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SAKEN 
Hävning av varumärkesregistrering 
___________________ 

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår yrkandet om vilandeförklaring.

2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

___________________ 
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YRKANDEN 

Wartner Europe B.V. (Wartner) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska 

häva registreringen av varumärket WARTNIX (nr 529534) för samtliga varor.  

Nordic Consumer Health AB (NCH) har motsatt sig ändringsyrkandet. 

NCH har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska vilandeförklara ärendet i 

avvaktan på att Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) prövat NCH:s 

ansökan om partiell hävning av EU-varumärket WARTNER, i den mån tillräcklig 

faktisk användning under en period om fem år inte kan påvisas.  

Wartner har motsatt sig yrkandet om vilandeförklaring. 

GRUNDER 

Wartner 

Wartner har vidhållit att det sökta varumärket är förväxlingsbart med det äldre EU-

varumärket WARTNER. Wartner har till stöd för detta särskilt framhållit att 

varumärket WARTNER saknar särskiljande eller dominerande beståndsdelar, varför 

märket ska bedömas som en helhet och inte kan anses beskrivande i förhållande till 

varor för behandling av vårtor. Under alla förhållanden är märket inte beskrivande för 

annat än vårtmedel. Wartner har också vidhållit att bolagets varumärke genom 

användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft i förhållande till produkter för 

behandling av vårtor. Wartner har dock inte gjort gällande att varumärket är väl känt.  

Som skäl för sin inställning till yrkandet om vilandeförklaring har Wartner i huvudsak 

anfört att rättsverkan av en eventuell hävning och eventuell begränsning av 

varuförteckningen kommer att inträda först efter den tidpunkt som är av relevans för 

prövningen i detta mål, dvs. PRV:s beslut att avslå invändningen. 
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NCH 

WARTNIX är inte förväxlingsbart med WARTNER, eftersom förledet WART- 

(engelska för vårt-) är beskrivande medan de särskiljande efterleden NIX respektive 

NER tydligt skiljer sig åt. WARTNER är inte känt inom en betydande del av 

omsättningskretsen. 

Till stöd för yrkandet om vilandeförklaring har NCH anfört att bolaget har anledning 

att ifrågasätta huruvida verkligt bruk av WARTNER har skett för andra varor än just 

läkemedel och relaterade produkter kopplade till behandling av vårtor. NCH har även 

anfört att Wartner under hävningsprocessen begärt att få justera och kraftigt inskränka 

varuförteckningen. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Rättsliga utgångspunkter 

Frågan om risken för förväxling av varumärken ska avgöras vid en helhetsbedömning 

där samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas, bl.a. varumärkenas 

likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. (Se bl.a. 

dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 

22, dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punkterna 16 

och 29 samt dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 

EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.) 

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck 

som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest 

framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck 

som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam 

och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. 

Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt 

jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han 
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eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på 

vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att 

genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar 

sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik 

Meyer, punkterna 25 och 26.) 

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, 

bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som 

varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena 

omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög 

grad och tvärtom. (Se Canon, punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.)  

Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta 

faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, 

de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller 

kompletterar varandra (se Canon, punkt 23). 

Vid helhetsbedömningen ska även ett motanfört varumärkes särskiljningsförmåga 

beaktas. Varumärken som har en stark särskiljningsförmåga har ett mer omfattande 

skydd än kännetecken med en svag särskiljningsförmåga (se t.ex. Canon, punkt 18, jfr 

även Sabel, punkt 24).  

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning 

NCH:s yngre märke WARTNIX avser medicinska preparat och substanser; kemiska 

preparat för medicinska ändamål i klass 5. Wartners äldre varumärke WARTNER 

avser bl.a. farmaceutiska (och veterinära) preparat i samma klass. De motstående 

varumärkena omfattar därmed vissa identiska varuslag, som bl.a. innefattar medel för 

behandling av vårtor. 

Omsättningskretsen omfattar – förutom läkare och annan farmaceutisk personal – 

genomsnittskonsumenter, dvs. personer som är normalt informerade samt skäligen 
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uppmärksamma och upplysta. Förväxlingsbedömningen ska följaktligen göras utifrån 

en sådan skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.  

Det yngre varumärket är ett ordvarumärke som består av ordet WARTNIX. Vid 

användning i förbindelse med medel för behandling av vårtor är varumärket ägnat att 

uppfattas som en kombination av dels det engelska ordet WART, i betydelsen vårta, 

dels ordet NIX i betydelsen nej. 

Det äldre varumärket består av ordet WARTNER. Även om detta ord både kan 

uppfattas som en helhet, som t.ex. ett efternamn, och som ett sammansatt ord, måste 

det i förbindelse med farmaceutiska preparat i form av medel för behandling av vårtor 

anses vara ägnat att uppfattas som bestående av det engelska ordet WART och en 

fristående ändelse bestående av NER, som inte kan sägas ha någon självständig 

betydelse.  

Wartner har inte visat att det äldre märket genom användning förvärvat en förstärkt 

känneteckenskraft för farmaceutiska eller kemiska preparat. Det är därför inte visat att 

förledet WART fått en sekundär betydelse vid sidan av dess betydelse vårta.     

