1 (6)

Mal nr 09-211

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 27 april 2011

Klagande

Grunda AB

523 85 Ulricehamn
Ombud: Albihns.Zacco AB
Box 142, 401 22 Goteborg

SAKEN
Registrering av varumirket GRUNDA

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 maj 2009
angaende v.ans. nr 07-10306, se bilaga 1
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YRKANDEN M.M.

Grunda AB har 1 Patentbesvirsratten vidhallit ansékan, 1 forsta hand
med den varuférteckning som omfattas av det 6verklagade beslutet och 1
andra hand med f6ljande justering av varuférteckningen.

Varorna "kemikalier for industriell anvindning och for anvandning i jordbruk, trad-
gardsskotsel och skogsbruk” i klass 1 dndras till "kemikalier for industriell anvand-
ning och fér anvindning i jordbruk, tradgardsskotsel och skogsbruk (ej farger)” och
foljande varor och tjdnster utgar: "lacknafta” i klass 1, "fernissor och lacker, rost-
skyddspreparat (fér konservering) mot angrepp pa tré; rostskyddsoljor och —fetter;
fargdmnen; fortunningsmedel for farger och lacker” 1 klass 2, "sprutpistoler for farg;
sprutmaskiner” i klass 7, "mélarrollrar och méalarpenslar” i klass 16, "spackel” i klass
17, "fargtrag av plast” i klass 20 och "aterférsaljartjanster vid forsaljning av lack-
nafta, fernissor och lacker; rostskyddspreparat (fér konservering) mot angrepp pa tri;
rostskyddsoljor och —fetter; fairgdmnen; fortunningsmedel for farger och lacker; sprut-
pistoler for firg; sprutmaskiner; malarrollrar och méalarpenslar; spackel; fargtrag av
plast” 1 klass 35.

I sista hand har Grunda AB yrkat att méarket ska registreras for de varor
eller tjanster for vilka Patentbesvarsratten finner att market har sarskilj-

ningsférmaga.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att det sokta mérket
GRUNDA i sig besitter for registrering erforderlig sérskiljningsférmaga
for de varor och tjanster som ansékningen omfattar och att market 1 vart

fall genom omfattande anvindning férvarvat sadan formaga.
Grunda AB har till utveckling av talan anfért bl.a féljande.

Ordet grunda kan inte anses vara beskrivande for det stora flertalet av
de sokta varorna och tjansterna. Ordet grunda kan inte anses ange an-
vandningsomradet for t.ex stuprannor, cykelstall, nyckelskap, gardin-
stanger, grammofonskivor, stidtjanster, teknisk konsultation etc. Att
skapa grund for nagot ar knappast en sprakligt korrekt beskrivning av de
sokta varorna och tjadnsterna. Att grunda ska vara jamférbart med
“grundmala” enligt Nationalencyklopedin ma vara hént, men det kan inte
av den anledningen anses vara beskrivande for alla produkter som avses
med ansokan. Ordet grunda kan ha flera betydelser, t ex att etablera,
starta eller bilda, som 1 att grunda ett foretag, samt att uppratta, som 1
att uppratta en skrift m.m. Enbart en av flera betydelser kan inte ligga
till grund for ett beslut att market saknar sarskiljningsférmaga.
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Det finns inget frihallningsbehov for tredje man eftersom denne inte kan
anses forhindrad att marknadsfora sina varor eller 1 lopande text an-
vanda ordet som ett verb.

Grunda AB har en tidigare registrerad rattighet till méarket GRUNDA
genom svensk varumérkesregistrering nr 359269 1 klasserna 1, 2, 3, 6, 7,
8,9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22 och 35; samt svensk firmaregistrering for
Grunda AB. Redan av detta skél kan inte tredje man lida forfang av en
nyregistrering for kinnetecknet GRUNDA. Den tidigare registreringen
omfattar de flesta varor som PRV nu menar att market GRUNDA saknar
sarskiljningsférmaga for. Det finns ingen lagéndring eller praxis som kan
motivera en annan bedémning av séarskiljningsférmagan nu jamfért med
ar 2003, da kdnnetecknet GRUNDA ansags inneha for registrering erfor-
derlig sarskiljningsformaga efter att sokanden undantagit farg och bets.

Grunda AB saljer framst till grossister, men ocksa till aterférsaljare
med yrkesbutiker dar enbart yrkesfolk handlar sasom snickare.
Kunderna ar i allt vasentligt professionella yrkesutévare inom industrin
eller 1 branscher sasom el, VVS och bygg. Yrkesfolk 1 branschen maste
anses ha hog markeskédnnedom. Kretsen ar relativt sett begrénsad till
antalet personer varfor det far anses vara lattare att inom denna krets
av yrkesutovare inarbeta ett kdnnetecken oaktat att detta eljest skulle

kunna anses vara 1 avsaknad av sarskiljningsférmaga.

Grunda AB startades ar 2000 och omsétter idag ca en halv miljard
kronor. Kédnnetecknet GRUNDA har anvénts allt sedan starten for ett
stort antal varor och tjadnster inom byggférnédenheter, el och VVS, las och
beslag, industrigummi, samt stéd och rengéring. Bolaget har tidigare
ingivit dokumentation som visar exempel pa olika varor for vilket kédnne-
tecknet GRUNDA har anviants for pa marknaden.

