MARKNADSDOMSTOLEN Dom 2016:7
2016-04-28 Mal nr C 9/15

OVERKLAGAT AVGORANDE  Stockholms tingsritts, avd. 5, dom 2015-06-05
imal nr T 201-14, se domsbilaga

KLAGANDE Sarkow Salih,
Sodervigen 50 Lgh 1501, 183 64 Téby
Ombud: advokaten J. T.,
Advokat J. T. AB, Box 24164,
104 51 Stockholm

MOTPART Taxi trafikforening u.p.a., 702002-3045,
Box 6576, 113 83 Stockholm
Ombud: advokaten G. A. och
jur.kand. K. A., Sandart & Partners
Advokatbyra KB, Box 7131,
103 87 Stockholm

SAKEN Marknadsforing av taxitjénster

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen faststéller tingsrattens domslut.

2. Sarkow Salih ska ersitta Taxi trafikforening u.p.a. dess réittegangskostnader med
68 000 kr, vilket avser ombudsarvode, jimte rénta enligt 6 § réntelagen (1975:635) frdn

dagen for Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

Postadress Bestksadress Telefon E-postadress Expeditionstid

Box 2217 Birger Jarls Torg 9 08-412 10 30 md@marknadsdomstolen.se mandag — fredag

103 15 Stockholm Telefax Webbadress 09:00 — 15:00
08-21 23 35 http://www.marknadsdomstolen.se [ o pon ot

12:00 - 13:00
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BAKGRUND

Stockholms tingsrétt har i dom den 5 juni 2015 (domsbilaga) forbjudit Sarkow Salih vid
vite om en miljon kronor att vid marknadsforing av taxitjdnster anvdnda viss utstyrsel,
vissa kidnnetecken samt ett gront 16v pa sitt som framgar av tingsrittens dom jamte
domsbilagor 4-10, eller profilering och kdnnetecken med vésentligen samma utform-

ning/utférande.

Stockholms tingsritt har i domen dven forpliktat Sarkow Salih att till Taxi Trafikfore-
ning u.p.a. (nedan Taxi Stockholm) betala skadestdnd med 120 000 kr jimte ranta samt
att ersétta bolaget for dess rattegangskostnader vid tingsrétten med 117 545 kr jimte

ranta.

YRKANDEN M.M.

Sarkow Salih har yrkat att Marknadsdomstolen dndrar tingsréttens dom pa sa sétt att
utdomt vitesforbud och skadestdnd upphavs. I vart fall har han yrkat att skadestandet ska
séttas ned. Han har dven yrkat befrielse fran ersdttningsskyldighet for Taxi Stockholms

rattegdngskostnader vid tingsrétten.

Taxi Stockholm har bestritt Sarkow Salihs dndringsyrkanden.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegdngskostnader i Marknadsdomstolen.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Béda parter har hir dberopat samma grunder och har till utveckling av talan anfort i allt

visentligt samma omstédndigheter som vid tingsrétten.

BEVISNING

Sarkow Salih har utéver den bevisning som han aberopat vid tingsritten aberopat ny

bevisning i Marknadsdomstolen i form av en tidningsartikel och ett fotografi.
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Taxi Stockholm har utdver den bevisning som féreningen éberopat vid tingsrétten som
ny bevisning i Marknadsdomstolen dberopat en dom frén Svea hovritt frdn den 13 maj

2015 i mal nr T 696-12.

Vid foredragningen av malet i Marknadsdomstolen har uppspelning skett av de

inspelade forhoren vid tingsriatten med Sarkow Salih och C. H.

DOMSKAL

Malet ror marknadsforing av taxitjanster. Det dr, som framgar av tingsrattens dom,
ostridigt att Sarkow Salih i sin taxiverksamhet, under del av ar 2013, har anvént sex

taxibilar med den utformning som framgar av tingsrittens domsbilagor 4-10.

Tillampliga bestdmmelser m.m.

Enligt 14 § MFL far en ndringsidkare vid marknadsforing inte anvénda efterbildningar
som &r vilseledande genom att de létt kan forvéxlas med ndgon annan néringsidkares
kdnda och sdrpraglade produkter savida inte utformningen huvudsakligen tjénar till att

gora produkten funktionell.

I kravet pa sdrprigel ligger att produkten ska ha kunna sérskiljas frin produkter med
annat kommersiellt ursprung som finns pa marknaden och svarar dirmed mot kravet pa
sarskiljningsformaga inom kidnneteckensritten. Det innebér bl.a. att utformningen av
produkten 1 betydande man maste avvika fran vad som dr vanligt for det aktuella slaget
av produkter (jfr EU-domstolens dom i mdl C-218/01, Henkel, punkt 49, och Patent-

besvirsrittens dom i mal 01-450).