Vid användning i förbindelse med medel för behandling av vårtor träder alltså de 

deskriptiva förleden i bakgrunden och tyngdpunkten i de motstående märkena ligger i 

stället på efterleden, NIX respektive NER.  

Enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877) ska, om det finns grund för hävning av 

en registrering endast för en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är 

registrerat för, hävas för dessa varor eller tjänster (partiell hävning). Medel för att 

behandla vårtor utgör inte ett eget varuslag i varuförteckningen för det yngre 

varumärket utan ingår i medicinska preparat eller kemiska preparat för medicinska 

ändamål. Medel för att behandla vårtor utgör inte heller ett varuslag enligt 

Niceklassificeringen. På grund härav är det inte lämpligt att bryta ut sådana medel och 

tillämpa bestämmelserna om partiell hävning. 
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Förväxlingsbedömningen måste i stället utgå från de bredare varukategorier som anges 

i registreringarna, nämligen medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för 

medicinska ändamål respektive farmaceutiska och veterinära preparat. Vid 

användning av sådana preparat och substanser måste förledet WART i båda 

varumärkena i varumärkesrättslig mening anses beskrivande, eftersom vart och ett av 

varuslagen innefattar just medel för behandling av vårtor.  

Vid en helhetsbedömning av de motstående varumärkena kan det i varumärkesrättslig 

mening inte anses föreligga en risk för att det yngre varumärket WARTNIX, när det 

används för medicinska preparat och substanser; kemiska preparat för medicinska 

ändamål, förväxlas med det äldre varumärket WARTNER. Överklagandet ska därför 

avslås.   

Vid den redovisade bedömningen kan prövningen hos EUIPO inte påverka utgången i 

detta ärende. Yrkandet om vilandeförklaring ska därför avslås. 

Överklagande 

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknads-

överdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, 

om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas. 

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsråden Annika Malm, 

referent, och Adrian Engman samt tf. hovrättsassessorn Anna Sundström. 
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BAKGRUND 

 

Patent- och registreringsverket (PRV) registrerade den 27 januari 2016 varumärket 

WARTNIX (nr 529534) för följande varor och tjänster i klass 5: Medicinska preparat 

och substanser; kemiska preparat för medicinska ändamål. Innehavare av 

registreringen är Nordic Consumer Health AB (NCH). 

 

Wartner Europe B.V. (Wartner) invände mot registreringen och begärde att den skulle 

upphävas för samtliga varor ingående i registreringen. Som grund för sin invändning 

anförde Wartner att WARTNIX dels var förväxlingsbart med det tidigare registrerade 

EU-varumärket WARTNER (nr 6380661), dels skulle dra otillbörlig fördel av 

och/eller utan skälig anledning vara till skada för den särskiljningsförmåga eller det 

anseende som är kopplat till det väl ansedda märket WARTNER.  

 

NCH bestred invändningen på grunden att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och 

att EU-varumärket WARTNER inte var välkänt och därigenom förvärvat ett utökat 

skyddsomfång. 

 

PRV beslutade den 9 mars 2017 att avslå invändningen.  

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

Wartner har yrkat att den svenska varumärkesregistreringen för WARTNIX (nr 

529534) ska upphävas för samtliga sökta varor. 

 

NCH har bestritt yrkandet. 

 

GRUNDER M.M.  

 

Wartner har vidhållit vad bolaget anfört vid PRV och har i Patent- och 

marknadsdomstolen lagt till bl.a. följande. Bedömning av förväxlingsrisk ska ske 
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utifrån de registrerade varorna för de två motstående märkena och inte specifikt varan 

vårtmedel. Om förledet WART- är beskrivande för varan vårtmedel eller inte saknar 

således betydelse eftersom märkena är registrerade för det betydligt bredare 

farmaceutiska/medicinska preparat och preparat för medicinska ändamål i klass 5. 

Orddelen WART- kan varken direkt eller indirekt anses som beskrivande i förhållande 

till vare sig registrerade varor eller läkemedel generellt.  

 

Det finns vidare inte någon utredning till stöd för att orddelen WART- utgör en aktiv 

substans för läkemedel generellt eller att den är en vetenskaplig term som används för 

läkemedelspreparat. Det finns inte heller ett stort antal varumärkesregistreringar i 

Sverige där termen WART används för varan ”farmaceutiska preparat” i klass 5. 

Dessutom är WARTNER ett EU-varumärke varför engelskt språkbruk ska beaktas vid 

bedömningen av särskiljningsförmågan. Inga hinder har anförts mot märket avseende 

bristande särskiljningsförmåga, vilket är indikativt för att det inte kan anses som 

beskrivande på engelska. 

 

NCH har bestritt ändring och har till stöd för sin inställning vidhållit vad företaget 

anförde inför PRV samt har i Patent- och marknadsdomstolen lagt till bl.a. följande.  

