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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstidende nummer med
stod av 21 § andra stycket varumérkeslagen (1960:644),

ARENDET

Invdndningen avser varumirket NOSCOMED med reg.nr 390653, registrerat for kosmetiska
preparat {6r hudvérd, i klass 3, farmaceutiska preparat f6r hudvard och likande krimer for
att skydda huden, i klass 5.

Invéindaren yrkar att registreringen skall hdvas och anfér som grund hérfor att mérket dr
forviixlingsbart med invéindarens svenska registrering NYCOMED med reg.nr 212744,
registrerad f6r diagnostiska preparat for anviindning in vitro, i klass 1 och farmaceutiska
preparat och diagnostiska reagenser f6r humant bruk, i klass 5 samt med invandarens
gemenskapsvarumirken NYCOMED med reg.nr 000496752, registrerat f6r bland annat
kemiska produkter i klass 1, farmaceutiska preparat och substanser, diagnostiska preparat
och substanser f6r medicinska dndamal, kontrastmedier {for medicinsk visning, kemiska
testreagenser, saltldsningar och reagensbehandlat papper, allt f6r medicinsk anvindning, i
klass 5, vetenskapliga, elektriska och elektroniska apparater och instrument m.m., i klass 9,
kirurgiska och medicinska apparater och instrument m.m., i klass 10. Fullstindig
varuforteckning bifogas nedan, bilaga A.
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Invindaren motanftr dven gemenskapsvarumirket NYCOMED i figur, reg.nr 001756956,
registrerat f&r kemiska produkter for industriel! anvindning, kemikalier och substanser fér
tillverkning av farmaceutiska produkter, 1 klass 1, kosmetiska preparat och substanser, tval,
parfympreparat och eteriska oljor, 1 klass 3, farmaceutiska, veterinéra och hygieniska
preparat och substanser, dietiska substanser anpassade for medicinskt bruk, spaddbarnsmat,
plaster och férbandsmaterial samt desinfektionsmedel, 1 klass 5, kirurgiska och medicinska
apparater och instrument samt delar och komponenter till dessa, 1 klass 10.

Invindaren anfor vidare bland annat féljande. Nycomed AB ér ett vélként bolag som
bildades 1986 och som tillverkar och saljer lakemedel. Samtliga invandarens &dberopade
mérken omfattar varor som tdentiska elier liknande de varor som innehavarens registrering
omfattar, Initialbokstaven N samt suffixet ~-COMED &r identiska och en visentlig
mérkeslikhet far anses foreligga. Vid en helhetsheddmning skall bade den visuella och den
fonetiska likheten mellan varumiirkena vigas in. "noscomed” och NYCOMED &r
nidrliggande i lingd, atta respektive sju bokstiver, inkluderar ett initialt N vilket maste ses
som de viktigaste bokstaven vad géller igenkénnande av ett varumérke samt suffixet -
COMED som &r ett sdrpréaglat suffix som ocksé indikerar att det anvénds inom det
medicinska omradet. Vidare méste de tva varumirkena ses som fonetiskt lika d& ”y” och "¢”
ar vokaler som ar nérliggande i sitt uttal och bade initiativbokstav och det langa suffixet ar
identiskt. Detta medfor att det $vergripande intrycket av de tva kidnnetecknen &r mycket
likartat. De visuella och fonetiska likheterna mellan k#nnetecknen utgér dven en uppenbar
risk for att konsumenterna skall missta de olika markena som kommande fran samma
ursprung, dvs. i detta fall att "noscomed” kan vara en produkt som siljs av Nycomed. Denna
risk méste tas 1 beaktande sasom varande extra olycklig d& det handlar om farmaceutiska
preparat. Aven varuslagslikhet 4r for handen. P4 de svenska apoteken idag finns
sjdlvbetjiningshyllor dér medicinska och icke-medicinska hudvardsprodukter ligger 1 samma
hyllor. Det finns i detta sammanhang en stor risk for att en konsument kan komma att tro att
stkandens produkt, med ett varumérke som ir mycket likt NYCOMED kan vara ett preparat
som kommer frén detta foretag. Risken for forvixling av det kommersiella ursprunget dr
saledes uppenbart. Stkanden har vidare angett att det endast skulle vara tal om konflikt
mellan varorna i klass 3, men ménga produkter som tillhér klass 3 kan anses forvéaxlingsbara
med lakemedel 1 klass 5, sdsom mjukgérande salvor 1 klass 3 jamtort med
hydrokortisonkrdmer i klass 5. Kosmetiska hudvardsprodukter 1 klass 3 kan mycket vl anses
forvixlingsbara med medicinska hudvardsprodukter i klass 5. Invéndaren séljer idag en
hydrokortisonsalva i bl.a. Danmark som kan ses som mycket nérliggande s6kandens varor 1
klass 3, kosmetiska preparat f6r hudvard.

