Mal nr 06-303
Vm.reg. 368.569

PATENTBESVARSRATTENS

DOM

meddelad 2009-12-21 efter 6verklagande av Patent- och registreringsverkets

beslut, se bilaga 1.

Klagande och
motpart:

Ombud:

Klagande och

JTI Snus AB (tidigare Gallaher Snus AB)

Markolog AB

motpart: Swedish Match North Europe AB
Ombud: Advokatfirman Lindahl KB
Malet galler: Upphéavande av varumérkesregistreringen GROV SNUS
White PORTION 1 visst utférande
DOMSLUT
1. Patentbesvéarsratten bifaller inte Swedish Match North Europe
AB:s yrkande att JTI:s 6verklagande ska avvisas i vad det avser
undantag fran ensamrétten genom inférande av en disclaimer.
EE
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2. Patentbesvarsriatten bifaller inte JTI Snus AB:s 6verklagande i

sjalva saken.

3. Patentbesvirsriatten avvisar Swedish Match North Europe AB:s
yrkande att Patentbesvarsratten ska "upphéva eller korrigera”

Patentverkets uttalade angaende sarskiljningsférmagan hos beteck-
ningen White PORTION.

YRKANDEN M.M.

JTI Snus AB (JTI) har 1 Patentbesvarsratten, sa som talan far
forstas, vidhallit sitt yrkande att registreringen av varumérket
GROV SNUS White PORTION i visst utférande ska upphavas om

inte Swedish Match genom inférande av en disclaimer uttryckligen
undantar orden White PORTION fran skyddet.

Swedish Match North Europe AB (Swedish Match) har yrkat att
JTI:s 6verklagande ska avvisas i vad det avser undantag fran
ensamréatten genom inférande av en disclaimer samt, som det far
forstas, bestritt yrkandet att registreringen ska upphévas. For det
fall uttrycket White PORTION skulle anses vara beskrivande for
nagon av produkterna 1 varuférteckningen, har Swedish Match

yrkat att registreringen ska besta for varuslaget snus 1 klass 34.

Swedish Match har vidare yrkat att Patentbesvarsratten ska
“upphév(a] eller korriger[a]” vad Patentverket i1 det 6verklagade
beslutet anfért om att ordkombinationen White PORTION inte har
ursprunglig sarskiljningsférmaga fér de varor som bolagets mérke
avser, alternativt aterforvisar fragan om upphévande av registre-
ringen till verket for erforderlig handlaggning av fragan om disclai-

mer.

JTI har, som det far forstas, begart att Swedish Match yrkande
angaende upphédvande eller korrigering av Patentverkets uttalande
om sérskiljningsférmagan hos uttrycket White PORTION ska av-

visas.



Grunder

JTT har till grund f6r sin talan hallit fast vid att méarkesdelen White
PORTION 1 sig saknar erforderlig sarskiljningsférmaga for de varor
som anstkningen omfattar samt, som det far forstas, att det finns
sarskild anledning att anta att méarkets registrering kan foranleda
ovisshet om ensamriattens omfattning och att registreringen darfor

endast kan besta med en disclaimer for denna del.

Swedish Match har till grund for sin talan gjort gallande att
disclaimerfragan inte kan prévas inom ramen fér invindnings-
forfarandet. For det fall nagot hinder mot en sadan prévning inte
foreligger har Swedish Match hallit fast vid att mérkesdelen White
PORTION besitter erforderlig sarskiljningsforméaga for de varor

market avser och 1 vart fall med avseende pa snus.

Till grund for sitt yrkande om upphévande eller korrigering har
Swedish Match vidare gjort gallande, att Patentverkets uttalande
angaende sarskiljningsférmagan hos méarkesdelen White PORTION
innebar att det 6verklagade beslutet gatt bolaget emot och att bo-
laget darfor har ratt att klaga samt att denna mérkesdel 1 sig har

sarskiljningsforméaga fér de varor som mérket avser.

Utveckling av talan

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som antecknats 1

Patentverkets beslut, anfort bl.a. féljande.

JTI

Det ar bolagets uppfattning att en disclaimer kan begéras for hela
eller en del av ett mérke fram till dess registreringsbeslutet vunnit
laga kraft. Det kan rimligen inte foreligga nagon principiell skillnad
mellan invandning mot ett mirke baserat pa avsaknad av sarskilj-
ningsférmaga sett till mérket 1 sin helhet, som en invindning vilken
tar sikte pa en del av de ord vilka ingar 1 mirket. Det kan konstate-
ras att det hor till ovanligheterna att bada parterna i ett invand-

ningsmal klagar. Detta forhallande ar en klar indikation pa att det



foreligger sadan “sarskild anledning att anta att ovisshet rader om

ensamrattens omfattning”.

Det som faktiskt tillhandahalls under varuméarket GROV SNUS
White PORTION 1 visst utférande ar visserligen en fardig snus-
produkt och inte férpackningsmaterial som konsumenterna sjalva
ska fylla med 16st snus. De innerférpackningar i vilka snuset finns
vid inkopstillfallet 4r en synnerligen viktig och intimt integrerad del
av produkten snus. Om det ar korrekt att termen White PORTION
ar beskrivande for i vart fall de férpackningar 1 vilka snuset siljs
maste detta rimligen anses medféra att bristen pa sarskiljningsfor-
maga aven gor sig gidllande mot tobaksprodukter 1 allminhet eller 1
vart fall snus som produktslag. En begriansning av varuforteck-
ningen till enbart snus medfor i praktiken ingen skillnad. Det ska
framhallas att det inte hdvdas att registreringen i dess helhet

saknar sarskiljningsféormaga.