Det är endast förledet WART- som de två märkena har gemensamt. Den aktuella 

orddelen saknar emellertid särskiljningsförmåga och är beskrivande för produkter för 

behandling av vårtor, vilket är de produkter som märket WARTNER används för. Då 

preparat mot vårtor utgör sådana ”farmaceutiska preparat” i klass 5 för vilka 

WARTNER är registrerat måste det vid förväxlingsbedömningen beaktas att förledet 

WART- har en deskriptiv karaktär. På marknaden för behandlingspreparat mot vårtor 

finns också ett frihållningsbehov för ord som ”wart”, ”wort” och ”vårt”. 

 

DOMSTOLENS BEDÖMNING 

 

Domstolen konstaterar inledningsvis att Wartner åberopat samma utredning som vid 

PRV till stöd för att EU-varumärket WARTNER är välkänt och därmed förvärvat ett 

utökat skyddsomfång. Av samma skäl som anförts av PRV anser domstolen att 
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utredningen inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket WARTNER är väl 

ansett inom en betydande del av omsättningskretsen eller att det har förvärvat en 

förstärkt känneteckenskraft. 

 

Vad sedan gäller frågan om förväxlingsrisk så ska den avgöras på grundval av en 

helhetsbedömning av de två varumärkena. Vid en helhetsbedömning ska samtliga 

omständigheter av betydelse i sammanhanget beaktas. Vad det då främst handlar om är 

att bedöma märkenas likhet och de varor och tjänster de avser. Inom ramen för 

bedömningen av märkeslikhet ska märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga 

likheter undersökas och då med utgångspunkt i det helhetsintryck märkena förmedlar 

med hänsyn till bl.a. deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (se 

särskilt EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, 

EU:C:1997:528, punkterna 22 och 23). En helhetsbedömning av de i ärendet aktuella 

varumärkena förutsätter således även en undersökning av vilken inverkan märkenas 

beståndsdeler åstadkommer på helhetsintrycket. En sådan undersökning tar enligt 

domstolen naturligt sin utgångspunkt i märkenas förled WART- respektive deras 

slutled -NER respektive -NIX.      

 

Omsättningskretsen för de varor varumärkena avser är normalt informerade samt 

skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter. De varuslag som 

märkesregistreringarna avser kan användas för produkter för behandling av vårtor. 

Omsättningskretsen kommer enligt domstolen att uppfatta orddelen WART- som en 

beskrivning av sådana produkter.  

 

Wartner har invänt att orddelen WART- inte är beskrivande för de varor i klass 5 som 

varumärkesregistreringen avser. Enligt domstolen är det emellertid tillräckligt att 

omsättningskretsen uppfattar att förledet WART- är beskrivande för en av de produkter 

som de varuslag registeringen avser kan användas för. En orddel behöver således inte 

vara beskrivande för samtliga de varor och tjänster registreringen avser för att inverka 

på bedömningen av i vilken mån den bristande särskiljningsförmågan inverkar på det 

helhetsintryck märket förmedlar.   
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Domstolen instämmer mot bakgrund av ovanstående slutsatser med PRV:s bedömning 

att det inte föreligget någon förväxlingsrisk mellan de två märkena. Följaktigen ska 

överklagandet lämnas utan bifall.   

 

BESLUT 

 

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B) 

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till 

Patent- och marknadsdomstolen senast den 13 april 2018. Prövningstillstånd krävs. 

________________ 

 

 

 

Emma Sandler   Protokoll uppvisat/ 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd 
krävs) 
 

Den som vill överklaga Patent- och marknads-
domstolens beslut ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Pa-
tent- och marknadsdomstolen. Överklagan-
det prövas av Patent- och marknadsöverdom-
stolen. 

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- 
och marknadsdomstolen inom tre veckor från 
beslutets datum. Sista dagen för överklagande 
finns angiven på sista sidan i beslutet. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
Patent- och marknadsöverdomstolen fordras 
att prövningstillstånd meddelas. Patent- och 
marknadsöverdomstolen lämnar prövningstill-
stånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som Patent- och 
marknadsdomstolen har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd med-
delas går att bedöma riktigheten av det 
slut som Patent- och marknadsdom-
stolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står Pa-
tent- och marknadsdomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Patent- och 
marknadsöverdomstolen varför klaganden an-
ser att prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. det beslut som överklagas med angiv- 
ande av Patent- och marknadsdom-
stolen samt dag och nummer för beslu-
tet,  

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av Patent- och marknads-
domstolens beslut som klaganden vill 
få till stånd, 

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende skälen för beslu-
tet enligt klagandens mening är orik-
tiga, 

5. de omständigheter som åberopas till 
stöd för att prövningstillstånd ska 
meddelas, samt 

6. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åbe-
ropas i Patent- och marknadsöverdomstolen-
inte lagts fram tidigare ska klaganden förklara 
anledningen till varför omständigheten eller 
beviset inte åberopats i Patent- och mark-
nadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts 
fram tidigare ska ges in samtidigt med överkla-
gandet. Vill klaganden att det ska hållas ett för-
nyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. 
Klaganden ska också ange om han eller hon 
vill att motparten ska infinna sig personligen 
vid sammanträde i Patent- och mark-
nadsöverdomtolen. 
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Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och 
marknadsdomstolen. Adress och telefonnum-
mer finns på första sidan av beslutet. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

 


