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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphéiver varumirkesregistreringen nr 407151 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET

Invindningen avser varuméirket SANOVIR, med registreringsnummer 407151, registrerat
for hygieniska preparat for medicinska &ndamal; desinfektionsmedel; preparat for utrotning
av svamp och mogel; medicinsk alkohol; alkohol for farmaceutiska d&ndamal; aldehyder for
farmaceutiska dndamél; pesticider; antiseptiska medel; bakteriologiska preparat for
medicinsk och veterindr anvéndning; bakteriegifter; bakteriepreparat for medicinsk och
veterinér anvéndning; kemisk-farmaceutiska preparat; kirurgiska servetter; renande medel
for medicinska dndamal; desinfektionsmedel for hygieniska dndamél; svampdddande medel;
bakteriedddande medel; djurtvittmedel (medicinska); parasitdédande medel; hundtvittmedel
(medicinska); kemiska preparat for medicinska dndamal; kemiska preparat for veterinira
dndamal, 1 klass 5.

Invéndaren har som grund for invandningen anfort att innehavarens marke 4r forvixlingsbart
med foljande av invéndaren registrerade gemenskapsvarumirken:

SANOF]I, i figur atergivet nedan, med registreringsnummer 000596023, registrerat for
blekningspreparat och andra dmnen for anvéndning vid tvitt; rengorings-, poler-, skur- och
slipmedel; tval; parfymer, eteriska oljor, kosmetika, harvardspreparat; tandpulver, -krdm och
—pastor, 1 klass 3 samt farmaceutiska, veterindra och hygieniska preparat; dietiska substanser
anpassade for medicinskt bruk, spddbarnsmat; plaster, forbandsmaterial, i klass 5.
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Invéindarens gemenskapsvarumirke med registreringsnummer 596023.

SANOF], med registreringsnummer 004182325, registrerat for kemiska produkter for
anvindning vid tillverkning av farmaceutika och kosmetika, i klass 1, ljud- och
videokassetter, cd-romskivor, och datorprogram, fér anvindning inom det farmaceutiska och
medicinska omrédet, i klass 9, kirurgiska och medicinska apparater och instrument, i klass
10, trycksaker; tidningar, tidskrifter; broschyrer; bocker, i klass 16, telekommunikation;
kommunikation via radiofoni, elektroniska, telefon, data och teledata; kommunikation via
datorer inklusive via nét av typ Internet; datorstédd éverféring av meddelanden och bilder;
séndning av information av farmaceutisk och medicinsk typ via alla medier inklusive nit av
typ Internet; séndning av information riktad till alla verksamma inom hilsovardsomradet, i
klass 38, Undervisning/utbildning; handledning/instruktion, handledning/instruktion inom
det farmaceutiska och medicinska omrédet; arrangerande och hillande av kongresser,
konferenser och seminarier; utgivning av tidskrifter, bcker, handledningar och databaser
inom det medicinska omrédet, i klass 41, vetenskapliga och tekniska tjéinster och
forskningstjdnster, ndmligen: forskning i kemi, biologisk och farmaceutisk forskning:
utformning och utveckling av programvara och databaser, i klass 42 samt medicinska
tjdnster; veterinéra tjdnster; hygien- och skonhetsvard; rddgivning inom farmaci och hilsa, i
klass 44,

Till stod for sitt yrkande har invéindaren i huvudsak anfort foljande. Det foreligger stor likhet
mellan mérkena bade visuellt och fonetiskt. Likheten forstirks av de identiska
bestandsdelarna SANO i respektive méarken: Dessutom foreligger likhet mellan vi och fi. Det
foreligger dven varuslagslikhet mellan varorna som respektive mirke omfattar. Mirkena
innehéller lika ménga stavelser och slutkonsonanten » uttalas inte lika tydligt som évriga
bokstédver utan “sviljs” ofta. Betydelsen hélsa pd vissa latinska sprak kan inte anses vara
allmint kénd, dessutom har ordet flera betydelser pa spanska sdsom hel, ren, ikta och
uppriktig. P4 finska har ordet en helt annan betydelse d& det betyder sig. Invéindaren Sanofi-
Aventis &r ett foretag som innehar ménga varumérken. I detta drende dr det endast
varumirkena sanofi och SANOFI som aberopas. Mirkena SANOFI/sanofi ar vl kinda och
darfor berittigade till ett bredare skydd.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invandningen och i huvudsak anfort
foljande. Varumirkena &r inte lika. De uttalas olika och ser olika ut. Man kan inte ha
ensamrétt pé ett s& brett ord som sano, som betyder Adlsa pé latin, Likheten mellan vi och fi
dr irrelevant eftersom vér dndelse &r vir. Sanofi-Aventis 4r ett foretag, Vid s6kning pa
internet forekommer Sanofi enbart i kombination med Aventis dér for finns ingen
forvaxlingsrisk.