En produkt som saknar ursprunglig kommersiell sdrpragel kan genom anvéndning for-
varva sadan sarpriagel. En forutsittning for att en produkt ska anses ha forvérvat sér-
prigel dr att den blivit sd kind att den forknippas med ett visst kommersiellt ursprung
(se MD 2000:25, 2004:23, MD 2009:1 och 2010:22). En produkt som pé detta satt
kommit att forknippas med ett visst kommersiellt ursprung uppfyller ocksa kravet i

14 § MFL att en produkt méaste vara kiand (se MD 2012:12).
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Bedomningen av kravet pa kdinnedom inom marknadsforingsrétten bor goras pa ungefar
samma sétt som inom kénneteckensritten (se MD 2015:11, punkt 94). EU-domstolen har
1 sin praxis slagit fast att ett varumérke ska anses ha forvirvat sérskiljningsformaga nar
det &r ként inom en betydande del av den omsittningskrets som berors av de varor eller
tjdnster som mirket avser (se EU- domstolens domar i mal C-108-109/97, Windsurfing
Chiemsee, punkt 52, samt jfr domstolens dom 1 médl C-375/97, General Motors, punkt
26, och MD 2015:11, punkt 95).

Av 10 § MFL framgér att en nédringsidkare vid marknadsforingen inte far anvinda sig
av felaktiga pdstaenden eller andra framstillningar som &r vilseledande i fraga om
ndringsidkarens egen eller ndgon annans niringsverksamhet. Enligt 10 § andra stycket
giller detta sdrskilt framstéllningar som ror bl.a. produktens ursprung (2) samt nirings-
idkarens egna eller andra néringsidkares kvalifikationer, stéllning pa marknaden,

ataganden, varumérken, varunamn, kdnnetecken och andra rattigheter (5).

Och enligt 8 § &r marknadsforing som strider mot 14 § respektive 10 § MFL att anse
som otillborlig om den paverkar eller sannolikt pdverkar mottagarens forméga att fatta

ett vilgrundat affarsbeslut.

Av 5 § MFL framgér att marknadsforing ska stimma 6verens med god marknads-
foringssed. Enligt 6 § MFL dr marknadsforing som strider mot bestimmelserna 1
5 § MFL att anse som otillborlig om den i médrkbar man paverkar eller sannolikt

paverkar mottagarens forméga att fatta ett valgrundat affarsbeslut.

Prévningen av om en atgird star i strid med nagon av de ovan ndmnda bestimmelserna i
MFL sker foljaktligen i tva steg, forst genom en beddmning av om atgérden ar vilse-
ledande eller i1 6vrigt dr oforenlig med god marknadsforingssed, direfter genom en
bedomning av om dtgidrden har nagon effekt pd mottagarens forméga att fatta ett vél-

grundat afféarsbeslut.

En utgangspunkt enligt EU-direktivet (2005/29/EG) om otillborliga affarsmetoder, som
de i malet aktuella bestimmelserna i MFL bl.a. bygger pd, ar att marknadsforingen ska
bedomas med hénsyn till hur den uppfattas av en genomsnittskonsument som &r normalt

informerad samt skiligen uppmairksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella
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och sprakliga faktorer (se skél 18 i direktivet samt EU-domstolens dom 1 mal C-428/11,
Purely Creative m.fl., punkt 53).

Vid bedomningen av hur marknadsforing uppfattas giller att reklam i allménhet ldses
eller i Ovrigt tas emot pa ett flyktigt sitt och att mottagaren i forsta hand paverkas av
helhetsintrycket. Marknadsdomstolen har 1 tidigare mal angéende utformningen av
dekoren pa taxibilar uttalat att forvaxlingsrisken méaste avse bilarna i deras helhet vid
en normal inkdpssituation dédr kunden vinkar in en taxibil pa gatan (MD 2006:8 och

MD 2008:20)

Narmare om forhallandet mellan i malet aktuella bestammelserna

Bestimmelsen i 14 § MFL om vilseledande efterbildning motsvarar 8 § i marknads-
foringslagen (1995:450), AMFL, vilken vid sin tillkomst var en kodifiering av
Marknadsdomstolens praxis och anséags ligga i linje med artikel 10 bis 3 i Paris-
konventionen (se prop. 1994/95:123 s. 57.). Bestimmelsen har ocksa ansetts motsvara
artikel 6.2 a 1 direktivet om otillborliga affarsmetoder séavitt avser “produkter” (se SOU
2006:76 s. 240). Av bestimmelsens utformning framgér att den syftar till att hindra
vilseledande med avseende pad kommersiellt ursprung. Bestimmelsen har framst till-
lampats med avseende pé efterbildningar av forpackningsutstyrslar, men den har ocksa
ansetts tillamplig med avseende pa bl.a. efterbildningar av kdnnetecken (se Carl Anders
Svensson, m.fl. Praktisk marknadsritt, attonde uppl. s. 344 f. och Ulf Bernitz, Svensk
och europeisk marknadsritt 2, Marknadsforingsritten, s. 117 f).

