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Patent- och registreringsverket (PRV) avslar inviindningen med ovanstiende nummer med
stdd av 2 kap. 28 § varumirkeslagen (2010:1877).

ARENDET

Invéindningen avser varuméarket BEETOX med registreringsnummer 511467, registrerat for
féljande varor:

Klass 3: Icke medicinsk kosmetika; kosmetika; kosmetika for personligt
bruk.

Invéindaren yrkar att innehavarens registrering ska upphiivas och anfér som grund att mirket
ir forvixlingsbart med foljande varumirken och gemenskapsvarumirken:

BOTOX
Varumirke nr. 257196.
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Klass 5:

Klass 5:

Klass 5:

Klass 3:

Klass 5:

Klass 3:
Klass 5:
Klass 44:

2(10)

Farmacevtiska preparat for terapeutisk behandling av neurologiska stérningar
och muskeldystoni.

BOTOX

Gemenskapsvarumirke nr. 1999481.

Farmaceutiska preparat for behandling av neurologiska dkommaor,
muskeldystoni, akommor i glatta muskler, &kommor i autonoma nerver,
huvudvirk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares, kramp,
darrningar och smarta.

Borox

Gemenskapsvarumirke nr. 2015832.

Farmaceutiska preparat f6r behandling av neurologiska dkommor,
muskeldystoni, akommor i glatta muskler, &kommor i autonoma nerver,
huvudvirk, rynkor, hyperhydros, sportskador, cerebral pares, kramp,
darrningar och smirta.

BOTOX

Gemenskapsvarumirke nr. 3700317.

Medel {6r kropps- och skonhetsvard; ansiktskrdmer och lotioner; hudkrdmer
och hudlotioner.

BOTOX

Gemenskapsvarumérke nr. 9382185.

Farmaceutiska preparat.

BOTOX

Gemenskapsvarumirke nr. 9417651.

Kosmetika; ansiktskrdamer och lotioner; hudkrimer och hudlotioner.
Farmaceutiska preparat.

Kosmetisk behandling; kosmetisk kirurgi; konsultations- och
radgivningstjénster rorande kosmetisk behandling, kosmetisk kirurgi och
ansiktsestetik; information for fysiker, praktiserande ldkare och deras
patienter avseende ansiktsestetik.

Vidare har invéndaren anfort att samtliga varumirken &r vil ansedda och att anvéndningen
av innehavarens mirken skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for
varukdnnetecknens sérskiljningsformaga eller anseende.

Invéindaren har dven slutligen anfort att innehavarens méarke BEETOX med reg. nr 511467 &r
forvaxlingsbart med de kidnnetecken som invéindaren anvinde vid tidpunkten for ansdkan
och att innehavaren har varit i ond tro.

Innehavaren av varumérket har bestridit grunderna for invindningen.
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Invindarens utveckling av talan

Innehavarens mirke dr forvixlingsbart med inviindarens samtliga mirken da det rader sévil
varuslags- som mirkeslikhet mellan mirkena. De motstiende mirkena omfattar identiska
och liknande varor i klasserna 3 och 5. Nir det géller farmaceutiska preparat i klass 5, kan
dessa varor idag komma att tillverkas av samma fSretag som tillverkar kosmetiska produkter
i klass 3. Det blir allt vanligare att foretag vars kérnverksamhet bestér i att erbjuda produkter
for kroppsvérd producerar savil medicinska som icke-medicinska produkter. Dessutom ir
det inte ovanligt att dessa produkter har samma distributionskanaler och forsiljningsstillen.
Aven om farmaceutiska produkter &r medicinska produkter, kan de ha samma
skdnhetsvardande dndamal som icke-medicinsk kosmetika, dvs. att forbittra utseendet och
Gka en persons attraktionskraft. Varorna i klass 3 och 5 kompletterar dérfor varandra och det
foreligger ddrmed varuslagslikhet.

