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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéver varumirkesregistreringen nr 389826 med
stdd av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invéindningen avser varumérket ALREX, med registreringsnummer 389826, registrerat {or
farmaceutiska preparat och substanser, 1 klass 5.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphévas och anfor att innehavarens
registrering dr forvaxlingsbar med det av invéndaren tidigare registrerade varumérket
VALTREX, med registreringsnummer 265476, registrerat for farmaceutiska och medicinska
preparat och substanser, 1 klass 5.

Till stéd for sitt yrkande anfor invindaren i huvudsak f6ljande. Vid en direkt jimforelse
uppvisar de motstdende mérkena en mycket hog visuell och fonetisk likhet. Det enda som
skiljer mérkena 4t 4r den inledande bokstaven V samt den tillkommande bokstaven T, 1
mittersta delen av ordet VALTREX. Slutledet REX ir identiskt. Vad géller de fonetiska
likheterna dr bokstaven V mindre framtrédande &n den andra bokstaven A samt att bokstaven
T har mindre fonetisk betydelse nér den som i aktuellt fall &r placerad i mitten av ett ord
omgiven av konsonanter. Vid bedémningen av méarkeslikhet ska hinsyn dessutom tas till att
koparen har att forlita sig till en icke perfekt minnesbild dér framtradande delar av mérkena
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blir 1 stort sett avgorande for dennes uppfattning. Mot bakgrund hérav framstér det som
uppenbart att innehavarens registrering ALREX uppfattas som mycket lik, i det nirmaste
identisk, den av invindaren motanfrda registreringen VALTREX. Fér den relevanta
kundkretsen foreligger dirmed mycket hog mirkeslikhet. De motstdende mirkena omfattar
vidare 1dentiska varor 1 klass S, varfor varusiagsidentitet rader. I det aktuella fallet ir det
uppenbart att det foreligger identitet mellan de varor som varumérkena omfattar och
atminstone hog likhet mellan de bagge mérkena. Forvixlingsrisk rader déarfor redan pd denna
grund. I enlighet med produktregeln stélls dessutom 14gre krav p& mérkeslikhet nir
motstdende mérken omfattar identiska varor. Med tillimpning av denna regel kan det inte
rada nigot tvivel om att forviixlingsrisk foreligger. Vid forvixlingsbeddémningen ska dven
eventuell anvéindning av ett varumérke beaktas. Invéndarens varumirke har anvints pa den
svenska marknaden sedan registreringen ar 1993 och far d4rfor anses tnjuta ett storre
skyddsomfing én normalt. Slutiigen ska uppmirksammas p# att de motstiende mérkena ar
registrerade for farmaceutika, eller likemedel, en omsténdighet som enligt forarbetena till
varumérkeslagen ska medfora en stréingare forvixlingsbedémning 4n normalt. Det ska dven
betonas att det ifrdgavarande ldkemedlet VALTREX &r sidant att konsurnenten 1 stor
utstriickning kommer i direkt kontakt med detta och #r sjélv delaktig i urvalsprocessen. Aven
denna omsténdighet ger anledning att tillampa en striktare bedémning. P4 grundval av det
ovanstiende dr de motstéende registreringarna forvixlingsbara. Till styrkande av
mérkesanvindningen har bifogats material i form av informations- och reklammaterial.

Innehavaren av varumérket bestrider grunderna for invindningen och anfor i allt visentligt
toljande. Visuellt skiljer sig de motstdende mérkena vildigt mycket fran varandra. Mérkena
slutar visserligen med bokstavskombinationen ~-REX. Trots detta framstir mérkena dock
knappast visuellt lika. Mirkena &r olika ldnga och har olika begynnelsebokstiver. 1 detta
sammanhang noteras vidare att den avshutande bokstavskombinationen ~REX inte pa ndgot
séitt dr unik for mérken i klass 5. Som framgér av bifogad soklista samexisterar idag i Sverige
2006 aktiva mirken i klass 5 med den avslutande bokstavskombinationen -REX. Det
foreligger inte heller en hdg fonetisk likhet mellan mérkena. Respektive mirke har ett vildigt
olikt uttal. Sasom det fér forstés gor inviindaren dven gillande att den fSrsta stavelsen i
mirket VALTREX, VAL-, ndrmast uttalas utan nigon betoning pé bokstaven V och att
bokstaven T i den andra stavelsen -TREX av nigon anledning faller bort. Det dr svért att tro
att nigon inom den relevanta omsittningskretsen faktiskt skulle uttala mérket p4 detta sétt.
Oavsett om invéindarens mirke uttalas VAL-TREX eller VALT-REX skiljer sig uttalet
avsevirt frin innehavarens registrering. Konceptuellt foreligger ingen som helst likhet
mellan aktuella mérken. Med hinvisning hértill rader inte mérkeslikhet och mérkena kan
dérfor inte anses forvéxlingsbara. Innehavaren bestrider dessutom att den i drendet ingivna
bevisningen ger nagot stdd for att invéndarens registrering ska tillerkéinnas ett utvidgat
skyddsomfing p4 grund av anvandning. Till stéd for innehavarens pastdende om
férekomsten av varumérken med suffixet REX har innchavaren bifogat en soklista.

