1 (9)

Mal nr 08-287

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 29 oktober 2010

PARTER

Klagande

Svenska Akademien, 262000-1111

Box 2118, 103 13 Stockholm

Ombud: Advokat Claes Langenius, Hammarskiold & Co AB
Box 2278, 103 17 Stockholm

Motpart
URO

SAKEN
Upphéavande av varuméarkesregistreringen SNILLE OCH SAK 1 figur

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 oktober 2008
angaende vm.reg. nr 391.255, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten upphaver PRV:s beslut och haver registreringen av
varuméarket SNILLE OCH SAK i figur.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 08-287 2(9)

YRKANDEN M.M.

Svenska Akademien har 1 Patentbesvarsratten hallit fast vid att varu-
market SNILLE OCH SAK 1 figur ska upphévas.

URO har bestritt &ndring.

Svenska Akademien har till grund for sin talan hallit fast vid att varu-
market SNILLE OCH SAK i figur ar forvaxlingsbart med Akademiens
bada varuméarken SNILLE OCH SMAK (nr 369436) och SNILLE OCH
SMAK i figur (nr 367437).

Svenska Akademien har vidare hallit fast vid att kdnnetecknet SNILLE
OCH SMAK jamte den figurativa kransen ar vil ansedda kédnnetecken

bade for Svenska Akademiens ordlista och Svenska Akademiens ordbok
och att en registrering av och anvindning av varumérket SNILLE OCH
SAK i figur skulle dra otillborlig fordel av och vara till forfang for de val

ansedda kidnnetecknenas séarskiljningsférméaga och anseende.

URO har till grund f6r sin talan hallit fast vid att hans marke SNILLE
OCH SAK 1 figur inte ar forvaxlingsbart med de motanférda varu-
markena. URO har vidare hallit fast vid att det motanférda kédnnetecknet
SNILLE OCH SMAK i figur inte ar val ansett.

Svenska Akademien har till utveckling av talan anfoért bl.a. féljande.
Alltsedan Gustav III instiftade Svenska Akademien ar 1786 1 syfte att
framja det svenska spraket och litteraturen har ordparet snille och smak
varit Svenska Akademiens valsprak. Svenska Akademien har anvéint
detta ordmarke och ett figurméarke som bestar av en lagerkrans med
ordmarket angivet 1 mitten som sina symboler och de pryder bl.a. parmen
till Svenska Akademiens ordlista. Kadnnetecknet har 1 stort sett likadant
ut genom aren. Ord-figurméarkena SNILLE OCH SMAK ér saledes sedan
lang tid tillbaka kédnda som beteckningar pa de varor som Svenska
Akademien tillhandahaller. Orden snille och smak, som var for sig ar for-
hallandevis ordinéra, bildar 1 kombination ett slagkraftigt motto. Ord-
market kan ocksa ségas vara suggestivt for de varor som tillhandhalls
under méarket eftersom det ger en forestallning om hogsta kvalitet och

forfining vad avser saval sprakets innehall som dess form, och ar darmed
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agnat att sarskilja dessa varor fran andra néaringsidkares varor. Till detta
kommer att varumérkena forviarvat ett mycket gott anseende och déarmed
stark sarskiljningsformaga under mycket lang tid. Svenska Akademien
ar mycket restriktiv med kdnneteckensanviandningen nar det inte géller
egen utgivning eller verksamhet och vill inte att symbolen anvands 1
sammanhang som Akademien inte sjalv kan kontrollera. Att varumérket
SNILLE OCH SMAK i figur har sarskiljningsforméga bekréaftas av den
internetbaserade marknadsundersokning som Brand Eye AB utfort 1
januari 2009. Att ett varumérke som férekommit pa en marknad under
mycket lang tid "moderniseras” eller fordndras i1 ovédsentliga detaljer kan
inte sdgas paverka inarbetningen av méarket. Tilligget "Svenska
Akademien” till kdnnetecknet har snarare forstiarkt associationen till det

kommersiella ursprunget.