Regleringen i 10 § MFL motsvarar delvis 6 § i AMFL och bygger i sin nuvarande
utformning pa artikel 6.7.1 och 6.7.2 samt pé del av artikel 14 i direktivet om otillborliga
affarsmetoder (se prop. 2007/08:115 s. 148 f.). Aven denna reglering syftar bl.a. till att
hindra vilseledande med avseende pa kommersiellt ursprung, dels genom bestimmelsen
i andra stycket 2 savitt avser ursprung som bygger pa artikel 6.1 a i direktivet, dels
genom den mer preciserade bestimmelsen i1 andra stycket 5 sdvitt avser bl.a. varunamn
varumdrken och kidnnetecken som bygger pa artikel 6.2 a (se SOU 2006:76 s. 240). En
tolkning av de aktuella bestimmelserna i ljuset av direktivet ger sdlunda vid handen

att andra stycket 2 avser sévil geografiskt som kommersiellt ursprung och att andra
stycket 5 avser bl.a. forvaxling med en konkurrents varumarken, varunamn och kidnne-

tecken.
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Bestammelsen 1 10 § MFL ar tillamplig pa olika slag av vilseledanden och har héri-
genom karaktir av huvudbestimmelse om vilseledande marknadsforing. Aven i friga
om kommersiellt ursprung édr bestimmelsen tillimplig pa olika slag av vilseledanden.
Bestimmelsen i 14 § MFL har ett sndvare tillimpningsomrade &n den i 10 § redan
genom att den ar begrinsad till vilseledande efterbildningar av en produkt. Till detta
kommer att 14 § MFL, till skillnad fran 10 § MFL, innehéiller krav pa kinnedom och
sdrpragel hos den éldre produkten. Med avseende pa vilseledande produkter utgor 14 §
MFL darmed lex specialis i forhallande till 10 § MFL. 14 § MFL bor séledes tillimpas
fore 10 § MFL om forutséttningar for det foreligger (jfr MD 2013:3).

Malgrupp m.m.

Marknadsdomstolen delar tingsréttens beddmning att malgruppen i detta fall utgdrs av
taxikunder inom Storstockholm. Vidare konstaterar domstolen att malgruppen i fore-
liggande fall sammanfaller med den omséttningskrets till vilken Taxi Stockholm — lik-

som for 6vrigt Sarkow Salih — vénder sig med sina taxitjdnster.

Ké&nnedom och sérpragel

Marknadsdomstolen delar tingsréttens beddmning att utformningen av den dekor som
Taxi Stockholm anvénder pa sina fordon — den s.k. Taxi Stockholm-profilen (taklyktan,
logotypen, profiltejpen och miljolévet) som framgér av tingsréttens domsbilaga 1 — lik-
som sammanséttningen TAXI STOCKHOLM, genom anvindning har blivit kind 1
omsdttningskretsen och att den darmed forvérvat sarpriagel for taxitjénster (se dven

MD 2007:21 och MD 2008:20).

Forvaxlingsrisk

Vad giller forvéxlingsrisken finner Marknadsdomstolen, lika med tingsrétten, att
utformningen av Sarkow Salihs fordon enligt tingsrattens domsbilagor 4-6 (JDZ 988,
GRZ 985 och HMD 358) med dekorelement i form av en logotyp innehédllande orden
"TAXI” och ’STOCKHOLM” p& motorhuven och de frimre sidodorrarna, en gul profil-
tejp med svart text pa tvé av sidorutorna samt ett gront 16v 1 visst utférande pd bakre

sidoddrren, dr mycket lik den utformning som Taxi Stockholm anvinder pé sina fordon.
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Aven den utformning som Sarkow Salih anviint pa fordonen enligt tingsrittens doms-
bilagor 7-10 (LLS 516, ORY 205 och WMN 305) dr genom dekorelementen i form av
en logotyp innehallande orden "TAXI” och ”STOCKHOLM” p4 motorhuven och de
framre sidodorrarna, enligt Marknadsdomstolens mening, beddmd i sin helhet lik den
som Taxi Stockholm anvénder pa sina fordon. Av sirskild betydelse ér enligt dom-
stolens mening att orden TAXI och STOCKHOLM i samtliga de av Sarkow Salih
anvinda logotyperna framtrdder som kidnneteckenselement och inte endast som

beskrivande beteckningar.

