PRV | AVSLAG AV INVANDNING
Exp. Patent- och registreringserkst |

PATENT~ GCH REGISTRERINGSVERKET

2008 -07- 10 Invandningsarende nr 2007/0086/0001

Registrering nr 387644

INVANDARE

Apoteket Aktiebolaget (publ)
118 81 Stockholm

OMBUD

Awapatent Aktiebolag
Box 45086
104 30 Stockholm

INNEHAVARE

Evient AB
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Box 6107
102 32 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser varumirket FAMILIEAPOTEKET.SE, med reg.nr 387644, registrerat
den 16 mars 2007 fér blekningspreparat och andra dmnen for anvindning vid tvétt;
rengdrings-, poler-, skur- och slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
hirvardspreparat; tandpulver, -krdm och -pastor, i klass 3, farmaceutiska och veterinira
preparat; hygieniska preparat for medicinska dndamal; dietiska substanser anpassade for
medicinskt bruk, spadbarnsmat; plaster, forbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala
avtryckningsmassor, desinfektionsmedel; preparat for utrotning av skadedjur, -insekter och
ohyra; preparat for utrotning av svamp och mogel, vaxtbekdmpningsmedel, i klass 5,
kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterindra apparater och instrument; konstgjorda
lemmar, 8gon och tinder; ortopediska artiklar, suturmaterial, i klass 10, aterforséljning av
kemisktekniska produkter, hdlsovérdsprodukter och medicinska produkter via Internet, 1
klass 35. Mirket dr Atergivet nedan.
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Inviindaren har yrkat att registreringen 387644 skall upphévas och har som grund for
invandningen anfort bland annat féljande. Méarket &r forvéxlingsbart med invéndarens firma
APOTEKET AKTIEBOLAG, med organisationsnummer 556138-6532, som enligt
verksamhetsbeskrivningen i Bolagsverkets néringslivsregister avser ... tillhandahdllande av
varor och tjdnster inom ldkemedelsomradet samt dirmed forenlig verksamhet.

Verksamheten skall bedrivas pa sédant sditt att en god lakemedelsmedelsforsorjning i
Sverige framjas.” Innehavarens varumérke dr vidare forvéxlingsbart med invidndarens
gemenskapsvarumarke nr 005131875, APOTEKET (i figur), dtergivet nedan, for klasserna 5,
35, 39 och 44. Dirutdver har invindaren en inarbetad ritt till kéinnetecknet APOTEKET.
Dessutom har invindaren anféit att APOTEKET 4r ett vil ansett kinnetecken i Sverige for
forsaljning av ldkemedel och egenvérdsprodukter.

