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Invindningsirende nr 2004/0137/0001

Registrering nr 367898

INVANDARE

Gallaher Snus AB
Box 1412

111 84 Stockholm EXp. Patent- och registreringsverket
OMBUD 2006 -11- 2 7

Ehrner & Delmar Patentbyrd AB
Box 10316
100 55 Stockholm

INNEHAVARKE

Swedish Match North Europe AB
118 85 Stockholm

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 23101
104 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphiver varumirkesregistreringen nr 367898 med
stod av 21 § forsta stycket varumérkeslagen (1960:644).

ARENDET
Arendet avser invindning mot varumérket GROV med registreringsnummer 367898,
registrerat for snus, i klass 34.

Invindaren yrkar att innehavarens registrering upphévs och gor géllande att mérket saknar
for registrering erforderlig sirskiljningsformaga da det uteslutande anger den stkta varans
beskaffenhet. Invindaren gér vidare gillande att det foreligger ett frihdllningsbehov for sokta
lydelse d4 envar néringsidkare inom tobaksbranschen har ett legitimt behov av att kunna
anvinda ordet GROV i syfte att beskriva den produkt som omfattas av registreringen, det vill
siga snus. Invindaren har dven anfort att ordet GROV #r foremdl for ett stort antal
lexikaliska definitioner, déribland till exempel »i stora partiklar, storkornig, kraftig”. Detta &r
enligt inviindarens mening uppenbarligen definitioner vilka &r dgnade att beskriva
egenskaper hos den nu sdkta produkten snus varfér market triffas av 13 § varumérkeslagen
d4 mirket uteslutande anger varans beskaffenhet. Vid studium av Internet framgér att i
s6kandens egen marknadsfbring av snus under det nu skta kiinnetecknet klart och tydligt
anges orsaken till valet av kiinnetecken. Inviindaren har hirvid dven bifogat ett utdrag frin
sidan www.gothiatek.com (4tkomst 050527) p vilken under "beskrivning” anges
betriiffande GROV "grovkornigt snus som funnits p& marknaden sedan 1915”. Detta skall
jimfdras med beskrivningen avseende till exempel snussorterna "Goteborgs™ samt
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“Rallarsnus”, vilka b&da anges som finkorniga snus. Snus uppdelas séledes i grovkornigt
samt finkornigt snus och ordet GROV anger i sammanhanget endast egenskapen hos snuset
stillvida att detta indikerar att det 4r friga om ett grovkornigt snus. Aven andra
snustillverkare/snusforsiljare har ett legitimt behov av att kunna i sin marknadsféring ange
vilka snussorter som 4r “grov-" respektive "finkorniga”. Invindaren har héirvid bifogat
utskrifter fran sidan www.ideum.gellivare.se (dtkomst 050527) angdende Gellivare
Snusfabrik av vilka framgar att en av de sélda snussorterna benfimns Landsstréms Grov och
att det 4r uppenbart att Landstrdms #r det egentliga varumirket samtidigt som GROV enbart
ir en helt beskrivande term i syfte att ange huruvida snuset &r grov- eller finmalet. Vidare
har invindaren bifogat utskrifter frdn www.snus-bengt.se dér foljande fyra satser finns att
kdpa, Naturellt Fint, Naturellt Grovt, Cognac Fint och Cognac Grovt. Orden Naturellt
respektive Cognac anger smakinriktningar, medan orden Fint respektive Grovt anger om
snusen 4r fin- respektive grovmald. Aven hir anviinds grov/grovt som en rent beskrivande
term i syfte att beskriva snusets egenskaper. Invandaren har &ven slutligen bifogat utdrag
fran sidan www.northener.com (itkomst 050527) och i beskrivningen fr grovsnus anges att
»Grovsnus was founded in 1915 in the north of Sweden. The pouch snuff was introduced in
1983. This snuff is coarse-grained of all snuff’s brands, it has a mild and soft aroma”. Aven
hir anges séledes att snuset 1 friga dr grovmalet. Invéindaren anfor vidare att en registrering
av ordet GROV skulle medfora stora praktiska konsekvenser. Denna torde kunna anvéndas
som grund for att attackera andra snustillverkares anvindning av ordet GROV och varianter
dirav sdsom GROVT respektive GROVA. Rimligen méste varje snusfabrikant ha méjlighet
att pa lampligt s4tt framhalla att en viss snussort &r grovmalen utan att intréng 1 det
registrerade ordet GROV foreligger. Foljaktligen anfor invéindaren att det foreligger ett
patagligt frihdllningsbehov kring termen "grov”.

