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INVANDARE

Oxoid Limited
Basingstoke
Storbritannien

OMBUD Fyp, Patent- 06 regsiierngserkel
Awapatent Aktiebolag

Box 5117 7000 03 3 1
200 71 Malmo

INNEHAVARE

Aktiebolaget Biodisk
Dalvégen 10
169 56 Solna

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

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

ARENDET

Invindningen avser varuméirket MIC-E med registreringsnummer 391391, registrerat {or
kemiska produkter for vetenskapliga dndamél och for laboratorieindamal, 1 klass 1, samt
iaboratorieinstrument och -anordningar for undersékning och analys av kinsligheten hos
biologiska celler, mjukvaror for undersékning och analys av kiénsligheten hos biologiska
celler, 1 klass 9.

Invandaren

Invindaren har yrkat att registrering 391391 skall upphévas och har som grund hérfor anfort
att innehavarens registrering skett i ond tro. Invéndaren har dértill yrkat att innehavarens
mirke saknar for registrering erforderlig sérskiljningsférmaga.

Till stéd hirfor har invindaren i allt viisentligt anfort foljande. Invandaren marknads{ér och
séljer en produkt for laboratorietester under namnet M.1.C.Evaluvators och M.1.C.E. Denna
produkt, strips of a carrier substrate which are loaded with an anitmicrobial substance,
lanserades 1 mars 2007 och visades {or allménheten vid en méssa den 31 mars — 3 april 2007,
“Furopean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases ECCMID™, i
Miinchen, Tyskland. Vid den aktuella méssan deltog dven innehavaren som ocksé stallde ut
pé missan. Vid missan forekom flera kontakter mellan personer fran inviéindarbolaget och
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personer fran innehavarbolaget. Flera anstélida hos innehavarbolaget besokte
invéndarbelagets monter. Invindarens varumirke M. [.C.Evaluators var tydligt synligt pa
mdéssan. Mérket frin massan dr dtergett 1 figur nedan. Det framgar ocksd av materialet frin
massan att inviandaren anvinder mérket MICE eller M.I.C.E. for den aktuella produkten.
Personer som har passerat eller statt utanfér montern kan inte ha undgétt att se varumérket.

PO EvaLuaTonrs

Det av invindaren abercopade kinnetecknet. Mirket utférs { rétt och bl

Innehavaren marknadsfor och séljer en liknande produkt for laboratorietester som
invindarens M.1.C.Evaluators. Denna produkt kallas enligt invéndarens information for
Etest. Produkten har omfattats av ett patent som ldpte ut &r 2004. Efter patentets utgang
borjade invindarens utveckling av den aktuella produkten som lanserades under méssan i
ménadsskiftet mars-april 2007. Invéndaren har tidigare distribuerat innehavarens Etest-
produkter. Detta forhéllande upphdrde ndgon ging fore 2005. Det har under flera 4rs tid
forekommit olika typer av kontakter metlan invindaren och innehavaren, bade d&
invindarbolaget var distributdr av innehavarbolagets produkter och dven efter det att deita
torhéllande upphérde. Innehavaren kinner darmed vél till invandarbolaget och de produkter
som detta foretag marknadsfor och siljer. Vid den aktuella méssan forekom ocksé flera
kontakter mellan invéndaren och innehavaren och det &r fullt rimligt att anta att innehavaren
under dessa kontakter fick kdnnedom om invindarens varumarke M.1.C.Evaluators och
M.I.C.E. Det &r ocksé visat att personer fran innehavarbolaget fick material fran invéandaren
dér den aktuella produkten och varumiarket M.1.C.Evaluators och M.L.C.E. framgick. Det &r
vidare fullt rimligt att anta att personer fréan innehavarbolaget hade et intresse av att bestka
ivindarens monter under méssan eftersom de tidigare kédnde till foretaget.

Innehavarens ansdkan ingavs den S april 2007, dvs. tva dagar efter att méssan i Tyskland var
slut. Innehavarens registrering MIC-E omfattar produkter 1 klasserna 1 och 9 som 4r
identiska och liknande den produkt som invindaren har lanserat. Det {oreligger sdledes
varuslagsiikhet mellan varumérkena. Vidare dr varumérket MIC-E férvixlingsbart med
invindarens varumérke M.1.C.Evaluators och M.I.C.E. da mérkena innehéller exakt samma
bokstéver i samma ordningsfoljd, M 1 C E. Invindarens mirke skrivs alltid ut med
bokstdverna MICE 1 versaler i l6pande text. Da varumarkena forekommer pa produkter,
broschyrer etc. skrivs alltid bokstdverna MICE i en stérre storlek dn resten av bokstdverna.
Det ar allts8 MICE som ar den mest idgonfallande delen av varumérket och ocksé den del
som dr 1 stort sett identisk med innehavarens varumdrke, forutom ett bindestreck.
Innehavaren har heller inte visat att de fore den aktuella méssan har anvént forkortningen
MIC tilisammans med bokstaven E.