Invindarens gemenskapsvarumérke med reg.nr 005131875

Invindaren har vidare anfort bland annat foljande. Ar 2006 var Apotekets omséttning 36,9
miljarder kronor och antalet anstillda dr 11.000. Apotekets omséttning kommer frémist fran
tre delomraden; forsiljning av forskrivna likemedel, avtalsbaserad forséljning till landsting,
kommuner och foretag samt forsiljning av egenvardslikemedel och 6vriga hilsoprodukter. I
en Corporate Image-miitning har Apoteket virderats som ett av de framsta bolagen nar det
giller attityd till och kinnedom om foretaget. Apoteket &r det fjirde stdrsta bolaget inom
aterforsiljning av likemedel i Europa. Apoteket tillhandahéller en del av sin forsiljning via
webbsidan www.apoteket.se. Domannamnet apoteket.se innehas av Apoteket. Betrdffande
forvixlingsbedomningen skall hinsyn tas till att invandarens kénnetecken APOTEKET
genom méngarig anvéndning har erhallit sarskiljningsférmaga och har idag status av eft vl
ansett kannetecken i varumirkeslagens mening. Skyddsomfanget for kdnnetecknet
APOTEKET har breddats genom anviindningen béde med avseende pd varuslags- och
mirkeslikhet. Det rader klar varu- och tjansteslagslikhet mellan innehavarens
varumirkesregistrering och de varor och tjénster Apotekets gemenskapsvarumérke nr
5131875, inarbetade kénnetecken och firma avser. Varorna i klass 5 och 10 i innebavarens
registrering tillhandhails pa de forsiljningsstilien som invandaren har runt om i Sverige.
Dominanten i varumérket FAMILJEAPOTEKET.SE dr APOTEKET. Angivelsen .se for
toppdoménen i Sverige kan bortses frin. Vidare ger prefixet "FAMILJE-” i mirket sken av
att produkterna och tjansterna riktar sig till hela familjen. De figurativa elementen i
innehavarens mirke #r inte sa framtradande att dessa distanserar de motstaende mérkena fran
varandra. Figuren i form av ett vitt kors i innehavarens mérke skall symbolisera att det finns
en anknytning till sjukvérden och invindaren. Som konsument av likemedel och
egenvardsprodukter kan man fa uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan
invindarens kinnetecken APOTEKET och FAMILJIEAPOTEKET.SE. Darutover skulle
anvindningen av kannetecknet FAMILJEAPOTEKET.SE i figur dra otillborlig fordel av
eller skulle vara till forfang for sarskiljningsférmagan eller anseendet hos kinnetecken
APOTEKET. Kinnetecknet APOTEKET ar vil kiint i omséttningskretsen i Sverige som ett
kinnetecken for forsilining av lakemedel och egenvardsprodukter. Vid
marknadsundersékning av Brand Eye 2007 avseende kédnnetecknet APOTEKET kopplade
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90 % spontant ihop ordet APOTEKET med sidana specifika tjdnster som innehavaren
tillhandahaller. Av samtliga respondenter var det 56 % som angav att kiinnetecknet
APOTEKET endast kan anvindas av ett foretag. Vidare har en s.k. Corporate Image-
undersdkning bland annat visat att 74 % av respondenterna associerar APOTEKET med
mediciner/forsiljning av likemede!. Undersokningarna har tydligt visat att APOTEKET é4r
ett inarbetat kinnetecken. Som besdkare pa invandarens webbsida www.apoteket.se kan man
absolut f4 uppfattningen att det finns en koppling till varumérket FAMILJEAPOTEKET. SE.
— Till drendet har bifogats handlingar for att styrka invéndarens talan, bland annat utdrag
fran Internet, utdrag ur Apotekets rsredovisning 2006, utdrag ur whoisregister, kopior av
marknadsundersokning 2007 och s.k. Corporate Image-mitning 2006.

Innehavaren av varumirket har bestridit grunderna fér invindningen och bland annat anfort
fsljande. Ordet APOTEK ir enligt uppslagsverk en inrittning for beredning och forséljning
av likemedel och hirstammar fran det grekiska spriket. Da Sverige sedan lang tid tillbaka
har apoteksmonopol 4r det naturligt att Apoteket AB har stor kinnedom hos svenska folket
eftersom andra néringsidkare inte har haft mojlighet att konkurrera med et f.d. statliga
apoteksbolaget. Ordet APOTEK har emellertid alltjamt en inneboende betydelse av ett
forsaljningsstille for lakemedel och relaterade produkter. Den pastidda inarbetningen av
APOTEKET bestrids dd APOTEKET fortfarande saknar sirskiljningsforméga, vilken
foljaktligen inte har upparbetats genom invindarens anvéndning. Skilinaderna mellan
Apoteket AB:s kinnetecken, bland annat ansékan om gemenskapsvarumérke 5131875
APOTEKET (i figur) och innehavarens varumérkesregistrering, 4 uppenbara. Invéndarens
mirke &r Atergivet i vitt pi en gron bakgrund med orm/végsymbolen, medan det registrerade
varumirket bestar av familjeapoteket.se, helt i gemener i vitt mot orange bakgrund och ett
kors i borjan. I market intar den orange firgen en viktig position d det &r ett starkt
sdrskiljande element, samt skapar en klar distans till Apoteket AB:s kidnnetecken, som 1 regel
gar i gront, men som utfors i svart/vitt i invandarens gemenskapsregistrering.

SKAL

2 § VmL stadgar bland annat att det dven utan registrering férvarvas ensamurit till ett
varumirke, d& mirket blivit inarbetat. Genom inarbetning forvirvas ensamritt ocksa till
andra sarskilda varukinnetecken som anvinds i en néringsverksamhet. Ett kiinnetecken
anses inarbetat, om det har i landet inom en betydande krets till vilken det riktar sig &r ként
som beteckning for de varor som tillhandahalls under kdnnetecknet.

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 6 VmL fér ett varumirke inte registreras om mdrket ar
forvaxlingsbart med ett namn eller en firma som nigon annan anvénder i en
niringsverksamhet, med nigon annans varumérke som #r registrerat efter en tidigare
ans6kan eller med nagon annans varukinnetecken som &r inarbetat d& anstkan om
registrering gors.

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 VmL framgdr att ett varumdrke inte far registreias om
det &r forvaxlingsbart med ett gemenskapsvarumiérke som innehas av ndgon annan och ar
registrerat efter en tidigare ansokan. Enligt 6 § forsta stycket VmL anses kdnnetecken som
huvudregel vara forvixlingsbara endast om de avser varot/tjénster av samma eller liknande

slag.

