1(4)

Mal nr 07-097 och
07-098

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 15 april 2010

Klagande

Trijicon, Inc.

40395 Shafer Avenue, Wixom, Michigan 48393-0059, USA
Ombud: Awapatent AB

Junkersgatan 1, 582 35 Linkoping

SAKEN
Giltighet av internationella varuméarkesregistreringar i form av

varuutstyrslar (kikarsikten)

OVERKLAGADE AVGORANDEN
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 januari 2007
angaende int. reg. 836.326 och 836.327, se bilaga 1 och 2.
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YRKANDEN M.M.

Trijicon, Inc. har i Patentbesvarsratten vidhallit sina yrkanden att de
internationella registreringarna av varuutstyrslar bestaende av kikar-
sikten ska dga giltighet 1 Sverige.

Till grund for sin talan har bolaget hallit fast vid att varuméarkena 1 sig
besitter for registrering erforderlig sdrskiljningsférmaga for kikarsikten.
Som ny grund har bolaget héar aberopat att utstyrslarna i vart fall har

forvarvat sadan formaga genom anvandning.
Trijicon har till utveckling av talan anfort bl.a. féljande.

Kikarsiktena har en sadan distinkt utformning som gor att de ar val
dgnade att anvandas som varukannetecken for att inom omsattnings-
kretsen, som bestar av militar personal med inképsfunktion och civila
jagare, sarskilja bolagets varor fran andra pa marknaden férekommande
utstyrslar inom aktuellt varuomrade. Vid en helhetsbedomning uppvisar
kikarsiktena ett annorlunda formsprak som gor att de 1 betydande man

avviker fran vad som ar brukligt inom varuomradet.

Redan under framtagningen av utstyrslarnas formelement fanns det en
medveten strategi att utseendeméssigt fjarma kikarsiktena fran kon-
kurrerande méarken. Salunda finns 1 grunden den kompakta formen pa
siktena. Vidare har den framre delen av siktet en mycket karakteristisk
formgivning med sin snedstédllda front att jAmfora med konkurrenternas
cylindriska och tvara front. Siktena har ocksa en avvikande och karakte-

ristisk asymmetrisk form.

Omsattningskretsen utgors av en synnerligen kunnig och intresserad
krets av kopare, 1 huvudsak jagare av olika kategorier liksom militar
personal med inképsfunktion. Dessa omstandigheter, 1 forening med att
det handlar om s.k. séllanképsvaror, leder till att omsattningskretsen
kommer att uppfatta utstyrslarna som kénnetecken fér varornas kom-

mersiella ursprung.
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Utstyrslarna har beviljats registrering i Storbritannien, Danmark och
Italien. Registreringen i Storbritannien godkandes efter att bolaget for-

matt visa forvarvad sarskiljningsférmaga.

Trijicon har salt mer 4n 450 000 exemplar av de aktuella kikarsiktena
mellan november 2004 och mars 2009. Forsaljningsvéardet under mot-
svarande period 6versteg 680 miljoner USD. Sedan 2006 har bolaget
spenderat mer 4n 800 000 USD pa tidningsreklam och ndrmare 1,1 miljon
USD pa allmidnna marknadsféringskostnader.

I malet har hallits muntlig férhandling.
DOMSKAL

En forutsattning for att en internationell registrering ska medges giltighet
hér i landet ar att méarket har sarskiljningsférmaga for de varor eller
tjanster som det avser. Utstyrslar, som 1 betydande man avviker fran
normen eller vad som &ar sedvanligt i branschen och ddrmed uppfyller sitt
huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har ansetts be-
sitta sarskiljningsférmaga. Angaende sarskiljningsférmaga hos utstyrslar,
se EU-domstolens dom 1 mal C-218/01 (Henkel-fallet), punkt 49, och
Patentbesviarsrattens dom i mal 01-450 (férpackningsutstyrsel 1 form av en
flaska).

Kikarsikten av det slag som Trijicons utstyrslar avser anviands, som bo-
laget anfort, av militdr personal och “civila jagare”. Kikarsikten av detta
slag efterfragas dock dven av vissa andra anvandare av handeldvapen.
Trots att omséattningskretsen far anses vara specialiserad kan den inte

begréansas pa det sitt som Trijicon gjort gidllande.

Den optiska konstruktionen av kikarsikten 1 allménhet har tva huvud-
bestandsdelar, en tub dar fronten ar rundad och en infastningsanordning.
Formen é&r till stor del beroende av funktionen. Aven de i mélen aktuella
utstyrslarna i form av kikarsikten, som 1 allt vasentligt delar samma form-
sprak, bestar av denna grundkonstruktion. Kikarsiktenas tub har emeller-
tid formgivits med en snedstélld front och siktena ger darutover ett mer
kompakt intryck &n manga andra pa marknaden forekommande sikten.
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Aven med hénsyn tagen till att omséttningskretsen far anses vara specia-
liserad ligger det emellertid ndrmast till hands att uppfatta de avvikelser
som de ifragavarande siktena uppvisar jAimfért med andra pa marknaden
forekommande sikten, som en utveckling som har sin grund i en vilja att
utforma sikten som 1 sin praktiska anvandning dr mer robusta och taliga

an som ett uttryck for att ange siktenas kommersiella ursprung.

Sammantaget kan Trijicons kikarsikten inte anses avvika 1 tillracklig grad
fran andra pa marknaden forekommande sikten for att bolagets utstyrslar
1 sig ska anses besitta for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for

varuslaget 1 fraga.

Enligt de uppgifter Trijicon anfért har bolagets kikarsikten salts 1 tdm-
ligen stor omfattning pa bl.a. den europeiska marknaden. De har ocksa
varit foremal for marknadsféring och uppméarksamhet 1 internationella
bocker och tidskrifter, t.ex. 1 den brittiska publikationen Jane’s Infantry
Weapons 2008-2009.

De uppgifter angaende omséattning och marknadsforing som aberopats 1
malen har inte preciserats pa ett sadant sitt att de kan anses ge en klar
bild av hur genomslaget for kikarsiktena har varit pa den svenska mark-
naden. Inte heller 6vrig utredning i malet ger tillrackligt stod for att ut-
styrslarna genom anvandning kommit att uppfattas som ett angivande av

varornas kommersiella ursprung.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande, och
Jeanette Backvall, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent
(skiljaktig).



