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OVERKLAGAT AVGORANDE
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DOMSLUT

1. Patentbesvarsriatten avslar 6verklagandet angaende ordvarumérket
HITS FOR KIDS (méal 07-352 — v.ans 05-03992).

2. Patentbesvarsratten undanréjer PRV:s beslut angaende varumérket
HITS FOR KIDS 1 visst utférande (mal 07-353 — v.ans. 05-03993) samt
visar ansokan ater till verket for erforderlig behanding.
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YRKANDEN M.M.

Universal Music AB (Universal) har i Patentbesvarsriatten vidhallit sina
ansOkningar om registrering av varuméarket HITS FOR KIDS respektive
HITS FOR KIDS i visst utférande, 1 forsta hand i oférandrad omfattning
och 1 andra hand med en begridnsning av varuférteckningen till att avse
”cd-skivor” 1 klass 9.

Till grund for sin talan har bolaget aberopat 1 férsta hand att de s6kta
varumérkena 1 sig har for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for
samtliga varor och tjadnster som ansokningarna avser. I andra hand har
bolaget aberopat att varumérkena genom anviandning forvéarvat

sarskiljningsformaga for dessa produkter 1 vart fall for CD-skivor.

Universal har till utveckling av sin talan anfoért i huvudsak féljande
omstandigheter, av vilka flertalet redovisats hos Patentverket men inte

antecknats 1 verkets beslut.

Den relevanta omséttningskretsen for "Hits for Kids"-albumen &r barn 1
aldern 5 till 12 ar, och for beddmningen av om varumérkena har
sarskiljningsformaga eller ej ar det saledes relevant hur denna
omsattningskrets uppfattar kidnnetecknet "Hits for Kids". Med hiansyn till
barnens laga alder ar det inte troligt att de forstar engelska 1 sadan
omfattning att de forknippar orden "Hits for Kids" som "populdra melodier
for barn" eller "barnens favoritlatar". For barn torde istéllet
ordkombinationen mer framsta som ett slagkraftigt rim eller en allmént
vitsig formulering. Universal menar darfér att ordkombinationen "Hits for
Kids" inte kan anses som beskrivande for varorna/tjdnsterna i den
relevanta omsattningskretsen. Saledes ar kravet pa sarskiljningsférmaga

uppnatt, varfor registrering utan s.k. disclaimer skall ske.

I andra hand bestar den naturliga omséattningskretsen av vuxna
manniskor med barn i aldrarna 5-15 ar samt skivaffarer och andra
skivdetaljister. Aven om dessa i och f6r sig 4r vuxna och forstar engelska,
sa har uttrycket "Hits for Kids” 4nda uppnatt sarskiljningsférmaga. Detta
da ordkombinationen "Hits for Kids” ar ett slagkraftigt kidnnetecken, och
ger storre intryck gemensamt &n summan av de enskilda delarna. Aven en

marknadsundersokning utford av Brand Eye AB mellan maj och juni 2005
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styrker att kinnetecknet "Hits for Kids” gemensamt ger ett stérre intryck
an summan av de enskilda delarna, samt att fler uppfattar varuméarket
som ett kdnnetecken dn som en beskrivande beteckning. Det ar enligt
Universals mening en etablerad tradition att bilda kdnnetecken som
bestar av ordet "hits” tillsammans med ett eller flera andra ord och dar
helheten star pa gransen mellan det suggestiva och beskrivande. Darfor
skall kraven pa sarskiljningsférmaga stéllas relativt lagt giallande
varumirken inom musikindustrin eller skivbranschen 1 syfte att uppna

konkurrensneutralitet.

Naér det galler kravet pa ursprunglig sarskiljningsforméga syftar det till
att sdkerstilla mojligheterna till marknadsféring for andra bolag som
tillhandahaller samma eller liknande varor eller tjdnster utan att gora
Intrang 1 ett visst varuméarke. Av ett intyg fran International Federation of
the Phonographic Industry (IFPI), Svenska Gruppen, vilket dr en organisa-
tion som foretrader producenterna av fonogram, framgar att beteckningen
“Hits for Kids” inte 4r en sadan beteckning som ska vara sékerstalld for
att anvindas fritt av alla 1 marknadsforingssyfte. Tvartom uppfattas "Hits
for Kids” saval av branschen som av konsumenter som en specifik serie av

samlingsalbum utgivet av ett visst skivbolag, dvs. Universal.