SKAL
Ett varumairke far enligt 14 § forsta stycket 6 punkten varumérkeslagen inte registreras bland

annat om det r forvixlingsbart med ndgon annans varumérke som ir registrerat efter
tidigare anstkan.

Enligt huvudregeln 1 6 § forsta stycket varumaérkeslagen ska kénnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.
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Fragan om forvixlingsbarhet ska avgbras vid en helhetsbedémning dér alla omstéindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mérkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjéinster som mérkena avser. Avgorande blir, 1 de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken méan kdnnetecknen kan anses likna varandra. Bedémningen av denna
friga ska grundas pd det helhetsintryck mérkena férmedlar och dé i forsta hand p4 mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hansyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mérkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmaéssigt innehdll,
varvid risken fOr att konsumenterna genom association uppfattar att det rider ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har dven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell mdjlighet att samtidigt jimfora tv motstiende mérken, varfor det ocksé
maste beaktas att omséattningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

Forvaxlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumirkeslagen kan aberopas till formén for ett
kénnetecken som &r vil ansett hir i landet, om anvéndningen av ett liknande kinnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfang for det vél ansedda kéinnetecknets
sérskiljningsférmaga eller anseende,

Ett varumérke #r att anse som vil ansett om det 1 en visentlig del av landet ir kéint inom en
betydande andel av den krets som mérket vénder sig till. Vid bedémningen av detta ska
samtliga relevanta omsténdigheter i drendet beaktas, sdrskilt varumirkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrdde och hur linge varumarket har anvints samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumirket.

PRV gor foljande beddmning

Inledningsvis kan konstateras att innehavaren inte har inkommit med material eller uppgifter
i Ovrigt som styrker att invindarens mérke har anvints i sddan omfattning att detta ska anses
vil ansett eller pa annat vis dtnjuta ett vidare skyddsomféng. PRV har dirfor endast att prova
om de motstidende varuméirkena dr forvixlingsbara sasom de registrerats.

Vad giller likheten mellan de 1 drendet aktuella varorna kan konstateras att sdvél
innehavarens som den av invindaren motanfbrda registreringen avser farmaceutiska preparat
och substanser i klass 5. Dédrmed rader varuslagsidentitet.

Vad direfter galler likheten mérkena emellan gbr PRV fdljande bedémning. Innehavarens
registrering bestar av markesordet ALREX, medan den av invindaren motanforda
registreringen bestar av mirkesordet VALTREX. Sdvil mirkesordet ALREX som
miérkesordet VALTREX ir fantasiord som fir anses ha en god sérskiljningsforméga i
forhéllande till de 1 &rendet aktuella varorna och tjénsterna. De motstéende méirkena skiljer
sig endast genom att invindarens méirke VALTREX inleds med bokstaven V och innehéller
bokstaven T. D4 savil ALREX och VALTREX innehéller bokstavskombinationen AL och
suffixet REX uppvisar de motstdende mérkena betydande visuella och fonetiska likheter. Vid
en helhetsbedémning, i vilken dven ingdr risken for att konsumenterna uppfattar ett
kommersiellt samband, finner PRV dérfor att innehavarens registrering dr forviixlingsbar
med invindarens registrering.

Foljaktligen utgdr grunderna for invéindningen hinder {or att 14ta registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphéivas.
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Beslutat den

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Overklaga beslutet ska gora det skriftligt. Skrivelsen ska vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sédndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Siderhamn. 1 skrivelsen ska anges det beslut som &verklagas och den dndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvi ménader frin
beslutets dag.