Innehavaren av varumirket bestrider grunden for invindningen och anfér huvudsakligen
foljande. Det registrerade mérket har genom en omfattande anvéndning sdsom varumérke
sedan 1983 uppnatt for registrering erforderlig sarskiljningsf6rmaga. Mérket &r vidare att
uppfattas som suggestivt och inte, som invéindaren menar, deskriptivt. Innehavaren hinvisar
vidare till EG-domstolens avgtrande i mél nummer 108/98-109/98 (Windsurfing Chiemsee),
vilket avgérande dven blivit vigledande i praxis, inte endast i &renden som rér geografiskt
ursprung (se till exempel EG-domstolens avgorande i mal C-342/97, Lloyd Schuhfabrik). I
punkt 49 i domen stér det att

"For att avgdra om ett varuméirke har fSrvérvat sirskiljningsftrméga till foljd av det bruk
som har gjorts av det, skall den behdriga myndigheten géra en samlad beddmning av de
uppgifter som kan visa att varuméirket limpar sig som identifikationsmedel for att faststilla
att den aktuella varan kommer frén ett visst foretag och sledes att denna vara kan sérskiljas
fran andra fretags varor.”

Innehavaren menar att ordmiérket GROV med avseende pa snus ldmpar sig som
identifikationsmedel vilket framgér av det faktum att den dberopade Temo-undersékningen
visar att graden av kiinnedom om varumirket GROV hos snusare var dver 90 % ér
2002/2003. T punkt 51 i samma dom stér det vidare att

"Vid beddmningen av huruvida det varumirke som &r féremél for en begiran om
registrering har forvirvat sirskiljningsformaga, kan hénsyn dven tas till den marknadsandel
som varumdrket innehar, hur ofta, hur ldnge och pa hur stort geografiskt omrade detta
varumirke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts for att salufdra det, den andel
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av omsittningskretsen som tack vare varumirket kan ange att varan kommer frén ett visst
foretag samt yttranden frdn handelskammare och andra yrkessammanslutningar.”

Hir menar innehavaren att betriffande den marknadsandel som dess varumfirke GROV
innehar, kan konstateras att enligt ovanndmnda Temo-undersdkning, 20 % av samtliga
snusare i Sverige brukar produkten GROV, vilket motsvarar 33,1 miljoner forsalda dosor.
Vidare kan konstateras dels att varumiirket kontinuerligt anvints sedan 1983, dels att
varumérket anvints Sver hela landet. Slutligen hiinvisar innehavaren till punkt 54 i den
angivna domen dir det stér att

”Av vad ovan anfbrts foljer att de frigor som avser artikel 3.3 férsta meningen i direktivet
skall besvaras s4, att denna artikel skall tolkas pa sa sitt att — om varumirket har forvirvat
sarskiljningsforméga till f5ljd av det bruk som har gjorts av det betyder detta att varumérket
lampar sig som identifikationsmedel for att den vara som 4r féremdl for registreringsansokan
kommer frin ett visst firetag och séledes att denna vara kan sarskiljas frin varor frdn andra
foretag. For att avgdra om ett varumiirke har sdrskiljningsférméga till f51jd av det bruk som
har gjorts av det, skall den behdriga myndigheten géra en samlad bedémning av de uppgifter
som kan visa att varumirket ldmpar sig som identifikationsmedel for att faststiilla att den
aktuella varan kommer frén ett visst fSretag och séledes att denna vara kan sérskiljas frén
varor fran andra féretag. Om den behoriga myndigheten anser att en betydande andel av den
berérda omsittningskretsen tack vare varumérket kan ange att varan kommer frin ett visst
foretag, skall den under alla omstindigheter faststélla att kravet for registrering av
varumérket 4r uppfyllt”.

Innehavaren menar att en samlad bedémning av de uppgifter dessa ldmnat betriffande
anvindningen av ordet GROV som varumirke sedan 1983 visar att ordet GROV vél lampar
sig som identifikationsmedel och att deras produkter tvekltst kan sérskiljas frn varor frdn
andra foretag. Innehavaren hanvisar vidare till sitt redan registrerade ordmérke
GROVSNUS, med registreringsnummer 368654, och hévdar att ordet GROV i lika htg grad
som ordet GROVSNUS uppfyller faststillda fordringar pa registrerbarhet.

