende samt ger en betraktare olika
associationer. Den omstéindigheten att innehavarens varumérke utfors i ett sirskilt typsnitt i



PRV

PATENI~ OCH REGISTRERINGSVERKET

firgerna grént och blatt, och att det ena ordet i mérket 4r placerat nedanfor det andra, bidrar
till att ytterligare distansera kdnnetecknen frén varandra i visuellt hinseende. PRV finner
darfér, vid en helhetsbedémning, att mérkeslikhet inte rider mellan innehavarens mirke och
invédndarens méirken. PRV finner séledes, da varken varuslaglikhet eller mérkeslikhet
bedoms foreligga, att dessa registreringar inte &r forvéaxlingsbara med innehavarens
varumirke.

PRV &vergér dirmed till att avgora huruvida APOTEKET kan anses utgéra ett kdnnetecken
som #r vil ansett i Sverige och saledes kan tillgodordkna sig ett skydd som strécker sig
utanfér omradet for varuslagslikhet.

Av NE framgar bland annat att Apoteket AB ansvarar for landets likemedelsforsdrjning och
att bolaget antog det nuvarande namnet 1998. Om man séker pa ordet “apotek”, i bestdmd
form "apoteket”, framgar endast av NE att ordet har betydelsen "lokal for framstélining och
forsiljning av likemedel” i enlighet med vad ovan redogjorts for.

Det 4r mdjligt att varukfinnetecknet APOTEKET 4r att anse som inarbetat for invindaren,
bland annat p& grund av hég marknadsandel och langvarig monopolstillning. S6kanden har
emellertid inte genom det i drendet ingivna materialet visat att omsittningskretsen uppfattar
invindarens miarke APOTEKET som ett kiinnetecken for just invandaren och inte som en
generisk beteckning varfér den ursprungliga bristen pa sarskiljningsférmaga ej kan anses
vara avhijalpt.

D& PRV har funnit att de motstiende kdnnetecknen inte #r férvixlingsbara &r de av
inviindaren dberopade bestimmelserna i 14 § forsta stycket punkterna 2 och 7
varumirkeslagen inte tillampliga 1 drendet.

Foljaktligen utgér invdndningen inte négot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Inviindningen skall darfor avslas.

0 5 JUN 2008

Beslutat den
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\\:\ﬁ‘auhu kg Y kl’;/ ' B
Lena Frankenberg Glantz@/ L/’ /

" A
Béatrice Jos&phson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill 6verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stélld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den éndring 1
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd ménader fran
beslutets dag.