Vidare uppvisar mirkena likheter savil visuellt, fonetiskt som begreppsmaissigt. Bade
BEETOX och BOTOX har tvé inledande stavelser, BEE- respektive BO-, som fonetiskt dr
mycket lika. Prefixet BEE- férmar inte skilja BEETOX fran BOTOX eftersom BEE-, i
jdmforelse med -TOX, har en lag grad av sérskiljningsfsrmaga och saknar en sjélvstindig
funktion. I vart fall innehar inte bestandsdelen BEE- en higre grad av sirskiljningsformaga i
Jamforelse med bestidndsdelen -TOX. Vidare uttalas BEETOX med endast en vokals skillnad
fran BOTOX. Betoningen #&r densamma och ldggs pd samma stavelser. Andelsen i bada
mérkena, -TOX, &r identisk. BOTOX 4r mycket starkt forknippat med inviindarens produkter
bland omsittningskretsen till foljd av de kommersiella framgangarna med produkten och
innehar en hog grad av sirskiljningsformaga for varor i klass 3 och 5. Aven om ~TOX ingér
i andra registreringar for varor i klass 5, medfor inte detta att ~TOX skulle vara beskrivande
eller generiskt. Mirkeslikhet foreligger ddrmed i hog grad. Sammantaget foreligger det en
risk for forviixling mellan de motstdende mérkena da konsumenter kan tro att det foreligger
ett kommersiellt samband mellan innehavarens och inviindarens mirken.

Till f6ljd av invidndarens kommersiella framgéngar med produkten BOTOX &ver hela
virlden, har invéindarens varumérke BOTOX ett anseende i gemenskapen, och diribland i
Sverige. BOTOX omsitter idag 1.8 miljarder dollar. Férsiljningen av varor under
varumirket i Norden uppgick ar 2010 till 22 651 000 dollar. Under ar 2009 var
torséljningssiffran 22 013 000 dollar och ar 2008 var samma siffra 20 500 000 dollar.
Marknadsforingskostnaderna i EU under dr 2010 uppgick till 17 396 000 dollar. Varumirket
uppmérksammas ocksa fortlépande av svensk press och omskrivs i en mingd artiklar. Vidare
har invéindaren ndrmare 500 varuméirkesregistreringar for BOTOX i 130 olika linder eller
regioner. OHIM har ocksa i ett flertal avgranden konstaterat att mérket BOTOX atnjuter ett
anseendeskydd i gemenskapen samt att EU-domstolen i mal C-100/11P faststillt ett
anseendeskydd for BOTOX. Graden av likhet mellan BEETOX och BOTOX ir s stor att
den bertrda allménheten far uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan
miérkena. Innehavaren har uppenbart, med hénsyn till de aktuella varorna och likheterna
mellan de motstaende mérkena, sokt identifiera sig med den attraktionskraft,
igenkéinningskvalitet och prestige som konsumenterna férknippar med mirket BOTOX. Det
blir &n mer tydligt vid en granskning av innehavarens hemsida dér innehavaren uppger att
man erbjuder si kallade “skinceuticals”, som enligt innehavaren sjilv utgérs av “avancerade
produkter som kompletterar medicinska behandlingar”. P4 innehavarens hemsida aterfinns
vidare information om "NYA BOTOX” samt ett erbjudande om “6vningskurser i
fillersbehandlingar under personlig handledning, en eller tva dagars kurser for
ldkare/sjukskdterskor”. Det dr av det anférda uppenbart att innehavaren medvetet valt
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kdnnetecknet BEETOX for att associera sig med invindarens vilkinda varumirke BOTOX
och dra fordel av den goodwill och kiinnedom som BOTOX innehar bland konsumenter.
Anviéndningen av varumirket BEETOX for varor i klass 3 riskerar att dra otillbérlig fordel
av sérskiljningsférmagan och anseendet som invindarens mérken innehar. Dessutom innebiir
en sidan anvéndning en risk for forfang eller skada for mirkets sérskiljningsférméaga och
anseende. Anviindningen skulle séledes komma att innefatta en reell risk fr snyltning,
nedsvirtning och urvattning.