De varor och tjanster som omfattas av Universals varu- och tjanstefor-
teckning kan otvivelaktigt marknadsforas utan anvandande av begreppet
"Hits for Kids”. Darfor foreligger det inte nagot behov for att frihalla
uttrycket. Dessutom fungerar "Hits for Kids” 1 praktiken redan som
kénnetecken utan att otillborligt hindra andra fran effektiv marknads-
foring. Detta bekréaftas av en sokning pa sokorden ”CD-skivor” samt “hits”

pa hemsidan www.cdon.com den 21 november 2007, dir en rad samlings-

album med samma eller liknande bestandsdelar uppkom. Exempel pa
detta ar "Absolute Kids”, "Wild Kids”, ”Kidz Hitz”, "Radio City Hits”,
”Christmas Hits” etc. Vid en helhetsbedomning av ordkombinationen "Hits
for Kids” gor Universal giallande att saregenhet foreligger och att
ordkombinationen inte anses vara beskrivande for de sékta varorna och
tjansterna. De tre orden samverkar pa ett sddant sitt att deras
distinktivitet sammantaget forstéarks. Tillsammans utgér markesorden en
ndrmast suggestiv beteckning som far anses ha uppnatt erforderlig

sarskiljningsférmaga.
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Vad galler séarskiljningsformaga genom inarbetning, sa har Universal givit
ut sammanlagt arton samlingsalbum, en DVD och ett "Sommarparty”-
album under titeln "Hits for Kids" under en period av nio ar. Med undan-
tag for fyra av dessa samlingsalbum har samtliga tilldelats antingen guld-
eller platinaskivor, vilket ar ett bevis pa en mycket lyckad forsaljning 1
Sverige. Guldskiva tilldelas sedan 1 november 2006 album som salts 1
minst 20 000 exemplar och platinaskiva tilldelas album som salts 1 minst
40 000 exemplar. Mellan 1996 och 2001 tilldelades guldskiva album som
salt minst 40 000 exemplar och platinaskiva tilldelades album som salt
minst 80 000 exemplar. Och mellan 2002 och oktober 2006 tilldelades
guldskiva album som salt minst 30 000 exemplar och platinaskiva album

som salt minst 60 000 exemplar.

Det forsta "Hits for Kids"-albumet gavs ut 1998 och hade 1 november 2007
salts 1 74 927 exemplar 1 Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 2" gavs ut 1999
och hade 1 november 2007 salt 160 701 exemplar 1 Sverige (s.k. "dubbel-
platina"). "Hits for Kids 2" var under 1999 det mest salda samlingsalbumet
1 Sverige och det sjatte mest salda albumet 6verhuvudtaget 1 Sverige. "Hits
for Kids 3" gavs ut 2000 och hade i november 2007 salt 65 728 exemplar 1
Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 4" gavs ut 2000 och hade i november
2007 salt 129 149 exemplar 1 Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 5” gavs
ut 2001 och hade 1 november 2007 salt 57 750 exemplar i1 Sverige (guld-
skiva). "Hits for Kids 6" gavs ut 2001 och hade i november 2007 salt i

100 999 exemplar 1 Sverige (platinaskiva). "Hits for Kids 7", som gavs ut
2002, hade 1 november 2007 salt 1 37 261 exemplar 1 Sverige (guldskiva).
"Hits for Kids 8” gavs ut 2002 och hade 1 november 2007 salt 128 994
exemplar 1 Sverige (dubbelplatina). "Hits for Kids 9” gavs ut 2003 och hade
1 november 2007 salt 44 402 exemplar 1 Sverige (guldskiva).