Innehavaren av varumirket bestrider grunderna for invéindningen och anfér bland annat
foljande. Innehavarens och invindarens varumérken dr inte forviixlingsbara. Innehavaren ér
ett danskt foretag som bildades 1990. Innehavaren marknadstér och forsiljer produkter
framfor allt inom omradena for kirurgi och urologi samt dermatologi. Innehavarens
produkter vander sig i forsta hand till sjukvarden, plastikkirurgiska kliniker och andra
kliniker for estetisk behandling respektive till hudterapeuter. Innehavarens produkter séljs
inte via Apoteket. Innehavaren bestrider inte att det foreligger viss varuslagslikhet.
Invindarens uppgift om sammanfallande distributionskanaler dr dock felaktigt. I sékandens
varumérke bildar de tva forsta stavelserna "NOS” och "CO” den latinska sentensen "Att ldra
kdnna”. [ invdndarens varumirke torde ordledet "NY™ betyda just "ny” och ordledet "CO”
torde motsvara den engelska forkortningen for bolag, “"company”. Ordledet ~-MED syftar pa
medicin eller nigon form av hirledning fran detta ord. Innebdrden av invindarens
varumérke och firmadominant torde déarfor vara “ett nytt bolag som sysslar med medicin



PRV

FATEHT~ OCH REGISTRERENGSVIRKILT

(eller med produkter med anknytning hartill)”. Samthiga ordled 1 invindarens varumirke &r
sdledes mer eller mindre beskrivande, vilket medfér att det besitter endast relativt begrinsad
sdrskiljningstérmaga. Skyddsomfanget bér darfor beddmas som begrénsat.

SKAL
Enligt 14 § forsta stycket, punkten 6 varumérkeslagen far ett varumirke inte registreras, om

det dr forvixlingsbart med ndgon annans varumirke som #r registrerat efter en tidigare
anstkan.

Enligt 14 § forsta stycket, punkten 9 varumérkeslagen far ett varumairke inte registreras, om
mdirket dr forvixlingsbart med ett gemenskapsvarumirke som innehas av ndgon annan och ér
registrerat efter en tidigare ansékan.

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

Vid en beddmning av varukénneteckens férviixtingsbarhet skall en helhetsbedémning goras
av mérkes- och varuslagslikheten, med tillimpning av den s.k. produktregeln. Det innebér att
kravet pd mérkeslikhet blir mindre om de varor/tjdnster som kénnetecknen anvénds {6r &r i
stort desamma och - omvant — att det inte stélls sa stora krav pé varuslagslikheten om
mérkena &r identiska, {6r att forvixlingsbarhet skall foreligga.

Avgodrande vid besvarandet av frigan om forvixlingsbarhet féreligger blir séledes, i de fall
varuslagslikhet kan konstateras, t vilken méan kdnnetecknen kan anses likna varandra.
Bedémningen av denna fraga skall grundas pé det helhetsintryck mérkena férmedlar och da i
forsta hand p& mérkenas visuella och fonetiska likhet. Hansyn skall dven tas till huruvida ord
och/eller figurer 1 de aktuella mirkena eventuelit har ett gemensamt eller liknande
begreppsmissigt innehdll, varvid beaktas risken for att konsumenterna genom association
uppfattar att det rader ett samband mellan varumarkena. Man har dven att ta hinsyn till det
faktum att konsumenten ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimftra tvd motstdende
mirken, varfor det méaste tas hiinsyn till att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke
i normalfallet kommer att blekna med tiden. Vid forvixlingsbedémningen mellan méarkena
skall darfor bortses fran ovésentliga detaljskilinader, vilka 1 och {or sig kan vara létta att
notera vid en direkt jamférelse.

Det skall dven fistas avseende vid graden av ursprunglig sirskiljningsférmaga hos de
respektive mirkena, varvid en stérre grad av i sig sdrskiljande egenskaper hos ett mérke skall
utgéra en faktor som dkar forvixlingsrisken mellan mérkena, i det fall samma eller liknande
sarskiljande egenskaper dven aterfinns hos det andra kinnetecknet.

Enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan férviixlingsbarhet dven aberopas till forman
for ett kdnnetecken som dr vl ansett har i landet, om anvéindningen av ett annat liknande
kénnetecken skulle dra otillborlig férdel av eller skulle vara till forfang for det vil ansedda
kdnnetecknets sédrskiljningsférméga eller anseende.

Forvixlingsbarhet enligt andra stycket forutsitts vara for handen 1 varje fall da risk finns for
att anvindningen av ett yngre liknande mérke kan ldnda det dldre mérket till forfang eller
eljest dra otillborlig férdel av detsamma. En otillbdrlig fordel far anses foreligga sa snart ett
yngre mirke drar ndgon nytta av betydelse av det vil ansedda mirkets goodwill. Vid
faststéllande av vad som utgor ett "vil ansett” mérke i varumérkeslagens mening dr graden
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av kinnedom om mirket hos s&vil allméinhet som omséttningskrets av stor vikt och i
praktiken ofta den enda objektivt avidsbara faktorn att ta i beaktande, trots att det aktuella
kriteriet ir menat att vara kvalitativt, i den meningen att éven andra goodwillskapande
aspekter skall viigas in i begreppet. Huruvida ett mérke 4r att betrakta som “val ansett” elier
inte kommer dock i praktiken att vara avhingigt nivn av kdnnedom om mérket ifriga.