Slutligen dr varumérket BEETOX forviixlingsbart med varumirket BOTOX, som vid tiden
fér innehavarens anskan anviindes av invindaren pa den svenska marknaden. Ansékan om
BEETOX gjordes med vetskap om invéndarens mérke och sdkanden har inte anvint
BEETOX innan invindaren tog BOTOX i bruk. Det dr osannolikt att innehavaren vid tiden
for anstkan om BEETOX inte kénde till invéindarens kiéinnetecken BOTOX med tanke pé
dess kommersiella framgangar. Innehavaren har sledes haft vetskap om BOTOX nir denne
ansokte om varumirkesskydd for BEETOX for identiska varor i klass 3 och medvetet lagt
sig nira invidndarens varumérkeskoncept for att identifiera sig med den attraktionsformaga,
igenkdnningskvalitet och prestige som varumirket BOTOX associeras med bland
omsittningskretsen.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Det foreligger varuslagslikhet mellan de motstaende mirkena i klass 3. Nér det giller de
varor 1 klass 5 som invidndarens mirke avser, foreligger ingen likhet med varorna som
innehavarens mérke avser i klass 3. Varorna skiljer sig at vad giller syfte och
anvéndningsmetod samt att de inte heller konkurrerar med eller kompletterar varandra.
Slutanvéndarna fr varor i klass 5 ér likare eller annan medicinsk personal, vilket inte #r
fallet med innehavarens varor i klass 3.

Invéindarens mirke BOTOX i&r en forkortning av dmnet “’botulinumtoxin™ som ingér i
lakemedlet BOTOX. Mirket har séaledes en i grunden beskrivande karaktir. Vidare &r
bestandsdelen TOX vanlig ndr det giller varumirken i klass 3 och 5, dir den ofta utgor
varumérkets avslutande del. Mindre vikt ska dérfor liggas vid dndelsen —TOX. Det ér
ddrmed prefixen i de motstdende méirkena som ska jimforas. BEE jaimfort med BO &r bade
visuellt och fonetiskt olikt, samt att det ocksa foreligger en konceptuell olikhet.
Sammantaget foreligger det ingen mérkeslikhet.

Innehavaren bestrider invéindarens pastaende om att i BOTOX atnjuter ett anseendeskydd
som omfattar varor i klass 3. Innehavaren bestrider ocksi att ansékan om BEETOX skulle
vara gjord i ond tro eftersom innehavaren genom registrering av varumirket inte haft nigon
avsikt att hindra invindaren fran att anvinda BOTOX.

SKAL

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 2 varumirkeslagen fér ett varumirke inte registreras om det
dr identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for varor eller tjinster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk for frviixling, inbegripet risken for att anviindningen av
varumarket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som anvinder
varumirket och innehavaren av varukénnetecknet.

Med ett varukénnetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumérkeslagen, ett
gemenskapsvarumirke.
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Fragan om forvixlingsbarhet ska avgoras vid en helhetsbedémning dir samtliga
omstindigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framfor allt méirkenas likhet samt
likheten avseende de varor/tjdnster som mirkena avser. Om varu- eller tjinsteslagslikhet &r
for handen ska en bedomning av mérkenas visuella, fonetiska och
begreppsmissiga/konceptuella likheter géras med utgangspunkt i det helhetsintryck som
varumérkena formedlar med hénsyn till bland annat deras sérskiljande och dominerande
delar (EU-domstolens dom i mal C-251/95, "Sabel”, punkterna 22 och 23). Hinsyn ska #ven
tas till det faktum att genomsnittskonsumenten séllan har majlighet att géra en direkt
jdmforelse mellan varumirkena utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild av mirkenas
utféranden (EU-domstolens dom i méal C-342/97, “Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 3 varumirkeslagen framgar att ett varumirke inte far registreras
om det dr identiskt med eller liknar ett dldre varukinnetecken som #r kéint inom en
betydande del av omsittningskretsen, och anvindningen av varumirket skulle dra otillbérlig
fordel av eller utan skilig anledning vara till skada for varukinnetecknets
sirskiljningsférmaga eller anseende.