Svenska Akademien anvinder framst sitt varumérke inom publicerings-
verksamhet. SAOL &r det mest kdnda verket som pryds av varuméarket
SNILLE OCH SMAK i figur. SAOL har blivit den inofficiella normen for
stavning och ordbo6jning 1 svenskan. Upplagan uppgar till ca 300 000
exemplar. Den senaste upplagan finns d4ven som en datorversion. Utéver
SAOL omfattar den sprakliga utgivningen Svenska Akademiens Ordbok,
SAOB, Svenska Akademiens grammatik och Svenska Akademiens sprak-
lara. Varuméarket SNILLE OCH SMAK finns angivna pa banden inne-
héallande SAOB samt pa webbplatsen for SAOB. Svenska Akademien ger
ocksa ut serien Svenska Klassiker och boken Nobelpriset 1 litteratur m.m.
Den arliga inkomsten fran forsdljning av bocker har varierat fran 1,8
miljoner kr ar 2008 till 9,1 miljoner kr ar 2007. Svenska Akademien
saljer &ven almanackor, kalendrar m.m. Den av Svenska Akademien
bedrivna verksamheten har tveklost bidragit till varumérkets goodwill.
Av den ingivna marknadsundersokningen som ar utford i1 enlighet med
etablerad praxis framgar att 32 % av malgruppen associerar varumérket
SNILLE OCH SMAK i figur till Svenska Akademien/Nobel/Nobelpriset
och att 53 % anser att kédnnetecknet endast far anvédndas av en organi-
sation. Det ar vidare Svenska Akademiens uppfattning att en stor del av
dem som 1 nagot led tar befattning med distribution av bocker associerar
varumirket SNILLE OCH SMAK 1 figur med SAOL. Eftersom resultatet
fran undersokningen ligger inom det intervall, 30-35 %, som enligt den

juridiska litteraturen anges som riktmérke for att inarbetning ska anses
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foreligga ar det styrkt att varuméarket SNILLE OCH SMAK i figur ar
Inarbetat.

SNILLE OCH SMAK har ursprunglig och inarbetad séarskiljningsférmaga
och darmed ett storre skyddsomfang. Det ar foga troligt att dessa spe-
ciella varumérken skulle skapas och anvandas av olika féretag oberoende
av varandra. De motstaende mérkena &r i princip identiska. Visuellt
skiljer sig varumirkena at enbart genom att det yngre méarket saknar
bokstaven M. Ljudmaéssigt ar uttalen mycket lika. Huruvida ett varu-
marke ar berattigat till skydd utanfor det varuslag det ar registrerat for
beror 1 stor utstriackning pa om anviandningen av det yngre méarket drar
otillborlig fordel av eller ar till forfang for det val ansedda varumérkets
sarskiljningférmaga eller anseende. Varuméarket SNILLE OCH SAK 1
figur ar registrerat for bl.a. aterforsaljning av antika mobler, kristall-
kronor, tavlor, mattor m.m. och forefaller saledes anvéandas for forsil;-
ning av antikviteter. Bland kulturellt och/eller historiskt intresserade
personer foreligger det en klar 6verlappning avseende kdnnedomen om
varuméarkena SNILLE OCH SMAK i figur och SNILLE OCH SAK i figur.
Dock ar den grupp konsumenter som varuméarket SNILLE OCH SMAK i
figur riktar sig till sa pass omfattande att 6verlappning med omsétt-
ningskretsen for SNILLE OCH SAK i figur torde vara vidare &n bara
kulturellt och historiskt intresserade personer. Aldre upplagor av SAOL
utgor dessutom sadana antika samlarféremal som kan likstiallas med
andra antikviteter och siljas pa samma eller liknande sitt. Det torde
vara helt uppenbart att varuméarket SNILLE OCH SAK i figur drar
otillborlig nytta av det motanforda varumérket genom att snylta pa
markets goda renommé. Anvindningen varuméarket SNILLE OCH SAK 1
figur leder vidare till skada genom att varuméarket SNILLE OCH SMAK 1
figurs goodwill urvattnas. Anviandningen av det yngre mérket innebar
aven en risk att allminheten vilseleds betraffande det kommersiella

ursprunget.

