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Mal nr 09-282

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 19 september 2011

Klagande

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment

1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN
Registrering av ett tredimensionellt varumérke (utstyrsel av en s.k.
handkontroll)

OVERKLAGAT AVGORANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 juli 2009
angaende v.ans. nr 03-03065, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDE M.M.

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment har vidhallit sin anso6-
kan om registrering av ett tredimensionellt varumarke i form av en utstyr-
sel av en handkontroll for TV-spel.

Till grund for sin talan har bolaget hallit fast vid, att det s6kta méarket har
for registrering ursprunglig sarskiljningsférmaga for de varor i1 form av
handkontroller m.m. 1 klass 9 som det avser och att det i1 vart fall genom

anviandning forvarvat sadan formaga.
Till utveckling av talan har bolaget anfort bl. a. féljande.

Néar handkontrollen till Playstation 2 (PS2) introducerades 1 november ar
2000 var formen banbrytande och ny. Handkontrollen avvek i betydande
grad fran tidigare handkontroller och uppfyller saledes sitt huvudsakliga

syfte som varumérke, det vill sdga sin funktion som ursprungsangivelse.

Den sokta utstyrseln utgors inte bara av en formgiven handkontroll, utan
aven av andra distinktiva element. Utstyrselns helhetsbild paverkas
vésentligt av den pa egen hand sérskiljande symbolen SONY, den
Playstationlogo som ar centralt placerad samt de olika symboler som 1
olika fargskalor dominerar handkontrollens hégra sida. Dessa element har

1 sig bedomts vara sarskiljande och ar registrerade som varumérken.

Omsiéttningskretsen ska inte omfatta "allmanheten”, dvs samtliga
personer oavsett alder eller kon eftersom denna definition ar alltfér vid och
inte tar hinsyn till att TV-spel nastintill uteslutande begagnas av yngre
personer och da framfor allt méan.

Som visats med tidigare "inldmnad” bevisning anvénds tv-spel, och
darmed handkontroller, framst av konsumenter 1 dldern 15-35 ar och ar
klart begransad till konsumenter mellan 6 och 43 ar. Antalet registrerade
kvinnliga anvandare uppgar till knappt 9 %. Medelaldern for anviandning
av PS2 var 25,1 ar for kvinnor och 23,3 ar for méan. Det dr darfor visat att
en klar majoritet av omséattningskretsen faller in under den grupp av

konsumenter som marknadsundersékningen stod riktad till, dvs.
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konsumenter mellan 15 och 35 ar varav 2/3 var man och 1/3 var kvinnor,
vilket ger att undersékningen maste anses vara hogst relevant for

bedémningen av inarbetning.

PRV menar att omséattningskretsen maste omfatta alla konsumenter
eftersom spelandet gar upp 1 aldrarna och 6ver konsgranser och for att
varorna ofta kops som gavor av anhoriga. Det senare argumentet gar stick
1 stdv med de siffror som visar att 6ver 60 procent av de registrerade
anviandarna kopt PS2 till sig sjalva, medan endast 33 procent hade fatt
PS2 som gava. TV-spel gar uppat 1 aldrarna och det ar inte langre bara
minderariga som spelar, utan dven en yngre grupp av vuxna. Majoriteten
av konsumenterna ar dock i tjugoarsaldern och det finns inte nagra som
helst indikatorer eller bevis for att TV-spelandet skulle féretas av nagra
grupper bestdende av personer éver 43 ar.

Av marknadsundersokningen fran januari ar 2003 framgar att 99 procent
av alla tillfragade 1 omsattningskretsen kiande till PS2. 60 procent av
omsattningskretsen hade provat PS2 och 44 procent foredrog PS2 framfor
de tva konkurrerande produkterna. 15 procent av malgruppen hade
konsolen i hushéallet. Aven om aktuella siffror inte direkt refererar till
huruvida omséattningskretsen uppfattar formen som ursprungsangivande,
visar siffrorna att en 6vervidgande del av aktuella konsumenter kan
sarskilja aktuell handkontroll fran konkurrenternas motsvarande

produkter genom formen av varan.

Under perioden 2000-2003 hade PS2 mellan 55 och 100 procent av mark-
naden for TV-spelskonsoler. PS2 har idag salts 1 138 miljoner exemplar
varlden 6ver, varav 50 miljoner pa den europeiska marknaden. Den 29
november 2005, knappt sex ar efter produktens introduktion blev PS2 den
konsol som snabbast natt 100 miljoner salda enheter. Fram till och med ar
2003 saldes 370 708 spelkonsoler med handkontroller och 115 124 lésa
handkontroller. Endast férséljningen av 115 000 handkontroller motsvarar

ett varde 1 konsumentpris, inklusive moms, pa cirka 37,6 miljoner kr.

Det bor beaktas att den reella marknaden fér TV-spel ar begréansad till
relativt valbargade i-ldnder och att varje sald enhet exponeras gentemot
flera personer i ett hushall oavsett om de spelar eller ej. En betydande del
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av omsattningskretsen har under en lang tid associerat det sokta méarket
med de s6kta varorna och market ska saledes anses inarbetat.

Angaende forsaljningssiffrorna av PS2 ska det beaktas att den som kopt en
konsol exponeras ocksa for handkontrollen och dess form. I sjdlva verket
ser en konsument handkontrollen oftare dn sjdlva konsolen eftersom
konsumenten héaller 1 handkontrollen och betraktar den pa nira hall.
Manga képer in en extra handkontroll for att kunna spela mot véanner.

Det finns darfor ingen diskrepans mellan hur en konsument exponeras for
konsol gentemot handkontroll 1 marknadsforingen av PS2. De bada
utstyrslarna blir darfor var for sig ett kinnetecken.