SKAL

Av 14 § forsta stycket 9 punkten varumérkeslagen framgér att ett varumaérke inte far
registreras om mérket dr forvéxlingsbart med ett gemenskapsvarumérke som innehas av
nagon annan och &r registrerat efter en tidigare ansckan.
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Enligt huvudregeln i 6 § forsta stycket varumérkeslagen ska kédnnetecken anses
forvixlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Forvixlingsbarhet enligt 6 § andra stycket varumérkeslagen kan dberopas till forméan for ett
kénnetecken som dr vél ansett hér i landet, om anvéndningen av ett liknande kidnnetecken
skulle dra otillborlig fordel av eller skulle vara till forfdng for det vil ansedda kdnnetecknets
sarskiljningsforméaga eller anseende.

Ett varumérke &r att anse som vil ansett om det i en vésentlig del av landet 4r kéint inom en
betydande andel av den krets som mérket vénder sig till. Vid bedémningen av detta ska
samtliga relevanta omstandigheter i drendet beaktas, sérskilt varumérkets marknadsandel, i
hur stor omfattning, i vilket geografiskt omrdde och hur linge varumirket har anvénts samt
hur stora investeringar foretaget har gjort for att marknadsfora varumirket.

Frégan om férvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedomning dir alla omstindigheter
av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt mirkenas likhet samt likheten
avseende de varor/tjinster som mérkena avser. Avgorande blir, i de fall varuslagslikhet kan
konstateras, i vilken mén kénnetecknen kan anses likna varandra. Bedomningen av denna
fraga ska grundas pa det helhetsintryck mérkena fSrmedlar och d& i forsta hand p& mirkenas
visuella och fonetiska likhet. Hénsyn ska dven tas till huruvida ord och/eller figurer i de
aktuella mirkena eventuellt har ett gemensamt eller liknande begreppsmissigt innehall,
varvid risken for att konsumenterna genom association uppfattar att det rider ett samband
mellan varumérkena ska beaktas. Man har 4ven att ta hinsyn till det faktum att konsumenten
ofta saknar en reell méjlighet att samtidigt jimfora tvé motstiende mérken, varfor det ocksa
méste beaktas att omséttningskretsens minnesbild av ett varumérke typiskt sett kommer att
blekna med tiden.

PRV gor foljande bedémning

Invéndaren har &beropat att SANOFT ér ett varumérke med stor kéinnedom och gott renommé
i Sverige, men har inte forebringat ndgon utredning som visar detta. Invindarens
kénnetecken kan dérfor inte tillerkénnas ett utdkat skydd som vil ansett varumérke enligt 6 §
andra stycket varumérkeslagen. Den fortsatta beddmningen utgér dérfor fran graden av
ursprunglig sdrskiljningsforméga som de motanforda gemenskapsvarumérkena har.

Betraffande varuslagslikheten konstateras att innehavarens mérke ir registrerat for bland
annat hygieniska preparat for medicinska dndamal; bakteriepreparat for medicinsk och
veterindr anvindning; kemisk-farmaceutiska preparat; (medicinska); kemiska preparat for
medicinska dndamal; kemiska preparat for veterinira dindamal, i klass 5. Invéndarens
aberopade gemenskapsvarumirken omfattar bland annat farmaceutiska, veterinira och
hygieniska preparat, i klass 5 kemiska produkter for anvéndning vid tillverkning av
farmaceutika och kosmetika, i klass 1, kirurgiska och medicinska apparater och instrument, i
klass 10, samt medicinska tjdnster; veterinira tjénster; hygien- och skonhetsvard, i klass 44,

Samtliga mérken omfattar varor och tjénster vilka ar att hinfora till det medicinska omradet.
Diérmed foreligger likhet i varumérkesrittslig mening mellan dessa varor.

Innehavarens mérke bestér av lydelsen SANOVIR och invindarens motanforda
gemenskapsvarumérken bestar av lydelsen SANOFI. De motstdende mirkena uppvisar stor
visuell och fonetisk likhet d4 samtliga marken inleds med orddelen SANO och alla bestar av
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tre stavelser, Ordet SANO har visserligen betydelsen frisk eller sund pa italienska och
spanska (jmf Norstedts spanska/italienska-svenska Ordbok, wordfinder, version 3.0).
Oavsett om omséttningskretsen kdnner till denna betydelse eller inte far orddelen anses
besitta normal sirskiljningsformaga for de aktuella varoma och tjénsterna och kan inte
bortses frén vid en forvixlingsbeddmning. Konsonanterna foch v ligger uttalsméssigt nira
varandra och konsonanten r i slutet av innehavarens mérke torde vara mindre framtridande
in andra komponenter i mérket. Det kan heller inte uteslutas att slutkonsonanten ofta
bortfaller vid ett normalt uttal. Mérkena uppvisar en icke obetydlig visuell och fonetisk
likhet och vid en samlad bedémning finner PRV att mérkeslikhet foreligger mellan mérkena.

Foljaktligen utgdr grunderna for invédndningen hinder for att 13ta registreringen besta.
Registreringen ska dérfor upphévas.

Beslutat den 78 FEB 2011

Nina Isaksson

B W A
artin Berger /'/
HUR BESLUTET OVERKLAGAS

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

826 27 Sbderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som dverklagas och den 4ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tva (2) ménader frin
beslutets dag.