URO har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande. Sak och smak ar
mycket visensskilda begrepp. Sak ar nagot synnerligen konkret och
handfast medan smak ar ett abstrakt begrepp. Det foreligger ingen
overlappning mellan respektive méarkes omséattningskrets. Den tjanste-
forteckning som hans varumérke omfattar avser inte handel med bocker.

De motstaende markena &r inte forviaxlingsbara. Betydelsen av varu-



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 08-287 5(9)

market SNILLE OCH SMAK i figur har skiftat under olika tider. Det ar
typiskt for en svartydd spraklig konstruktion och &r inte bra for inarbet-
ningen. Akademien gick ifran sin lagerkrans nir det nya mérket registre-
rades. Det ar stor skillnad mellan den nya kransen och den gamla. Det
ska ocksa noteras att Svenska Akademien pa senare utgavor av SAOL
fortydligat sitt varumérke med orden "Svenska Akademien”. Att Akade-
mien ger ut bocker och skrifter ar obestridligt. Diversifieringen av verk-
samheten till att &ven omfatta presentreklam innebar en risk for urvatt-
ning av varumérket. Akademien har komplett misslyckats med att inar-
beta sitt kdnnetecken. Den aberopade marknadsundersékningen av
Brand Eye AB ar undermaligt utférd och visar inte att 32 % av Sveriges
befolkning kanner till Svenska Akademiens varumérke. Undersékningen
ar behéftad med bl.a. foljande felaktigheter. Genom att anvénda en Inter-
netpanel foreligger ett icke representativt urval. Internetpanelen och
telefonrekryteringen skapar ytterligare ett icke representativt urval.
Svarsfrekvensen har varit anméarkningsvéart lag. De fragor som stéllts
har varit ledande kunskapsfragor som det gar latt att soka svaret pa om
den tillfragade sitter vid datorn. Omséattningskretsen har varit alltfor
hogutbildad. Slutsatserna ar starkt tendensiésa. Akademien har vidare
inte gjort sannolikt att han drar nagon otillborlig férdel av Akademiens

kannetecken.

Svenska Akademien har genmélt bl.a. foljande. Sedan ett antal ar ar
undersokningar via e-mail/Internet alternativt via webbpaneler allmént
forekommande. I Sverige dr Internetpenetrationen 83 %. Fast telefoni har
inte langre hel tackning. Den omstandigheten att Internetpanelern ar
telefonrekryterad gor den tillforlitlig. Urvalet dr slumpmaéssigt och gors
ur befolkningsregistret. Svarsfrekvensen &ar inte anméarkningsvért lag
utan ar 1 linje med jaAmforbara undersékningar. De fragor som valts ar
inte ledande utan beprévade. Den intervjuade har dessutom att svara pa
fragorna inom en viss tidsrymd sa nagra sokningar genom datorn ar inte

mojliga.
I malet har hallits muntlig férhandling.
Svenska Akademien har 1 Patentbesvarsriatten aberopat viss ny bevis-

ning, bl.a. en marknadsundersokning utford av Brand Eye AB samt vitt-
nesféorhér med Kurt Helle, Brand Eye AB.
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DOMSKAL

Patentbesvarsratten tar inledningsvis upp fragan om Svenska Akademiens
varumérke var val ansett for bocker, bokutgivning, sprakvard m.m. nar
URO ansokte om registrering av sitt varuméirke SNILLE OCH SAK 1 figur
den 10 april 2007.