"Hits for Kids 10” gavs ut 2003 och hade 1 november 2007 salt 53 340
exemplar 1 Sverige (guldskiva). "Hits for Kids DVD” gavs ut 2003 och hade
1 november 2007 salt 4684 exemplar 1 Sverige. "Hits for Kids 11” gavs ut
2004 och hade 1 november 2007 salt 17 218 exemplar i Sverige. "Hits for
Kids Sommarparty” gavs ut 2004 och hade 1 november 2007 salt 16 111
exemplar 1 Sverige. "Hits for Kids 12” gavs ut 2004 och hade i november
2007 salt 44 784 exemplar 1 Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 13” gavs ut
2005 och hade 1 november 2007 salt 10 648 exemplar i Sverige. "Hits for
Kids 14” gavs ut 2005 och hade i november 2007 salt 43 857 exemplar 1
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Sverige (guldskiva). "Hits for Kids 15” gavs ut 2006 och hade 1 november
2007 salt 11 637 exemplar 1 Sverige.”Hits for Kids 16”, som gavs ut 1 slutet
av 2006, hade 1 november 2007 salt 43 302 exemplar 1 Sverige
(platinaskiva). "Hits for Kids 17, som gavs ut 1 maj 2007, hade i november
2007 salt1 11 000 exemplar. Och” Hits for Kids 18”, som gavs ut den 21
november 2007, hade redan den 26 november samma ar forsalts 1 23 000

exemplar (guldskiva).

I november 2007 uppgick darmed den totala férsaljningsvolymen for dessa
album till 1 079 492 exemplar.

Den mycket omfattande férsdljning av album med titeln "Hits for Kids”
har inneburit att omsattningskretsen betraktar "Hits for Kids” som en titel
som séarskiljer dessa samlingsverk fran andra samlingsalbum pa
marknaden. Pa grund av den slagkraftiga effekten som just dessa ord ger
har inarbetning kunnat ske mycket snabbt, vilket inte skulle ha varit
fallet om ett beskrivande uttryck anvants. Varuméarket "Hits for Kids” har
saledes inarbetats 1 omsattningskretsen och varumarket har darigenom

erhallit sarskiljningsférmaga.

Inarbetningen av kdnnetecknet "Hits for Kids” har starkts genom att
Universal har genomfort en mycket omfattande marknadsféring av "Hits
for Kids"-albumen. Marknadsforingen omfattar saval reklammaterial 1
skivbutikerna, tidningsannonser, TV-reklam, aterférsaljarannonsering,
reklammaterial pa internet, skyltmaterial som s.k. merchandiseprodukter
(dvs. T-shirts, kepsar och dylikt med texten "Hits for Kids"). De totala
marknadsféringskostnaderna for samtliga "Hits for Kids”-album uppgick
till 20 690 841 kr 1 november 2007. Under perioden 1998 till 2007 har
Universal genomfort en mycket omfattande TV-reklamkampanj i de
storsta svenska TV-kanalerna under néstan tio ars tid. "Hits for Kids”-
albumen (volym 1-17) har frekvent marknadsforts i sa kallade "reklam-
spottar” pa kanal 5, TV3 samt TV4 under perioderna 21 oktober 1998 till
31 juli 2007. En undersékning fran Universals mediebyra Carat Sverige
AB visar att dessa reklamspottar haft en mycket hég exponeringsgrad

avseende "Hits for Kids”-albumen.

Inarbetningen av kdnnetecknet "Hits for Kids" har starkts ytterligare

genom ett TV-program som visats pa TV3 med titeln "Hits for Kids”, vilket
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framst riktar sig till barn mellan 5 och 12 ar. TV3 och Universal traffade
ett avtal enligt vilket TV3 erholl en licens att anvidnda kdnnetecknet "Hits
for Kids" 1 programmen och enligt vilket parterna tillsammans skulle
utforma innehallet av TV-programmen. Ett genomgaende tema for TV-
programmen var att de innehdéll framtradanden och intervjuer med
artister som ar med pa "Hits for Kids"-albumen. Vidare férekom 1 stor
utstriackning TV-reklam for "Hits for Kids"-albumen i anslutning till TV
programmen. TV-programmen bidrar saledes starkt till att starka
inarbetningen av "Hits for Kids" sasom ett kidnnetecken fér Universals

samlingsalbum med samma namn.

TV-programmen sidndes under en tio veckors period savil l6rdagar som
sondagar (dvs. totalt 20 program) mellan oktober och december manad
2001. Déarefter har repriser sdnts under januari till och med mars manad
2002. Tittarsiffrorna fér TV programmen var hoga och 1 genomsnitt stod
programmen for 18,8 procent av TV tittandet 1 aldersgruppen 3 till 12 ar
och det genomsnittliga antal som sag programmen var 32 908 personer 1
aldersgruppen 3 till 12 ar, vilket motsvarar 2,9 procent av aldersgruppen.
Tittarsiffrorna framgar av databasen "Hot Collection", vilket ar det
verktyg som anvands av TV-bolag och mediabyraer for statistik 6ver
tittarsiffror. Inarbetningen av kinnetecknet bestyrks av ett intyg utfardat
av International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska
Gruppen. Av intyget framgar att "Hits for Kids" ar ett valként och

inarbetat varumaéarke for skivor.