Vid beddmningen av om ett varukénnetecken ir kiint inom en betydande del av
omsittningskretsen ska samtliga relevanta omstindigheter i drendet beaktas, sarskilt
varumirkets marknadsandel, i hur stor omfattning det anvints, i vilket geografiskt omrade
och hur linge varumirket har anvints, samt hur stora investeringar féretaget har gjort fr att
marknadsfora varumirket (se EU- domstolens dom i mél C-375/97, *Chevy’, punkt 27).
Samma forutsittningar giller for gemenskapsvarumirken, med den skillnaden att varumirket
ska vara kiint i en visentlig del av gemenskapen hos en betydande del av omsittningskretsen
for de varor eller tjanster som omfattas av varumirket. Vad giller det geografiska omradet
kan kiinnedomen inom en betydande del av en medlemsstat i vissa fall riicka, jfr EU-
domstolens dom i mal C-301/07, "Pago’, punkt 29.

Enligt 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen far ett varumirke inte registreras om det
kan forvixlas med ett kiinnetecken som anviindes hir i landet eller i utlandet av ndgon annan
vid tidpunkten fér ans6kan och som fortfarande anviinds, om skanden var i ond tro vid
tidpunkten for ansokan.

PRV gor foljande bedomning

Invéindaren har aberopat ett antal kiinnetecken bestidende av mirkesordet BOTOX till stdd
tor sin invéindning. Av processekonomiska skl kommer prévningen inledningsvis begrinsas
till att avse det av invéndarens varumérken som ligger ndrmast innehavarens registrering,
ndmligen gemenskapsvarumarke nr. 9417651.

Inviéindaren har gjort gillande att dennes varumairke &r vl ansett och att det dirmed forvirvat
ett utdkat skyddsomfang. Vidare har anforts att anvéindningen av innehavarens varumirke
skulle dra otillborlig fordel av eller vara till skada for det ildre varukiinnetecknets
sarskiljningsformaga eller anseende.

Invéndaren har anfort att ett anseendeskydd for varumirket BOTOX faststillts av EU-
domstolen i mal nr C-100/11P i gemenskapen och dérmed dven i Sverige. | kombination
med de forsiljnings- och marknadsforingssiffror som invindaren i Gvrigt har presenterat far
materialet anses visa att invéindarens kénnetecken &r ként inom en betydande del av
omsittningskretsen som ett kiannetecken for farmaceutiska preparat for behandling av
neurologiska besvdr, dystoni, besvdr med glatta muskler, besvir med det autonoma
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nervsystemet, huvudvdrk, rynkor, édem, idrottsskador, cerebral pares, spasmer, skakningar
och smdrta i klass 5. Av detta foljer dven att varumirket forvirvat en forstirkt
kinneteckenskraft och att det ddrmed &tnjuter ett utdkat skyddsomfang inom ramen for
forvixlingsbedémningen.

Bestdmmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumiirkeslagen ger ett skydd for den som
anvinder ett kdnnetecken mot att ndgon annan, i ond tro, fir registrera ett varumirke som
kan forvixlas med detta kéinnetecken. Det fordras att det dberopade kiinnetecknet anvindes
vid tidpunkten for varumérkesansokan och att det alltjimt anvinds. Bedémningen av om den
som gett in varumirkesansékan varit i ond tro ska géras vid tidpunkten f6r anskan.
Angdende begreppet ond tro, se EU-domstolens avgérande i mal C-529/07,
Chocoladefabriken Lindt & Spriingli AG).

Invéindaren har aberopat att kdnnetecknet BOTOX har anvints for varor och tjénster i
klasserna 3, 5 och 44.

PRV gor foljande bedomning vad gdller fragan om forvixling

Innehavarens mirke omfattar icke medicinsk kosmetika, kosmetika och kosmetika for
personligt bruk i klass 3, vilket innefattas i den bredare kategorin av kosmetika som
invindarens mirke BOTOX med reg. nr 9417651 avser i samma klass. De motstaende
mirkena avser ddrmed identiska varor i klass 3.