Avgérande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet féreligger blir, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra.
Bedomningen av denna fraga skall grundas pa det helhetsintryck méarkena formedlar och da i
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forsta hand pa mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer i de aktuella mirkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande
begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar
att det rader ett samband mellan mérkena skall beaktas. Aven ett mérkes
sdrskiljningsformaga skall beaktas vid beddmningen av forvixlingsbarhet.

Enligt 6 § andra stycket VmL kan forvixlingsbarhet dven beropas till forman for ett
kinnetecken som &r vil ansett hir i landet, om anvédndningen av ett annat liknande
kinnetecken skulle dra otillbérlig fordel av eller skulle vara till forfang f6r det vil ansedda
kannetecknets sdrskiljningsférmaga eller anseende. Forvixlingsbarhet enligt andra stycket
forutsitts vara for handen i varje fall da risk finns for att anvéindningen av ett yngre liknande
mirke kan linda det dldre market till forfang eller eljest dra otillborlig férdel av detsamma.
En otillbérlig fordel far anses foreligga s& snart ett yngre mérke drar ndgon nytta av
betydelse av det vil ansedda miarkets goodwill. Vid faststdllande av vad som utgor ett "vil
ansett” mirke i varumirkeslagens mening &r graden av kinnedom om mérket hos sivil
allm#nhet som omsiittningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt
avlidsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella kriteriet &r menat att vara kvalitativt,
i den meningen att dven andra goodwillskapande aspekter skall vigas in i begreppet.
Huruvida ett mirke &r att betrakta som “'vil ansett” eller inte kommer dock i praktiken att
vara avhingigt nivan av kdnnedom om mérket ifriga.

PRV gor foljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att det rdder varu- och tjénsteslagslikhet mellan innehavarens
varumirke FAMILIEAPOTEKET.SE (i figur) och invandarens firma APOTEKET
AKTIEBOLAG och mellan innehavarens varumérke och invéndarens
gemenskapsvarumarke APOTEKET (i figur) i klass 5 och 35. Vad géller mérkeslikheten
mellan innehavarens registrering och de av invéndaren Aberopade kédnnetecknen kan f6ljande
konstateras. Inviandarens aberopade firma samt gemenskapsregistrering innehaller ordet
APOTEKET. I det av invindaren dberopade gemenskapsvarumérket férekommer ordet i
kombination med en sarskiljande figur i form av en ruta med en orm. Innehavarens
registrering innehaller ordet FAMILJEAPOTEKET samt tilldgget .SE. Ordet APOTEKET 1
invindarens k#innetecken samt orddelen —~APOTEKET i innehavarens mérke far anses ha en
begrinsad sirskiljningsférmaga for den verksamhet som kénnetecknen avser, da den
bestdmda formen av ordet, ”apotek”, enligt Nationalencyklopedins (NE) elektroniska version
pa www.ne.se (s6kning 2008-06-23) 4r en “lokal for framstilining och férsiljning av
lakemedel”. Tillagget .SE har inte hetler ndgon sarskiljningsférmdga i sig. Innehavarens
mérke innehaller emellertid en sirskiljande figur i form av ett vitt kors p orange botten.
Innehavarens mirke och invéndarens motanforda kinnetecken skiljer sig ddrmed &t savél
visuellt som fonetiskt. PRV finner, vid en helhetsbedémning, att mérkena fir anses skilja sig
tillrackligt &t for att ¢j anses forvixlingsbara.

Vid foreliggande varuslagslikhet mellan de motstdende kdnnetecknen prévar PRV ¢j fragan
om invindarens kinnetecken ir att anse som vil ansett och ddrmed atnjuter skydd utéver

griansen f6r varuslagslikhet.

Vad giller frigan om varukédnnetecknet APOTEKET ir att anse som inarbetat for invandaren
4r mojligt att detta 4r fallet, bland annat p4 grund av hog marknadsandel och langvarig
monopolstillning. Invéndaren har emellertid inte genom det i drendet ingivna materialet
visat att omséttningskretsen uppfattar invindarens mirke APOTEKET som ett kinnetecken
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for just invindaren och inte som en generisk beteckning, varfor den ursprungliga bristen pa
sarskiljningsférméaga ej kan anses vara avhjélpt.

Foljaktligen utgdr invandningen inte ndgot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
darfor avslas.

Beslutat de 47 1 {1 JUL 2008
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS _ !

S
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 Sverklagas och den dndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvé manader fran
beslutets dag.