Swedish Match

Bestdmmelsen 1 21 § varumérkeslagen ger endast utrymme for att
invanda mot en registrering 1 dess helhet. En begiaran om disclai-
mer ar inte ett mojligt yrkande enligt paragrafen. En disclaimer bor
endast inféras om sékanden sjalv begér det, 1 syfte att undga att
registreringen hévs. Enligt den allménna férvaltningsratten far ett
beslut 6verklagas av den som beslutet angar om det gatt honom
emot. Ett varumérkes ekonomiska varde torde vara avhangigt av
dess skyddsomfang. Darfor ar ocksa eventuella inskrankningar som
gjorts 1 skyddet avgorande for markets ekonomiska viarde. Saledes
torde en disclaimer bidra till negativa ekonomiska verkningar for
innehavaren. Vidare innebar en disclaimer att innehavaren inte
bevakar den del av mérket som disclaimern avser. Det leder i for-
langningen till en urvattning av markeselementets sarskiljnings-
formaga. Det bor ocksa framhallas att det vid handldggningen av
ansokan i1 Patentverket inte varit tal om nagon disclaimer. Pa grund
av det anférda bor Swedish Match ha mgjlighet att fa en prévning
av verkets beslut 1 den delen den géller en uppenbar disclaimer.

Alternativt ska drendet aterforvisas till Patentverket.



En 6versattning av det engelska ordet portion blir del, stycke, andel,
lott, arvedel, 6de, matportion eller hemgift. Ingen av dessa betydel-
ser av ordet portion i relation till ordet white kan rimligen medféra
att det skulle foreligga eller forvantas uppsta nagot frihallningsbe-
hov fér ordkombinationen med avseende pa snus. Ordkombina-
tionen kan inte anses direkt beskrivande for snus eftersom benam-
ningen inte har nagon omedelbar relevans i sammanhanget. I
stallet ar White PORTION 6verviagande suggestivt. Saken hade
mahédnda varit annorlunda om férpackningar, behallare eller
liknande hade omfattats av ansékan. Eftersom White PORTION
inte 4r uppenbart beskrivande ska inte nagon uppenbar disclaimer
anses foreligga. Swedish Match har anviant White PORTION sedan
ar 2003 kontinuerligt och 1 stor omfattning och har tills helt nyligen
varit ensamma om uttrycket White PORTION. Sedan 2005 har det
salts 6ver 12 500 000 dosor GROVSNUS White PORTION pa den

svenska marknaden.

I malet har saval JTI som Swedish Match aberopat viss ytterligare

utredning.

DOMSKAL

Nar det géller fragan om mojligheten for Patentverket att under
invandningsférfarandet préva fragan om disclaimer konstaterar
Patentbesvarsratten att verket dr oférhindrat att géra bedomningen
att en forutsattning for en registrerings bestand ar att mérkes-
havaren genom en disclaimer uttryckligen undantar viss del fran
ensamréatten. En disclaimer kan dock inte 1 ndgot fall inféras pa
begédran av annan an sokanden eller innehavaren. Och Swedish
Match har inte begért att en disclaimer ska inféras for nagon del av
market. JTI:s yrkande i den delen ska vid dessa forhallanden

lamnas utan bifall.

Vad sedan géller fragan om distinktiviteten hos Swedish Matchs
varumaéarke delar Patentbesvarsratten Patentverkets bedomning att
orden White PORTION med avseende pa varan snus kan ange ut-

seendet pa portionsférpackningen eller nyansen pa snuset och att



det darmed ar klart att beteckningen 1 sig saknar sarskiljnings-
formaga med avseende pa bl.a. snus 1 klass 34 som omfattas av
envar av de alternativa varufoérteckningarna. Vidare finner Patent-
besvarsratten, lika med Patentverket, att Swedish Matchs varu-
marke, bedomt i dess helhet, besitter for registrering erforderlig sér-
skiljningsférmaga for de varor som registreringen avser. Med hén-
syn hértill kan registreringen besta utan att White PORTION ut-
tryckligen undantas fran skyddet. JTI:s yrkande om upphévande av

registreringen kan darfor inte bifallas.

Patentbesvarsriatten konstaterar vidare, att Swedish Match 1
Patentverket fick bifall till sin begdran om att JTI:s invidndning
med yrkande om att registreringen av bolagets varumérke inne-
hallande bl.a. orden White PORTION skulle avslas. Bolagets
begidran om att Patentbesvarsratten ska “upphéva” eller "korrigera”
Patentverkets uttalande om séarskiljningsférmagan hos ordkombi-
nationen White PORTION innebar att bolagets éverklagande i
denna del avser avgorandets skél. Vad som uttalas i1 skélen for ett
avgorande kan emellertid inte 6verklagas for sig. Swedish Matchs
talan 1 denna del kan darfér inte komma under Patentbesvérs-

rattens prévning och ska foljaktligen avvisas.

Per Carlson Jeanette Backvall Ulf Hallin
Referent
Enhalligt

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)