En s6kning pa orden "Hits for Kids” pa www.google.se avseende sidor fran

Sverige den 23 november 2007 gav 551 traffar, varav de férsta 160 avsag
Universal. Samtliga av dessa var kommersiella, dvs. avser webbsidor fran
vilka "Hits for Kids”-skivor kan kopas samt auktionssiter sasom Tradera
och Blocket. De resterande traffarna avser i huvudsak blogghemsidor,
tidningsartiklar och sa kallade chattforum, dar det framgar att 1 stort sett
samtliga traffar avser Universals varumérke "Hits for Kids”. Aven

sokningar pa Sveriges storsta webbutiker www.cdon.com, www.ginza.se

och www.bengans.se den 21 november 2007 gav samtliga traffar som

direkt anknyter till Universals "Hits for Kids”-album 1 olika volymer. Detta
maste anses som en dnnu tydligare indikation pa att market blivit
inarbetat under de nio ar som Universal salt "Hits for Kids”-album pa

marknaden.
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Enligt Stockholms Handelskammares Varumédrkesndmnd anses generellt
ett varumarke vara kant 1 varuméarkeslagens mening om cirka en tredjedel
av omsattningskretsen kdnner till varuméarket ifraga, samtidigt som den
overviagande delen av kretsen uppfattar kinnetecknet som ett varumarke.
Av en rapport 6ver en inarbetningsundersokning, dagtecknad den 21 juni
2005, utford av Brand Eye AB under tiden den 16 maj — den 9 juni 2005,
framgar att en 6vervigande del av omsattningskretsen uppfattar att "Hits
for Kids” som ett varumérke. Det kan dven noteras att 1 doktrinen uttalats
att om ett varuméirke anvéants langre 4n fem ar sa kan det som tumregel
antas vara inarbetat &ven om kdnnedomsfrekvensen bland omséittnings-
kretsen ar lagre 4n 30 procent, se Marianne Levin o.a., Praktisk varu-
markesratt, 1998 s. 23. Universals varuméirke "Hits for Kids” har anvints
pa marknaden 1 nio ar, vilket 1 sig talar for att varumérket skall anses

inarbetat.

Universal har i Patentbesvarsriatten aberopat viss ytterligare bevisning
angaende anviandningen av varumérkena, bl.a. ett intyg avgivet av
International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), Svenska
Gruppen, dagtecknat den 16 maj 2007.

DOMSKAL

Till att borja med konstaterar Patentbesvarsratten att de varu- och
tjansteslag som Universals méarken avser i form av bl.a. "cd-skivor” 1 klass
9 och "underhallning i form av musikunderhallning och TV-underhallning”
1 klass 41, ar saddana som efterfragas av bl.a. konsumenter 1 allménhet. Att
den malgrupp som Universal i férsta hand vander sig till vid anvand-
ningen av de s6kta mérkena utgors av barn i aldern 5-12 ar har darmed
Inte nagon sjalvstandig betydelse vid bedomning av fragan om méarkena

har sarskiljningsformaga for de produkter som méarkena avser.

Lika med PRV finner Patentbesvérsratten att markesorden HITS FOR
KIDS i sig ar beskrivande for vissa av de varor och tjanster som de sékta
varumdarkena avser, bl.a. for sddana cd-skivor och sadan musikunder-
hallning och TV-underhallning som mérkena avser. Och Patentbesvars-

ratten finner inte skél att géra nagon annan bedémning dn den PRV gjort
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av sarskiljningsférmagan hos den figurativa utformningen av varuméarket
HITS FOR KIDS i visst utférande. Universals varumérken saknar saledes
for registrering erforderlig ursprunglig sarskiljningsférméga for bl.a. varor

och tjanster av dessa slag.

Utredningen ger vid handen att varuméarkena bestaende av respektive
innehallande markesorden HITS FOR KIDS under férhallandevis lang tid
anvénts 1 stor omfattning, framst for cd-skivor 1 form av samlingsalbum
med kinda latar. Enligt vad utredningen visar har markena ocksa varit
foremal for omfattande marknadsféringsatgirder och betydande

investeringar i sadana atgérder.