De kiéinnetecken som ska jamfGras dr féljande:

Invindarens mirke: Innehavarens mirke:

BOTOX BEETOX

Bedémningen av mirkenas forvixlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och
begreppsmissiga likheter, ska ske med utgéngspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjéinster som avses. I forevarande fall
riktar sig de varor dér identitet har konstaterats till konsumenter i allménhet, men dven till
specialiserade kdpare sdsom t.ex. grossister, niringsidkare, foretagskunder etc.

Innehavarens mérke bestar av lydelsen BEETOX och invindarens mirke av lydelsen
BOTOX. I visuellt och fonetiskt hdanseende foreligger likhet i det att bAda mérken inleds med
bokstaven B och avslutas med —TOX. Mirkena skiljer sig it genom att innehavarens mirke
innehéller bokstiverna EE och invindarens mirke av bokstaven O placerade efter B:et i
respektive mirke.

BEETOX ir inget vedertaget begrepp. BEE ir dock det engelska ordet for “'bi” samt att TOX
dr forledet i det engelska ordet toxin™ for ”gift” (se Nationalencyklopedins nitupplaga, Eng-
Sv ordbok, dtkomst 2014-11-24), vilket gor att innehavarens mirke kan ge upphov till dessa
associationer. BOTOX ér heller inget vedertaget begrepp. men innehéller ocksa slutledet—
TOX som enligt ovan sannolikt kan ge upphov till liknande associationer till gift som
innehavarens mérke.
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Sammantaget foreligger vissa likheter mellan de motstdende mirkena genom den
gemensamma inledande bokstaven B samt slutledet -TOX. Aven om efterleden ir identiska,
distanserar forleden mirkena savil visuellt, fonetiskt som begreppsmissigt fran varandra i
sddan grad att de helhetsintryck som mérkena ger skiljer sig &t. Denna uppfattning férstirks
genom att forledet BEE- i innehavarens mérke ger associationer till det svenska ordet *bi”,
till skillnad fran invéndarens mérke som inte formedlar nigra specifika associationer. Mot
denna bakgrund finner PRV att det endast foreligger en 14g grad av likhet mirkena emellan.

I forevarande fall har det dldre varumirket som en helhet ingen spriklig innebdrd som kan
sdttas 1 samband med de varor och tjanster som det avser. Mirket far dirmed anses ha en
ursprunglig sdrskiljningsférmaga av normalgraden.

Det maste dven beaktas att kdparna av parfymer och kosmetika kan forvintas vara
mirkesmedvetna och dirmed sirskilt uppméarksamma pé varornas kommersiella ursprung, se
Patentbesvirsrittens domar i mél 05-423 (DOFF) samt 10-188 (NORDIC ESSENTIALS).

PRV finner vid en sammantagen bedémning, trots freliggande varuslagsidentitet och
sdrskilt med beaktande av omsittningskretsen kan forviintas vara sirskilt uppmérksam vid
kop av de nu aktuella varuslagen, att forvixlingsrisk inte foreligger mellan innehavarens
registrering och det motstaende varumérket BOTOX.

De kinnetecken som invéndaren i §vrigt dberopat skiljer &n mer fran innehavarens mirke,
varfor inte heller dessa utgér hinder mot registreringen.

PRV gor foljande bedomning vad gdller fragan om ond tro

Eftersom den av invindaren péstddda anviindningen inte avser ett kiinnetecken som r
forvixlingsbart med innehavarens registrering kan innehavarens varumirke inte upphivas
med stéd av 2 kap. 8 § forsta stycket 4 varumirkeslagen.

PRV gor foljande bedomning vad gdller anseendeskyddet

For att bestimmelsen i 2 kap. 8 § forsta stycket 3 VmL ska vara tillimplig krivs for det
forsta att det yngre varumérket ir identiskt med eller liknar det 4ldre varukdnnetecknet.
Vidare krivs att det aberopade varukinnetecknet &r kiint inom en betydande del av
omsittningskretsen samt att anvindningen av varumérket skulle dra otillbérlig fordel av eller
utan skilig anledning vara till skada for det dldre varukénnetecknets sérskiljningsforméaga
eller anseende.