Genom konsekvent anvandning av kédnnetecknet GRUNDA i en icke
obetydlig omfattning under lang tid har kundkretsen kommit att koppla
ordet grunda till skanden for de ifragavarande varorna. Det far darfor
anses att, for den hiandelse GRUNDA skulle sakna en inneboende sér-

skiljningsférmaga, denna férviarvats genom omfattande och langvarig
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anviandning och att detta dven tillkommer varor och tjanster av liknande
slag.

Grunda AB ar ett stort foretag med omfattande ekonomiska resurser. Det
har visats, genom till PRV insénda intyg, att GRUNDA har kommit att
uppfattas som ett kinnetecken.

Grunda AB har 1 Patentbesvarsriatten aberopat 1 huvudsak samma utred-
ning som hos PRV, bl.a. intyg avgivna av branschorganisationen Sveriges
Bygg & Jarnhandlareférbud, aterférsidljarorganisationerna Interpares
AB, Jarniakedjan AB och Optimera Svenska AB samt av facktidskriften
Jarn, Bygg & Farg.

DOMSKAL

Till att bérja med konstaterar Patentbesvarsriatten att vad Grunda AB
anfort, om att omséattningskretsen 1 allt vasentligt skulle besta av yrkes-
folk, inte avspeglas i varuférteckningen for det sokta market. Market
avser salunda ett flertal varor som anvands dven av konsumenter, bl.a.
skrapor och skrapverktyg (handverktyg) i klass 8. Omséattningskretsen
far ddarmed anses innefatta bade naringsidkare och konsumenter i

allmanhet.

Patentbesvarsratten delar PRV:s bedomning att beteckningen GRUNDA
kan anvandas for att beskriva anviandningsomradet for 1 vart fall maleri-
varor; 1 sarskilt hog grad &r GRUNDA beskrivande fér varor som kan

anvindas 1 samband med grundmalning.

Den varuforteckning som ansékan numera omfattar, dven enligt yrkan-
det 1 andra hand, avser bl.a. sddana skrapor och skrapverktyg (handverk-
tyg) 1 klass 8, vilka kan anvandas vid t.ex. underarbete fér grundmalning.
Darmed saknar beteckningen GRUNDA 1 sig for registrering erforderlig
sarskiljningsférmaga for vissa av de varor som ansékan avser, bade enligt
yrkandet forsta och andra hand.

Fragan ar da om beteckningen GRUNDA har forvarvat sarskiljningsfor-

maga for nu aktuella varor genom anviandning.
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Av de intyg som Grunda AB har aberopat i malet framgar, att bl.a. de
foretradare for bransch- och aterforsédljarorganisationerna inom bygg- och
jarnhandeln som avgivit intygen, uppfattar att beteckningen GRUNDA
har anvéants pa den svenska marknaden i mycket stor omfattning och for
ett mycket stort antal varor, daribland malarfarger och darmed liknande
varor som t.ex. penslar, och att beteckningen blivit kind som ett varu-

marke for de varor som det anvands for.

Vidare framgar, att den som for facktidskriften Jarn, Bygg & Fargs rak-
ning avgivit intyg, uppfattar att beteckningen GRUNDA 1 handelsledet 1
Sverige uppfattas som ett kédnnetecken for varor av det slag som méarket
avser, bl.a. malarfarger m.m.

De foretradare for bransch- och aterférsaljarorganisationer som avgivit de
1 malet beropade intygen far forutsittas ha en god 6verblick 6ver bl.a.
hur kdnnetecken som anvands i bygg- och jirnhandeln uppfattas i han-
delsledet. Detta galler ocksa foretradare for den ovan namnda facktid-
skriften. Med hansyn hértill far de aberopade intygen anses ge vid
handen att varuméarket GRUNDA 1 handelsledet uppfattas som ett
kannetecken for de bygg- och jarnhandelsvaror, inbegripet malerivaror,
som det avser.

Nagon utredning har dock inte lagts fram som visar vilka hallpunkter
foretradarna for bransch- och aterforsaljarféreningarna har for hur
beteckningen uppfattas i konsumentledet. Det kan darfor inte anses
tillforlitligen utrett att att beteckningen GRUNDA i hela omsattnings-
kretsen har kommit att uppfattas som ett kéinnetecken fér bl.a maleri-
produkter. Darmed ar det inte heller visat att GRUNDA har férvarvat for
registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for produkter av detta slag.

Genom sitt yrkande 1 sista hand har Grunda AB begrénsat ansékningen
pa det séttet att de varor eller tjanster for vilka market GRUNDA saknar
sarskiljningsférmaga utgar.

Sa som Patentbesviarsriatten inledningsvis konstaterat 4r market be-
skrivande for maleriprodukter. Dessa kan innefatta — forutom de varor

som undantagits genom yrkandet i andra hand — metaller i folie- och
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pulverform fér méalare, dekoratorer, tryckare och konstnérer 1 klass 2,
skrapor och skrapverktyg (handverktyg) i klass 8 samt aterforsaljar-
tjanster avseende dessa varor 1 klass 35, for vilka market foljaktligen

saknar for registrering erforderlig sarskiljningsformaga.

Overklagandet ska ddrmed bifallas pa sa sétt att ansékan om registre-
ring av médrket GRUNDA kan beviljas med den begransning av varufor-
teckningen som f6ljer av bolagets yrkande 1 andra hand samt genom att
“metaller 1 folie- och pulverform fér malare, dekoratorer, tryckare och
konstnérer” 1 klass 2 och 35 samt “skrapor och skrapverktyg (handverk-
tyg)” 1 klass 8 och 35 dessutom utgar.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