PRV gor féljande beddmning.

Inledningsvis kan konstateras att innchavarens varuméirke NOSCOMED och invéndarens
motanforda méirken NYCOMED omfattar skydd fér liknande varor i klass 5 och vad giller
invandarens mirke med reg.nr 001756956, innefattar detta dven liknande varor i klass 3.
Varuslagslikhet dr séledes for handen.

Vad galler mirkeslikheten bestér samtliga motstdende mérken av tre stavelser, NOS-
respektive NY-, -CO- och ~MED. De ifrAgavarande mirkena foreter sdtillvida likhet att
samtliga bérjar p& bokstaven N och att i bdda ingér mellanledet ~CO- samt suffixet -MED.
Sistndmnda besténdsdel #r i forevarande sammanhang deskriptiv dé det anger att friga ér om
medicinrelaterade varor och/eller instrument, De respektive forleden, NYCO- och NOSCO-
skiljer sig emellertid bade visuellt och fonetiskt. Forleden delar inte heller nigon gemensam
association. Sammantaget foreligger inte mérkeslikhet mellan NYCOMED och
NOSCOMED.

Vid angivna forhéllanden finner PRV att de i d&rendet motstiende mérkena, vid en
helhetsbedémning, far anses skilja sig tillrdckligt for att inte vara forviixlingsbara i den
mening som avses i 6 § f6rsta stycket varumirkesiagen.

Inget material har ingivits i drendet till stod {Or att varumarket NYCOMED é&r inarbetat eller
atnjuter ett skydd som vil ansett enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen. Inte heller pa
denna grund foreligger sdledes hinder mot registreringens fortsatta bestand.

F5ljaktligen utgdr invindningen inte nigot hinder mot registreringen. Invéndningen skall
dérfor avslas.
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill §verklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Soderhamn, | skrivelsen skall anges det beslut som verklagas och den éndring 1
besiutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frin
beslutets dag.




Bilaga A

Registreringsnummer: 000496752 Registreringsdatum: 1999-11-24

Ansékningsnummer: 000496752 Ingivningsdatum: 1997-03-14

NYCOMED

Klassificering

1: Kemiska produkter for industriell anvéndning; kemiska produkter och substanser for anvandning inom
tillverkning av farmaceutiska produkter; diagnostiska preparat och substanser; kemiska testreagenser,
saltldsningar och reagensbehandlat papper, allt for vetenskaplig (laboratorie} anvandning; ingen av de
namnda varorna i form av bindemede!.

5: Farmaceutiska preparat och substanser; diagnostiska preparat och substanser f&r medicinska &ndamal;
kontrastmedier for medicinsk visning; kemiska testreagenser, saltldsningar ach reagensbehandiat papper,
allt for medicinsk anvandning.

9: Vetenskapiiga, elektriska och elektroniska apparater och instrument samt apparater och instrument for
matning och provning samt delar och kompaonenter dartill; datorprogramvara och datorprogram lagrade
p§ band, skivor ach kort f&r anvandning inom det medicinska omradet; sakerhets- och
dvervakningsutrustning; testsatser fir vetenskaplig (laboraterie) anvandning.

10

an

Kirurgiska och medicinska apparater och instrument samt delar och komponenter till dessa; magnetiska
resonans bildvisare (MRI}, réntgenapparater for medicinsk anvéndning, réntgendiagnosapparater,
datoriserade tomografiskannrar {CAT) och ultraljudsbildvisare, diagnossatser f&r anvandning vid tester for
medicinska dndamal, testapparater och instrument fér anvandning vid medicinsk diagnos, delar ach
komponenter till n&mnda varor; testsatser for klinisk-medicinsk anvandning som innefattar en eller fiera
av det foljande, provrir, provplattor och indikatorscheman for utvdrdering av testresultaten; intravendsa
administreringssatser; medicinska apparater och tillbehdrssystem for utgivning av uppmaétta enhetsdoser
av farmaceutiska preparat; diagnostiska tilldelningssystem for medicinska andamal; apparater och
instrument f&r anvandning vid tilldelning av diagnastiska reagenser fér medicinska &ndama3l, delar och
komponenter till ndmnda varor; ampuller; kanyler; kanyler for dtkomst av ampuller; sprutor; injektorer;
patroner; forfyllda ampuller innehdllande medicinska diagnostiska reagenser; forfyllda patroner
innehdllande saltidsningar; benliare f&r plastpgsar for anvandning tillsammans med ldsningar fér
intravends tilldelning och dven i anslutning till I&snignar som anvands som medicinska irrigationsvatskor
eller som utspadning av farmaceutiska preparat; infusionspumpar for intravends tilldelning av vatskor;
ndlar for medicinska &ndamal; katetrar, ventiler, dilatorer, ledtr8dar, anslutningsdon, infusionssatser och
tillhehdr tilt ndmnda varor; men gj inkluderande beddvningsmaskinar.

Innehavare
Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, 1372 Asker, Norge

Ombud
JOHAN SCHLUTER, Hajbro Plads 10, 1200 Copenhagen K, Danmark