Sdsom redan har konstaterats ovan foreligger en 1ag grad av likhet mellan invindarens mérke
BOTOX och innehavarens registrering BEETOX.

Vidare framgar av den bedomning som gjorts ovan att invéindarens méarken 4r kdinda inom en
betydande del av omsittningskretsen i forhallande till farmaceutiska preparat for behandling
av neurologiska besvdr, dystoni, besvir med glatta muskler, besvir med det autonoma
nervsystemet, huvudvdrk, rynkor, odem, idrottsskador, cerebral pares, spasmer, skakningar
och smdrta iklass 5.
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For att anvéindningen av varumirket ska dra otillborlig fordel av eller utan skilig anledning
vara till skada for ett dldre kiéinneteckens sérskiljningsforméga eller anseende kriivs att den
berdrda allménheten far uppfattningen att det finns ett samband mellan kénnetecknen ifriga,
dven om den nddvindigtvis inte forvixlar dem (EU-domstolen i mal C-408/01, Adidas’, p
29 och 31 samt C-252/07, ‘Intel Corporation’, p 66).

For att faststélla huruvida ett sadant samband foreligger ska en helhetsbedémning géras mot
bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, diribland

- graden av likhet mellan de motstidende mérkena;

- arten av de varor och tjdnster for vilka vart och ett av de motstdende varumiirkena ar
registrerade, inbegripet dels hur nérliggande eller olikartade dessa varor eller tjinster ér, dels
omsittningskretsen;

- i hur hog grad det dldre varumérket &r kiint;

- graden av ursprunglig eller forvarvad sirskiljningsférmaga hos det 4ldre varumairket;

- forekomsten av risk for forvixling hos allménheten.

(se C-252/07, ‘Intel Corporation’, p 42).

Som ovan konstaterats foreligger en lag grad av mirkeslikhet genom den gemensamma
inledande bokstaven B samt slutledet ~TOX. De varor i klass 5 som inviindarens mirke &r
ként for, bl.a. farmaceutiska preparat fér behandling av rynkor, och de varor som
innehavarens mirke omfattar i klass 3 har bada en tydlig koppling till och delar samma syfte
att forbéttra eller virna om kroppens utseende. De riktar sig till samma omsittningskrets och
kan ofta vara tillverkade av samma fabrikant. Varorna tillhandahélls &ven pd samma
forsiljningsstillen, sdsom salonger och kliniker inom kropps- och skénhetsvard samt pa
apotek. Vid en samlad bedémning, sirskilt med beaktande av den hdga kiinnedomen om
invéindarens kinnetecken och mirkenas likheter samt likheten mellan de varor som
respektive mérke omfattar, 4r det hdgst troligt att omsittningskretsen uppfattar ett samband
mellan invédndarens vil ansedda kdnnetecken BOTOX och innehavarens miirke BEETOX,
ndr det senare anvinds for kosmetika.

Fragan dr slutligen huruvida anvindningen av det yngre mirket skulle dra otillbdrlig fordel
av eller vara till skada for ett dldre kénneteckens sirskiljningsférmaga eller anseende.

Hirvid bér det podngteras att invidndaren inte maste styrka férekomsten av en faktisk och
verklig otillborlig fordel eller skada. Diremot méste invéindaren presentera uppgifter som gor
det mojligt att omedelbart fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte #r hypotetisk,
for att det yngre varumarket skulle dra otillborlig fordel av eller vara till forfang for det dldre
varumérket (se tribunalens dom i mél T-67/04 ‘Spa-Finders’, punkt 40 samt T-60/10 ‘Royal
Shakespeare’, punkt 53).

PRV har redan konstaterat att det dr hogst troligt att omséttningskretsen uppfattar ett
samband mellan invéndarens vl ansedda kidnnetecken BOTOX och innehavarens mirke
BEETOX. Ett sidant samband dr dock inte i sig tillrickligt for att faststiilla forekomsten av
att ett yngre mirke drar otillborlig fordel av eller utan skilig anledning ér till skada for ett
dldre kénneteckens sérskiljningsforméaga eller anseende (jfr EU-domstolen i mal C-252/07,
"Intel Corporation’, p 32).