Vad som kommit fram om den tid och den omfattning som mérkesorden
anvants kan dock, 1 ett fall som detta dar fraga 4r om mérkesord som &r i
hog grad beskrivande for produkter som de avser, 1 sig inte laggas till
grund for slutsatsen att méarkesorden forvarvat sarskiljningsforméaga for
de produkter som de avser, eftersom det inte kan uteslutas att markes-

orden 1 omsittningskretsen uppfattats i1 sin beskrivande betydelse.

Inte heller det intyg som avgivits av IFPI, Svenska Gruppen, dagtecknat
den 16 maj 2007, kan laggas till grund fér en sadan slutsats, sarskilt med
hansyn till att den bedomning som redovisas 1 intyget, enligt vad som
anges 1 detta, enbart bygger pa omstandigheter hanforliga till den tid och

den omfattning som mérkena anvints.

Enligt den aberopade rapporten av den 21 juni 2005 6ver en inarbetnings-
utredning som Brand Eye AB utfort — vars uppliaggning och genomférande
1 och for sig far godtas foren undersokning av detta slag — kopplade 134 av
277 tillfragade konsumenter eller (134:277<) 48,4 procent, spontant eller
med viss hjalp, ihop méarkesorden HITS FOR KIDS med antingen ”CD-

skivor” eller "samlingsalbum med musik for barn”.

Pa en s.k. kontrollfraga svarade vidare 69 av de 134 konsumenter eller
(69:134~) 51,5 procent, som gjorde denna koppling, att markesorden HITS
FOR KIDS kunde anvédndas av endast ett foretag 1 underhallnings-
branschen. Och pé en ytterligare kontrollfraga svarade 65 av de 134

konsumenterna eller (65:134~) 48,5 procent att de, om de skulle képa en
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samlings-CD med "HITS FOR KIDS”, féorvantade sig att de alltid kopte en

CD fran ett och samma skivbolag.

Enligt svaren pa den forstndmnda kontrollfragan kan 69 av de 277
tillfragade konsumenterna eller (69:277<) 24,9 procent ségas ha uppfattat
markesorden HITS FOR KIDS som ett kdnnetecken for cd-skivor eller
samlingsalbum med musik fér barn. Och enligt svaret pa den andra
kontrollfragan kan 65 av konsumenterna eller (65:277<) 23,5 procent sagas
ha uppfattat markesorden HITS FOR KIDS som ett kdnnetecken for varor
av detta slag.

Den salunda bekriftade kdinnedomen om markesorden HITS FOR KIDS
som kédnnetecken kan dock inte anses vara tillriacklig for att 1aggas till
grund for slutsatsen att mérket vid tiden for undersékningen hade
forvarvat for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga for cd-skivor
respektive samlingsalbum. Langt mindre kan denna kdnnedom laggas till
grund for nagon slutsats om huruvida méarkesorden HITS FOR KIDS da
hade forvarvat sarskiljningsférmaga for andra varor och tjanster som de
avser och for vilka det ar beskrivande, sasom musikunderhallning och TV-

underhallning.

Aven om den figurativa utformningen av varumérket HITS FOR KIDS i
visst utférande 1 sig inte kan anses ha sarskiljningsférméaga far utform-
ningen anses vara tillrackligt pregnant for att den efter en konsekvent
anviandning skall kunna uppfattas som ett individualiseringsmedel. Med
hénsyn till vad som framkommit om sarskilt den omfattning i vilken
markesutformningen anvénts, kan det hallas for visst att den kommit att
uppfattas som ett kinnetecken for cd-skivor. Underlag saknas emellertid
for slutsatsen att utformningen av varumarket HITS FOR KIDS 1 visst
utférande kommit att uppfattas som ett kinnetecken for évriga produkter
som méarket saknar sarskiljningsférmaga for, sasom musikunderhallning
och TV-underhallning.

Pa grund av det anforda skall 6verklagandet angdende ordméarket HITS
FOR KIDS ldmnas utan bifall och 6verklagandet angaende market HITS
FOR KIDS i visst utférande bifallas pa sa sitt att PRV:s beslut undanrojs
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och ansékan visas ater till PRV for erforderlig behandling.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formular B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordforande, tillika
referent, och Jeanette Biackvall, samt f. patentrattsradet Ulf Hallin.
Enhalligt.



