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BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar anstkan om registrering av varumirke med
ovanstidende nummer med stéd av 19 § andra stycket varumirkeslagen (1960:644).

ARENDET

Arendet avser ansdkan om varumarkesregistrering av ett tredimensionellt marke med
lydelsen SONY, &tergivet nedan, for handkontroller till TV-spel for anvindning med TV for
personligt bruk och TV-spel for anvindning med TV for kommersiellt bruk. i klass 9.

Mirket utgdrs av en handkontroll i svart med vita textelement och
knappar i gratt med symboler i blatt, turkos, rott och rosa.
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PRV har som hinder for registrering anfért att det krdivs en disclaimer {6r varans form da
formen saknar sirskiljningsformaga.

Stkanden har 1 allt visentlig bestridit PRV:s beddmning och dels hivdat att mérket har
ursprunglig sirskiljningsférmaga genom att sjilva formen pa varan skiljer sig tydligt fran
ovriga handkontroller pA marknaden och att den sérpréglade formen inte uppnér ett tekniskt
resultat, och dels att varans form har férvirvat sdrskiljningsférmaga genom lang anvéndning
och exponering.

For att pdvisa formens ursprungliga sérskiljningsférmaga har s6kanden inkommit med
avbildningar av andra handkontroller p&4 marknaden. For att styrka den forvérvade
sérskiljningsformégan har sékanden inkommit med material som pavisar anvéindning, s som
reklammaterial och forsiljningssiffror, samt en marknadsunderstkning for att pavisa
igenk#nning.

SKAL

Ett varumérke far enligt 13 § varumirkeslagen registreras endast om det har
sirskiljningsformaga. Ett mérke som utestutande eller med endast mindre dndring eller
tillagg anger varans art, beskaffenhet, méngd, anvandning, pris eller geografiska ursprung
eller tiden for dess framstéllande, skall inte 1 och f6r sig anses ha sérskiljningsformaga.

Som varumérke far inte registreras kéinnetecken som uteslutande bestar av en form som
foljer av varans art eller en form som kréivs for att uppna ett tekniskt resultat eller en form
som ger varan ett betydande virde.

Vid beddémande av om ett varumérke har sdrskiljningsforméga skall hinsyn tas till alla
omsténdigheter och sérskilt till den omfattning och den tid som mérket varit i bruk,

Enligt 15 § samma lag framgar att ensamrétten inte omfattar sddan del av ett registrerat
varumiérke som inte ensam for sig kan registreras som varumérke. I de fall da det rader
ovisshet huruvida en sddan del av ett varuméirke omfattas av ensamriitten, kan denna del vid
registreringen uttryckligen undantas fran skydd genom en s& kallad disclaimer.

PRV gor foljande bedémning

Det s6kta mirket dr en handkontroll med tvi vinklade hallare, med fyra knappar vardera i
olika geometriska former och olika mirkning, med en mellanliggande bit som sammanfogar
hallarna, med ytterligare tre geometriskt formade knappar samt tva styrspakar och dven viss
figurativ markning samt lydelsen SONY.

PRV konstaterar att formen till viss del skiljer sig frén andra handkontroller pa marknaden
men att grundformen for handkontroller till spelkonsoler 4r likartade och att det ddrmed
endast dr detaljer som skiljer de olika handkontrollerna at.

PRV har déarmed kommit till slutsatsen att det sékta mérket form inte besitter en sadan
ursprunglig sirskiljningsférmaga att den kan registreras.

Den till PRV ingivna utredningen om mirkets anvéndning p4 marknaden férmar inte pavisa
anvindningen av formen for att sérskilja varan. En handkontroll 4r per definition ett tillbehdr
som oftast siljs tillsammans med en spelkonsol, och d4 merparten av det material for att
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pdvisa anvindningen &r just i samband med savil spelkonsolen som andra varumirken, kan
det inte anses att det ingivna materialet kan pévisa att varans form for sig forvérvat
sarskiljningsformaga. Aven de ingivna férsiljningssiffrorna avser 6vervigande den konsol
som handkontrollen &r ett tillbehor till och formar inte pavisa den stikta varans form som ett
kénnetecken.

Den patalade marknadsundersidkningen, vilken skall pavisa omsitiningskretsens igenkinning
av varans form som kénnetecken, avser dels endast en del av omséttningskretsen, vilken
s6kanden refererar till som den “relevanta omséttningskretsen™ och dels konsolmarknaden i
stort och inte handkontrollen.

Den omséttningskrets som omfattas av de sokta varorna maste betraktas som allménheten dé
dessa séljs i elektronikaffarer och leksaksaffarer. Den frdmsta anvidndargruppen for sékandes
varor ma vara, s som stikanden anfor, personer mellan 15 och 35 &r och framfor allt min,
men omsétiningskretsen for handkontroller till TV- och datorspelstillbehdr méste inkludera
dven dvriga konsumenter dels for att spelande gar upp i dldrarna och dver kénsgrénserna och
dels for att varorna ofta kdps som gavor av anhoriga.

De ingivna uppgifterna om igenkdnning kan inte sédgas visa att igenkdnningspenetrationen
hos en betydande del av hela omsétiningskretsen har visats for den specifika formen som
anstkan avser.

Saledes finner PRV att varans form &r likartad med &vriga handkontroller pd marknaden och
att denna dédrmed saknar ursprunglig distinktivitet. Vidare har det inte visats genom inldmnat
material att varans form har forvérvat sdrskiljningsférméaga genom anvéndning eller
1genkdnning,

PRV finner dérfor att det finns sdrskild anledning att tro att det for omsétiningskretsen kan
rada ovisshet angdende ensamrittens omfattning. For att undanrdja sddana tvivel har PRV
saledes begirt att en disclaimer skall antecknas f6r varans form. Da sdkanden inte medgivit
att avstd fran sddan ensamrétt har anstkan inte forsatts i ett sadant skick att den kan
registreras.

Mot bakgrund av det ovan sagda skall ansékan avslas.

Beslutat den

14 JuL 2009
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill Gverklaga beslutet skall gora det skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530
826 27 Stderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som dverklagas och den dndring 1

beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva (2) méanader frén
beslutsdagen.