[ detta avseende har inviindaren anfort att det dr uppenbart att innehavaren, med hiinsyn till de
aktuella varorna och likheterna mellan de motstdende mérkena, sokt identifiera sig med den
attraktionskraft, igenkédnningskvalitet och prestige som konsumenterna forknippar med
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mirket BOTOX och att anvindningen av BEETOX skulle komma att innefatta en reell risk
for snyltning, nedsvirtning och urvattning av varumirket BOTOX. Invindaren menar att
detta blir tydligt vid en granskning av innehavarens hemsida. Inviindaren har hirvid aberopat
en skiirmdump fran innehavarens hemsida med texten "Nya Botox™ samt "Nu har
framstillningen av Botox dndrats och inga djur ska behéva lida i processen”. Detta material
visar inte att innehavaren anvinder sig av sitt varumérke BEETOX for att associera sig med
och dra fordel av invdndarens varumérke BOTOX och dess attraktionsforméaga, anseende
eller prestige. Texten maste istillet anses vara ren information angdende invindarens
varumirke och produkter. Materialet som invéndaren i dvrigt dberopat — att innehavaren
erbjuder avancerade produkter som kompletterar medicinska behandlingar samt att
innehavaren erbjuder biade behandlingar (bl.a. Botox-injektioner) och kurser i
fillersbehandlingar — visar inte heller att innehavaren anviinder sitt eget mérke for att
associera sig med invindarens mérke. Invéndaren har ddrmed inte presenterat uppgifter som
g0r det mojligt att omedelbart fastsla att det foreligger en framtida risk, som inte &r
hypotetisk, for att det yngre varumirket skulle dra otillbérlig fordel av det dldre varumiirket.
PRV finner ddrmed att det inte dr sannolikt att innehavaren vid anvindning av sitt varumirke
skulle dra otillborlig fordel av invéindarens miirke.

Invéindaren har enligt ovan ingivit visst material till styrkande av att anviindningen av
innehavarens mirke skulle vara till skada for invéindarens mérkes sirskiljningsforméga eller
anseende. Materialet dr dock inte tillrdckligt for att visa en foréindring i det ekonomiska
beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor for vilka invéindarens mirke ir registrerat
som beror pa anviindningen av innehavarens miirke, eller att det finns en verklig risk for en
sddan fordndring i framtiden (jfr EU-domstolen i mal C-252/07, *Intel Corporation’, p 77 och
81 samt punkt 6 i domslutet). Inte heller har det i 6vrigt framkommit nigon omstindighet
som kan ldggas till grund for en sadan slutsats. Mot denna bakgrund féljer att det inte heller
ir sannolikt att innehavaren vid anviindning av sitt varumdirke skulle orsaka skada for
sirskiljningsférmagan eller anseendet hos inviindarens varumirke.

Dédrmed kan innehavarens registrering inte upphévas med stdd 2 kap. 8 § forsta stycket 3
VmL.

Mot bakgrund av det ovan anfirda ska inviindningen avslis.

Beslutat 2014-12-16

Nina Isaksson

Madeleine Bergstrom
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HUR MAN OVERKLAGAR

Detta beslut kan 6verklagas till Patentbesvirsritten. Om ni vill §verklaga beslutet ska ni gora
det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvirsritten” pa 6verklagandet, men skicka det till PRV,
Box 530, 826 27 Sdderhamn.

Ange f6ljande i 6verklagandet:
» Namn och adress
* Vilket beslut ni 6verklagar och drendets nummer
*  Varfor ni anser att beslutet &r felaktigt
¢ Vilken dndring ni vill ha

Overklagandet ska ha kommit in till PRV inom tva (2) manader frén beslutets dag. PRV
skickar dverklagandet vidare till Patentbesvérsritten, om det kommit in i ritt tid och PRV
inte sjdlv dndrar beslutet pa det siitt som ni begiirt.