Pa den svenska marknaden spenderades tva miljoner euro per ar under
perioden ar 2000-2003 for att marknadsféra handkontrollen. Detta
skedde genom saval direkttreklam som TV-reklam och har ocksa visats
vid olika events 1 Sverige. Det s6kta markets form har bland annat
inarbetats genom omfattande direktreklam som genomforts i huvudsak
genom stora landsomspédnnande kedjor. Den enskilda upplagan i direkt-
reklamen fran t. ex. Coop Forum, ICA Maxi, OnOff, Power, Elgiganten
och SIBA ar mellan 2,1-2,5 miljoner exemplar per utskick och kedja. Upp-
lagan for Ekohallen &r 800 000 exemplar per utskick och upplagan for
Home Entertainment ar 500 000 exemplar per utskick. For kedjan Game
ar upplagan 100 000 per utskick.

Varje direktreklamutskick genomf6rs cirka en gang per manad i Sverige 1
stort. I stdderna Stockholm, Géteborg och Malmo sker utskicken cirka tva
ganger 1 manaden. Nar reklam gors genom direktreklam visas PS2 nastan
alltid 1 varje utskick. PS2 har uppskattningsvis 60-80 procent delaktighet 1
ovan ndmnda direktreklam som gar ut. I sista kvartalet pa aret som ar
konsolspelsmarknadens hogsédsong forekommer PS2 1 samtliga ovan
ndmnda direktreklamkanaler.

Det sokta market illustreras dven i1 katalogen The Guide som distribueras
till konsumenter av aterforsaljarna av PS2. The Guide har en upplaga pa
100 000 exemplar per ar. Beaktande den omfattande penetration som sker
genom direktreklam far det hallas uteslutet att en betydande del av om-
sattningskretsen inte skulle kdnna igen det sokta market till formen.
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Genom TV-reklam 1 TV4 kan s6kanden na 2 214 000 tittare tillhérande
omséattningskretsen och genom satellitkanalerna TV3, Kanal 5, ZTV och
MTYV kan sokanden na 1 745 000 tittare av omséattningskretsen. I TV-
reklamen som genomférdes av SIBA, OnOff och Game visades alltid
konsolspelet med handkontroller 1 slutet av reklamen. TV-reklam for PS2
genomfors under hela aret. Omfattningen av TV-reklamen intensifieras
under manaderna oktober, november och december for att under veckorna
51-52 na sin kulmen infor jul. Under dessa tva veckor ar 49 procent av
omséattningskretsen medveten om att den har sett sbkandes TV-reklam tva
ganger. Detta maste anses vara mycket hoga siffror.

Omséattningskretsens kinnedom om det sékta méarket upprattshalls genom
sa kallad brandreklam for PS2 som visas i TV och radioreklam. Genom
radioreklamen som sker genom bl. a. NRJ och Radio City kan s6kanden na
upp till 2 647 000 lyssnare som tillhér omséattningskretsen. NRJ har 20
stationer 1 Sverige och Radio City kan horas 1 Stockholm, G6teborg och
Malmo.

DOMSKAL

Patentbesvarsratten konstaterar till att borja med, 1 likhet med PRV, att
den grupp av anvandare som framst efterfragar sddana handkontroller
m.m. som det sokta méarket avser, ma vara personer mellan 15 och 35 ar.
Tillrackliga hallpunkter saknas dock for att begransa omsattningskretsen
for varor av detta slag till denna malgrupp, bl.a. med héansyn till vad
verket anfort om att handkontroller m.m. anviands dven av dem som ar
aldre an 35 ar och att de 1 praktiken ocksa képs av andra som gavor. Vid
dessa forhallanden maste omsattningskretsen anses omfatta konsumenter
1 allméanhet.

I likhet med PRV konstaterar Patentbesvarsratten vidare, att formen pa
handkontrollen — enligt vad utredningen visar — 1 vissa avseenden skiljer
sig fran andra handkontroller pa marknaden. Men utformningen kan inte
anses uppvisa sadana siardrag att handkontrollen i1 betydande man avviker
fran normen eller fran vad som ar sedvanligt 1 branschen att den darmed
uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, jfr
EG-domstolens dom 1 mal C 218/01 (Henkel), punkt 49, och Patentbesvérs-
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rattens dom 1 mal 01-450 (férpackningsutstyrsel 1 form av en flaska).
Utformningen av handkontrollen kan darfér inte anses besitta ursprunglig
sarskiljningsférmaga. Att den sékta utstyrseln innehaller bl.a varumarket
SONY ger inte dess form som sadan sarskiljningsférmaga.

Enligt vad som framkommit 1 malet lanserades handkontrollen i Sverige i
november 2000 och har darefter salts 1 stor omfattning. Och savitt fram-
kommit var handkontrollen dven féremal fér en betydande marknads-
foring, sarskilt de forsta aren. Vad som salunda kommit fram om den tid
och den omfattning i vilken utstyrseln anvants kan dock inte laggas till
grund for slutsatsen att utformningen av handkontrollen i omséttnings-
kretsen kommit att uppfattas som ett kinnetecken, jfr EU-domstolens
ovannamnda dom punkt 52.

Naér det géller det aberopade resultatet av en marknadsundersékning,
forebringat 1 form av ett bildspel, konstaterar Patentbesvérsratten, att det
inte framgar vare sig vem som gjort undersokningen, vilket syfte under-
sokningen haft, till vilka respondenter den riktats, hur dessa respondenter
valts ut eller hur undersékningen genomforts. Resultatet av undersok-
ningen saknar vid dessa forhallanden bevisvirde for huruvida utform-

ningen av handkontrollen uppfattas som ett kdnnetecken eller ej.

Overklagandet skall p& grund av det anférda avslas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

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