I EU-domstolens dom i méal C-252/07 (Intel) uttalas principer om forvax-
lingsbedomningen nér ett dldre varumarke ar kadnt och varuslagslikhet
inte foreligger mellan de motstdende varumérkena. Vid forvaxlingsbe-
démningen, savil inom som utom varuslagslikheten, dr graden av likhet
mellan de motstaende varumérkena en faktor som ska beaktas. Ju mer
tva varumérken liknar varandra, ju storre ar sannolikheten for att det
yngre varumérket kommer att féra omséattningskretsens tankar till det
aldre kdnda varumérket. Varken den omstidndigheten att de motstdende
varumaéarkena ar identiska eller, 4n mindre, att de liknar varandra,
riacker emellertid for att det ska anses finnas ett samband mellan varu-
markena. Varumirkenas omsattningskretsar kan vara alltfor olikartade.
Bedomningen av huruvida det forekommer intrang som innebér att otill-
borlig fordel dras av det dldre varumérkets sarskiljningsférmaga eller
anseende ska — med héansyn till att det ar den férdel som innehavaren av
det yngre varumérket drar av det dldre varumérket som ar forbjuden —
goras med utgangspunkt fran en normalt informerad samt skéiligen upp-
marksam genomsnittskonsument av de varor eller tjanster for vilka det
yngre varumérket ar registrerat. Hinsyn maste saledes tas till arten av
de varor eller tjanster for vilka de motstaende varumérkena &r registre-
rade. Ju hogre sarskiljningsférméaga det dldre varumérket har desto
hogre ar sannolikheten for att omséattningskretsens tankar fors till det
aldre varuméarket nar den kommer 1 kontakt med ett yngre identiskt eller
liknande varumérke. Ett varuméarkes forméaga att ange de varor och
tjanster for vilka det ar registrerat ar hogre nar varuméarket ar unikt,
dvs. nir det bestar av en sammanséattning som inte anvéants av nagon
annan dn varumérkesinnehavaren for att beteckna nagon annan vara

eller tjanst 4n dem som innehavaren av det dldre market marknadsfor.

Av utredningen i malet framgar att Svenska Akademien redan ar 1786
bérjade anvianda sitt valsprak SNILLE OCH SMAK omgivet av en lager-
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krans som ett kdnnetecken med avseende pa sprakvard och bokutgivning.
Den forsta tryckta upplagan av SAOL, som pryddes av kidnnetecknet,
utkom ar 1874. Kannetecknet kom senare att anvindas d4ven med av-
seende pa omraden med anknytning till sprakvard och bokutgivning
sasom exempelvis den dven internationellt uppméarksammade uppgiften
att utse arets nobelpristagare 1 litteratur. Svenska Akademien utgor
genom sin verksamhet en kulturinstitution som genom sin férankring
bakat 1 tiden slar vakt om &ldre varden men som dven representerar

fornyelse och som bl.a. forknippas med kvalitet.

Det framgar vidare att den tolfte upplagan av Svenska Akademiens
ordlista, SAOL, som férekommer pa snart sagt varje institution och skola
samt 1 manga hem, givits ut i en upplaga av 300 000 exemplar. Det kan
vidare konstateras av denna ordlista, som stdndigt fornyas, har en stor
paverkan pa det svenska spraket. Exempelvis hanvisar skriften "Myndig-
heternas skrivregler” (DS 2004:45), som fungerar som myndigheternas
rattesnore vad géaller stavning m.m., till SAOL. Svenska Akademiens
kénnetecken SNILLE OCH SMAK i figur forekommer pa omslaget till all
litteratur som ges ut av Akademien. Med hénsyn till den extremt langa
anviandningen av kédnnetecknet SNILLE OCH SMAK i figur, den stora
omsattningen av sprakvardande verk samt av den kinnedom om kinne-
tecknet som framkommit genom den av BrandEye AB utférda marknads-
undersokningen i januari 2009 far det anses utrett att Svenska Akade-
miens kdnnetecken var val ansett for bl.a. bocker och bokutgivning vid
tiden for URQO:s ans6kan om registrering av sitt varumérke den 10 april
2007.