Det kan medges att forkortningen MIC har en viss betydelse 1 forhédllande till de aktuella
varuslagen. Enligt detta skulle ddrmed den distinktiva delen av innehavarens mérke vara
bokstaven E. Enbart en bokstav dr dock inte distinktiv i sig och innehavaren har heller inte
visat att de genom inarbetning erhallit ensamrétt till bokstaven E eller {or den delen
varuméarket MIC-E. Slutsatsen méste bli att innehavaren mérke saknar sarskiljningsforméaga
for de aktuella produkterna, Sammanstéliningen av forkortningen MIC och bokstaven E &r
inte heller tillréicklig for att méarket ska fa sarskiljningsférmaga. Market borde dérfor
upphévas pa den grunden att det saknar sérskiljningsforméga.
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Till stéd for sin mvandning har invandaren dberopat bland annat flertalet skriftliga
vittnesutsagor, utdrag fran hemsidor, fotografier frdn méssan samt en informationsbroschyr.

Innehavaren

Innehavaren av varumadrket har bestridit grunderna for invdndningen och 1 huvuadsak anfort
foljande. Av det material som invdndaren dberopar framgar att invindarens varumarke som
anvindes pa den aktuella méssan d&r OXIOD M.LC.EVALUATORS, i ett figurmiérke. De
varumdrken som ska bedomas ér sdledes MIC-E mot OXI1I0D M.ILC.EVALUATORS.
Varumirkena ar inte fonetiskt och/eller visuellt lika varandra. Konceptuellt finns det heller
inga likheter. Siledes ar skilinaderna alldeles for stora for att mérkena skall bedémas som
forvixlingsbara. Invindaren har pastatt att det aktuella varomarket skuile vara
M.1.C.Evaluators och M.I.C.E. Det material som inldmnats av invéndaren styrker inte det
pastaendet, dd forkortningarna anges tilisammans med varumiérket Oxiod. Invindarens
uppgifter om varumérkesanvindningen dr dédrmed vilseledande, dvs. den av invdndaren
pastddda anvindningen stdr i strid med det material som invindaren ldmnat in. Om PRV ér
av uppfattningen att det &r varumérkena M.1.C.Evaluators och M.L.C.E. som &r de aktuella
har dessa ett ytterst smalt skyddsomfing dé férkortningen MIC har en betydelse som ér
alimint kand 1 branschen. MIC stir for Minimwm Inhibitory Concentration och saknar
dérmed i sig ursprunglig sérskiljningsformaga for de ifragavarande varusiagen.
Férkortningen MIC anvénds konsekvent 1 den ovan anforda betydelsen. Med hansyn till att
forkortningen MIC dr allmént vedertagen i den bransch dér invindaren och innehavaren
opererar anses MIC-E och M.1.C.Evaluators och/eller M.I.C.E. skilja sig tillrickligt at {or att
inte bedémas som forvixlingshara.

De vittnesutsagor som inlamnats ger inte svar pa vilket eller vilka varumirken som
omnamnts. Med hédnsyn till hur varumaérket presenterats i det av invéndaren inldmnade
materialet kan det lika géma vara sé att de som besvarat frigorna har identifierat produkterna
s& som de anges 1 montrerna pa méssan eller i det material som l&mnats in, dvs.
forkortningarna 1 kombination med varumérket Oxiod. Varumarket 1 fraga ar séledes Oxiod
med tilliggen M.1.C.Evaluators och M.L.C.E. som nirmast endast anger produkternas
egenskaper. Svaren 1 vittnesutsagorna saknar helt betydelse for fragan om ond tro féreligger
eller ej, bl.a. av den anledningen att det ndnmast dr sjdlvklart att det vid en diskussion melian
tva foretrddare 1 den bransch dér forkortningen MIC ar allmint vedertagen, att detta begrepp
anvinds i diskussionen nér det dr frAga om just sddana produkter som dr avsedda att
utvirdera the Minimum Inhibitory Concentration. Att det dr fraga om sadana produkter
framgar tydiigt av det av invéindaren dberopade materialet.

Att bokstavskombinationen MIC kan anses ha en viss betydelse i samband med aktuella
varuslag innebér inte att MIC-E saknar sérskiljningsformaga. Att tvd moment som var for sig
inte dger sirskiljningsformaga tillsammans kan uppfylla kraven pé registrerbarhet &r narmast
sjalvkiart.

SKAL

Ett varumdrke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sarskiljningsformaga. Ett mérke som uteslutande elier med endast mindre dndring eller
tilldgg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvéndning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstéllande, skall inte 1 och for sig anses ha sérskiljningsforméaga.
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Enligt 14 § forsta stycket 7 punkten varumérkeslagen foreligger hinder att registrera ett
varumérke om maérket ar forvaxlingsbart med ett varukdnnetecken som vid tidpunkten for
ansékan anvandes av ndgon annan samt att ansékan gjordes med vetskap om detta och
sokanden inte anvant sitt mérke innan det andra kénnetecknet togs : bruk. Det &ligger den
som péstar att regisireringssdkanden haft sidan vetskap att styrka detta.

Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket samma lag skall kénnetecken anses forvaxlingsbara
endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Fragan om forvaxlingsbarhet skall avgéras vid en helhetsbedémning dir alla omstindigheter
av betydelse 1 sammanhanget skall beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt Iikheten
avseende de varor som mdérkena avser. Avgorande vid besvarande av frigan om
forviixlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, 1 vilken méan kinnetecknen
kan beddmas likna varandra. Bedémningen av denna friga skall grundas pd mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till om orden i de aktuella mirkena
besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmassigt innehdll, varvid risken for att
konsumenterna genorn association uppfattar att det rdder ett samband mellan varumirkena
skall beaktas.

PRV:s bedémning

Vad férst giller sdrskiljningsforméga kan det konstateras att akronymen MIC stér for
Minimum Inhibitory Concentration (Norstedts Forkortningsordbok Ordbok, wordfinder,
version 3.0, &tkomst 2009-03-24) och kan som sddan av fackman uppfattas som beskrivande
i samband med de varor som innehavarens registrering omfattar. Likaledes har ett ensamt E
inte sdrskiljningsformaga (se PBR dom i mal nr 00-244 LC). Sammansitiningen MIC-E
utgdr dock ett nybildat ord som ger upphov till ett intryck som ir tillrdckligt avldgset fran
mirkets icke sirskiljande delar. PRV finner ddrmed att sammanséttningen inte kan anses
vara av beskrivande art och &r foljaktligen inte i avsaknad av sarskiljningsformaga for de
varor som registreringen avser,

Kénnetecknet OXOID M.I.C. Evaluators avser varor av liknande slag som innehavarens
varumarke MIC-E, namligen produkter som anvénds vid laboratorietester. Varuslagsiikhet
foreligger ddrmed.

Innehavarens mérke bestér av lydelsen MIC-E och det av invéandaren &beropade market
bestar av tydelsen OXI0OD M.I.C.EVALUATORS 1 visst utforande. Det kan konstateras att
mérkena innehéller samma bokstavssekvens, ndmligen M 1 C E. Invindarens mirke
innehéller dock ett yiterligare méarkeselement i form av det inledande OXOID samt det
avslutande —valuators. Den gemensamima bokstavssekvensen far i invéndarens mérke anses
uttalas med M I och C som enskilda bokstiver, i tre stavelser, framfor det engelska ordet
EVALUATORS. Innehavarens mérke uttalas ddremot som tva stavelser MIC-E.
Sammantaget skiljer sig mérkena at savil visuellt som fonetiskt. Mérkeslikhet foreligger
sdledes inte. Vid en helhetsbeddémning dr de motstaende mirkena inte forvixlingsbara.

Dé de motstaende varumérken inte dr férvixlingsbara saknas forutséttningar att bifalla
mvindarens yrkanden. Hinder enligt 14 § férsta stycken punkten 7 varumiérkeslagen
foreligger séledes inte redan av denna anledning.

Av utredningen framgér att invéndaren 1 vart fall den 31 mars 2007, i samband med en
méssa 1 Tyskland, borjat sin envindning av figurkdnnetecknet OX0OID M.LC.Evaluators.
Utredningen ger dock ingen klarhet i huruvida om, och 1 sd fall vid vilken tidpunkt,



PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET

invandaren borjat sin anvindning av kinnetecknet M.I.C.E. eller kdnnetecknet
M.L.C Evaluators,

Vidare foreligger endast férutsitingarna for registreringshinder enligt 14 § forsta stycket 7
punkten om stkanden vid tidpunkten for ansékan hade faktisk vetskap om anvéndningen av
det dldre kénnetecknet. Det ar inte tillrAckligt att det dr sannolikt att sékanden kénde till
detta. De ingivna vittnesuppgifterna kan inte, mot innehavarens bestridande, ligga
innehavaren till last. Av utredningen i drendet kan ej anses visat att innehavaren haft faktisk
vetskap om invindarnas anvéndning av varukdnnetecknet OXOID M.1.C. Evaluators fére den
5 april 2007, dé ansdkan om varumérkesregistrering inkom tifl PRV,

Vid dessa forhéllanden &r det inte visat att innehavarens varumérke registrerats i ond tro.
Foljaktligen utgdr invindningen inte ndgot hinder mot registreringens fortsatta bestand.
Invéandningen skall darfor avslas.

Beslutat den 34 winge 1004

D

Nina Isaksson

e /1/\, N\ \%\‘\\‘
David Leffle s "
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 Soderhamn. I skrivelsen skall anges det bestut som dverklagas och den éndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva manader frdn
beslutets dag.