SKAL

Ett varumirke far enligt 13 § varumérkeslagen registreras endast om det har
sdrskiljningsforméga. Ett mirke som uteslutande eller med endast mindre &ndring eller
tilligg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvindning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstiillande, skall inte i och for sig anses ha sérskiljningsférméaga.

Vid bedémande av om ett varumérke har sirskiljningsformaga skall hinsyn tas till alla
omsténdigheter och sirskilt till den omfattning och den tid som mérket varit 1 bruk.

PRV gor foljande beddmning,.

Av 13 § 1 st | meningen varumérkeslagen framgér att ett varumérke inte fr registreras om
det saknar sirskiljningsformaga. Av specialmotiven till varumirkeslagen framgar att detta
rekvisit innebir ett krav pa uppfyllande av tvd kumulativa registrerbarhetskriterier, ndémligen
att varumirket skall vara #ignat att fungera som ett individualiseringsmedel och att
beteckningen skall kunna férbehéllas en enskild néringsidkare med ensamritt "utan att
konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera for sina varor blir
otillbdrligt beskuren” (jfr. SOU 1958:10 s. 269). Uppfyllandet av det forsta
registrerbarhetskriteriet forutsitter sdledes inneboende eller férvirvad distinktivitet hos
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varumiérket och uppfyllandet av det andra kriteriet forutsitter frinvaro av ett
frihdllningsbehov.

Vad giller det forsta registrerbarhetskriteriet och huruvida det sékta mirket besitter for
registrering erforderlig sdrskiljningsformaga anfor PRV f6ljande. Innehavarens mirke bestar
av lydelsen GROV och omfattar varuslaget snus. Ordet GROV kan bland annat 6versittas
till som bestédr av eller innehdller forhdllandevis stora partiklar; grovkornig: grovhacka;
grovsnus (jfr. Nationalencyklopedins elektroniska version pd www.ne.se, dtkomst 060823).
Ordet GROV ir saledes i hog grad beskrivande for den sokta varans beskaffenhet, namligen
att snuset dr grovkornigt varfor det saknar en inneboende sérskiljningsfsrmaga.

FrAgan blir d& huruvida innehavarens mérke dven &r foremal for ett sa kallat absolut
frihdllningsbehov vilket skulle utesluta méjligheten att inarbeta det sdkta mérket och pa sa
sdtt uppna for registrering erforderlig sirskiljningsformaga. Ett (absolut) frihallningsbehov
finns i forsta hand for generiska ord, det vill séga appelativ som anger en varas art eller s&
kallade fria branschbeteckningar p en viss sorts vara i en viss bransch. Ett frih&llningsbehov
far emellertid anses foreligga dven for andra ord som ér de enda anvindbara i ett visst
sammanhang och ddrfor inte kan innehas med ensamritt utan f6rfing for andra
néringsidkare. Av dndamalet med frihdllningsbehovet foljer att inte ens en aldrig s&
omfattande kdnnedom om ett ord av det nyss nimnda staget som varumirke konstituerar
ndgon ensamritt (jfr. PBR mal nr. 95-237). I det svenska spraket finns veterligen inte ndgon
synonym till ordet GROV i dess nu aktuella betydelse. Vid marknadsforing av snus &r det
dérfor inte mojligt att med andra ord redogéra for den aktuella varans beskaffenhet utan
betungande omskrivning. Ordet GROV bér dirfor inte forbehallas en enskild niringsidkare
varfor det far anses foreligga ett absolut frihallningsbehov for den s6kta lydelsen. Det finns
saledes ingen anledning att préva huruvida det s6kta méirket genom anvindning uppnatt f6r
registrering erforderlig sdrskiljningsférméga.

Foljaktligen utgdr invindningen hinder mot registreringens fortsatta bestand. Registreringen
skall ddrfér upphivas.

Beslutatden 2 7 NOV 2006
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HUR BESLUTET OVERKI AGAS

Den som vill verklaga beslutet skall géra det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsrétten, men sidndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det bestut som &verklagas och den &ndring i
beslutet som begirs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tvd minader fran
beslutets dag.