Patentbesvarsratten gar sedan over till fragan om URO:s varumérke ar

forvaxlingsbart med Svenska Akademiens kdnnetecken.

Omséattningskretsen for Svenska Akademiens kédnnetecken far, sdsom

Akademien sjialv ocksa vidgatt, anses omfatta allmadnheten i stort.
URO:s méarke far ocksa anses vanda sig till konsumenter 1 allménhet.

De motstaende varumérkena foreter mycket stor méarkeslikhet genom att
bada omfattar en snarlik lagerkrans. Endast avsaknaden av bokstaven M

skiljer texten i1 det yngre méarket fran den 1 det dldre kdnnetecknet. Skill-
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naden 1 betydelse av orden SAK och SMAK medf6r inte att mirkena
distanserar sig fran varandra sa att de, vid en helhetsbedéomning, inte

kan anses som mycket lika.

URO har vitsordat att Svenska Akademien har varit forst med att
anvinda den lagerkrans som utgor det figurativa moment som ingar 1
hans varumérke. Den modernisering i férhallande till denna krans som
Akademien genomfort i sina bada varumérkesregistreringar kan i och for
sig inte anses ha paverkat det helhetsintryck markena ger i nu berért av-
seende. Svenska Akademiens mérke, med alla sina bestandsdelar, maste
anses unikt 1 den meningen att sammanséttningen inte anvéants for
annan vara eller tjanst 4n de som marknadsférs av Akademien. Det ar
darfér mycket sannolikt att URO:s varuméarke for omsattningskretsens

tankar till Svenska Akademiens kdnda varumaéarke.

Det foreligger, sasom PRV anfort, i varuméarkesrattslig mening daremot
ingen likhet mellan de varor och tjanster i form aterférsialjning av antika
mobler 1 klass 35 som det yngre méarket SNILLE OCH SAK i figur bl.a.
avser och de bocker och almanackor 1 klass 16, den sprakvard och utgiv-
ning av bocker 1 klass 41 och den sprakforskning i klass 42 som de mot-
anforda dldre varumarkena SNILLE OCH SMAK och SNILLE OCH
SMAK i figur bl.a. omfattar.

Emellertid finns pa marknaden en koppling mellan de varor som URO:s
varumérke ar registrerat for och bl.a. de bécker som Svenska
Akademiens varumérke &r registrerat och vil ansett for, bl.a. pa sa satt
att det exmpelvis pa marknader m.m. siljs saval aldre bokverk som
begagnade mobler. Det forekommer dven att det 1 butiker déar det forsaljs
dldre mobler m.m. kan tillhandahallas utgavor av dldre tidskrifter och
bocker.

Vid dessa forhallanden och i1 betraktande av att Svenska Akademiens
varumaéarke ar val ansett for bl.a. bocker ligger det nara till hands att
anviandningen av URO:s varumérke leder till uppfattningen att det finns
ett samband mellan URO:s varumérke och den bokutgivning som sker 1
Svenska Akademiens namn, bl.a. pa sa sitt att Svenska Akademien ar
delaktig vid urval av forsidljningobjekt eller skulle ha godkéant de pro-
dukter som tillhandahalls under URO:s mérke.
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Pa grund av det anforda ar det styrkt att URO vid anvindning av sitt
marke drar otillborlig fordel av anseendet hos Svenska Akademiens
kannetecken. URO:s varuméirke ar darmed forvaxlingsbart med
Akademiens méarke 1 den mening som avses 1 6 § andra stycket varu-
markeslagen. Registreringen av varumirket SNILLE OCH SAK i figur ska

darfor upphéavas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Jeanette Backvall, ordférande
och referent, Hakan Sandh, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhalligt.