Den dekor som Sarkow Salih anvint pé sina fordon maste anses ha varit 4gnad att skapa
vésentligen samma minnesbild hos konsumenten som den dekor som Taxi Stockholm
anvinder. Med hénsyn hartill torde moéjligheterna att uppticka forekommande skillnader
mellan utformningarna ha varit ytterst sma i en inkdpssituation diar konsumenten vinkar
in en taxi pa gatan. Marknadsdomstolen finner darfor, i likhet med vad tingsrétten funnit
savitt avser fordonen enligt tingsréttens domsbilagor 4-6 (JDZ 988, GRZ 985 och

HMD 358), att det funnits en pétaglig risk for att utformningen av dekoren pa

Sarkow Salihs taxibilar forvixlats med Taxi Stockholms.

Vid denna bedémning har var och en av de dekorer som Sarkow Salih sélunda anvint pa
sina fordon utgjort en vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL av den dekor som Taxi
Stockholm anvénder pa de fordon genom vilka foreningen tillhandahdller sina taxi-

tjanster. Tingsréttens domslut under punkten 1 a ska dérfor faststéllas.

Enligt Marknadsdomstolens mening har &ven var och en av de dekorer som

Sarkow Salih anvént pa fordonen enligt tingsrittens domsbilagor 7-10 varit sa lik den
som Taxi Stockholm anvénder att det funnits en pétaglig risk for att Sarkow Salihs
taxibilar forvixlats med Taxi Stockholms. Ett forbud for Sarkow Salih att pa sina fordon
anvénda dessa dekorer skulle dock omfatta annat eller mera dn det som tingsrétten
beslutat om. Med hénsyn till att Taxi Stockholm inte 6verklagat tingsréttens dom é&r
Marknadsdomstolen med hénsyn till forbudet mot reformatio in pejus forhindrad att

besluta om detta (jfr 17 kap. 3 § samt, é contrario, 50 kap. 1 och 2 §§ rattegangsbalken).

Vid en provning enligt 10 § MFL finner Marknadsdomstolen inte skél géra ndgon annan

beddmning dn den tingsrétten har gjort av vare sig den pétalade anvindningen av de i
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dekoren pa Sarkow Salihs fordon ingédende logotyperna enligt tingsrattens domsbilagor
4,5, 7, 8 och 10 innehallande TAXI SODERMALM STOCKHOLM (JDZ 988, GRZ 985,
LLS 516, ORY 205 och WMN 305), tingsrittens domsbilaga 9 innehallande TAXI
SODER STOCKHOLM (ORY 205), tingsrittens domsbilaga 6 innehillande TAXI 08
AVDELNING STOCKHOLM (HMD 258) eller anvindningen av de grona I6ven pa
fordonen enligt tingsréttens domsbilagor 4-6 (JDZ 988, GRZ 985 respektive HMD 358).

Aven tingsrittens domslut under punkterna 1 b — e ska dirfor faststillas.

Transaktionstestet

Med hénsyn till den forvaxlingsrisk som forelegat dr det i vart fall sannolikt att konsu-
mentens formaga att fatta ett vilgrundat affarsbeslut paverkats. Den pétalade marknads-

foringen har ddrmed varit otillborlig enligt 8 § MFL.

Skadestand

Marknadsdomstolen instimmer 1 tingsrittens beddmning att samtliga overtradelser har
skett av 1 vart fall oaktsamhet och att goodwillskadan skéligen kan uppskattas till

20 000 kr per fordon. Vad Sarkow Salih invént om bl.a. att han upphort med den
patalade marknadsforingen efter det att han fatt del av varningsbrevet i oktober 2013
och att det finns ett stort antal bolag vars firma innehéaller bade orden taxi och Stockholm

foranleder saledes inte ndgon annan bedémning.

Forbud och vite

Marknadsdomstolen konstaterar i likhet med tingsrétten att det forhéllandet att en
patalad marknadsforing upphdrt utgor inte nagot hinder mot att ett forbud meddelas
och delar tingsrattens bedomning att det i forevarande fall finns anledning att forbjuda

fortsatta overtradelser och att forbudet ska forenas med vite.

Rattegangskostnader

Vid denna utgéng har Taxi Stockholm ritt till ersittning for sina rattegdngskostnader

savil vid tingsritten som i Marknadsdomstolen.
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36 Marknadsdomstolen finner inte anledning att gbra nigon annan bedémuing &n den tings-

riitten gjort betriffande skilig erséttning for Taxi Stockholms kostnader vid tingsriitten.

37  Taxi Stockholm har i Marknadsdomstolen yrkat erséttning med 68 000 kr f6r arbete.
Marknadsdomstolen finner att yrkat belopp ir skéligt med hinsyn till mélets art och
omfattning.

Pa Marknadsdomstolens vignar

MM

€r Lariso

Ledaméter: Per Carlson, ordforande, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Johan Rosén,

Lennart Goranson och Matilda Orth. Enhalligt

Sekreterare; Helene Karlsson



