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Mal nr 10-023

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 26 augusti 2013

Klagande

Landstinget Region Skane, genom Skanetrafiken, 232100-0255
Andra Avenyen 7, 281 83 Hassleholm

Ombud: Ulla Andréasson Neppelberg, Advokatfirman Lindmark
Welinder AB, Kungsgatan 2C, 223 50 Lund

SAKEN
Registrering av varumarket QRESUNDSTAG i visst utférande.

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 november 2009
angaende v.ans. nr 08-08593, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten avslar 6verklagandet.
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YRKANDEN M.M.

Landstinget Region Skane genom Skanetrafiken (Skanetrafiken) har 1
Patentbesvarsratten vidhallit ansékningen.

Till grund f6r sin talan har Skanetrafiken hallit fast vid att det sokta
mirket ORESUNDSTAG i visst utférande 1 sig besitter for registrering
erforderlig sarskiljningsférmaga och att det i vart fall genom anvindning

forvarvat sadan formaga.

Skanetrafiken har till utveckling av talan anfért bl.a. féljande.
Huvudsyftet med 2 kap. 5 § varumérkeslagen (2010:1877) far anses vara
att registrering inte ska kunna ske av rent beskrivande eller generiska
ord. Sett till detta syfte foreligger inget hinder mot registrering. Ore-
sundstag ar en kombination av en geografisk beteckning och ett generiskt
ord. Genom kombinationen skulle Skanetrafiken inte uppna ensamrétt
till orden var for sig. Namnet Oresundstag ar dgnat att verka sérskiljan-
de. Skanetrafikens andra tagsystem ar benamnt "Pagatag”. I andra delar
av Sverige finns t.ex. Krosatagen och Norrtag. Nagot frihallningsbehov
for ordkombinationen Oresundstag finns inte. Skanetrafiken har velat
sarskilja Oresundstag fran sin egen och konkurrerande verksamhet
genom dels mérkesnamnet och dels konceptet som ligger bakom. Tva av
Skanetrafikens kdrnvarden ar snabbhet och narhet. Skanetrafiken har
haft som mal att bygga upp ett starkt resekoncept kring namnet Ore-
sundstag och ar av uppfattningen att detta koncept redan finns djupt
rotat hos resenérerna och att dessa direkt associerar Oresundstig med
avsedd upplevelse.

Oresundstag dr ett pahittat ord och anvinds som beteckning for Skane-
trafikens tagtrafik med fordon av modell X31. Ordets figurativa utform-
ning har tagits fram av designern Hanna Sundén och creative directorn
Albin Wendel och bérjade anvandas 1 marknadsforing mot kund fran och
med hosten 2008. Figurmaérket ar baserat pa det 1 sig ovanliga typsnittet
BureauEagleBook. Skanetrafiken har valt ett mycket enkelt och stilrent
figurméarke med héansyn till nimnda kdrnvarden. Den konstnérliga ut-

formningen ar resultatet av ett noggrant styrt arbete.
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Skanetrafiken har anvént varukénnetecknet Oresundstig som ett kénne-
tecken sedan trafikstart ar 2000. Skanetrafiken har fran boérjkan anvéant
sig av den speciella stavningen med danskt stort . I I6pande text an-
vands dock svensk stavning. Genom den av Skanetrafiken klara uppdel-
ningen mellan Pagatag och Oresundstag framgar Skanetrafikens inten-
tioner att marknadsfora @resundstig som ett varumérke. Aven media

beskriver Oresundstag pa samma satt som Skanetrafiken.

Oresundstagen gar fran Helsingér pa den danska sidan genom
Ko6penhamn till Malmé och Helsingborg vidare upp till Halmstad genom
Viaxjo, Alvesta och Kalmar till Karlskrona. Omséattningskretsen far sa-
ledes anses besta av invanarna i dessa lan. For att fa fram den verkliga
omséattningskretsen kan denna begréinsas till personer mellan 15 och 75
ar, sammanlagt ca 2 740 000 personer. Under snart tio ar har Skane-
trafiken lagt ner mycket tid och pengar pa olika reklamkampanjer for
resor till t.ex. Tivoli 1 Kopenhamn och andra utflyktsmal i samband med
konceptbiljetten "Oresund runt”. Kostnaderna for marknadsféring har
legat pa ca 1,5 miljoner kr per ar under aren 2000-2008. Under 2009
okade kostnaderna till ndstan 6 miljoner kr och under 2010 rdaknade man
med en ytterligare 6kning med nagra miljoner. Marknadsforing har skett
1TV och 1 dagspress och genom affischering pa tagstationer. Sedan trafik-
starten 2000 har resandet 6kat med 440 %. Under aren 2000 till 2005
okade antalet resande fran 2,4 miljoner till 6,4 miljoner personer.
Oresundstrafiks marknadsandel av tagtrafik 6ver sundet var 62 % under
2008. Inom kollektivtrafiken far Oresundstdg anses vara vil kint. Sedan
2009 ar Oresundstag associerad medlem i svensk kollektivtrafik och i
oktober 2009 utsags Oresundstag till vinnare av "Future Transport
Award” som arrangeras av de viletablerade tidningarna RESEFORUM
OCH TRANSPORTFORUM och Transport iDag och Logistik iDag.
Genom att Skanetrafiken medvetet och aktivt marknadsfort Oresundstéag
som ett varuméarke under 10 ars tid har varumérket etablerat sig som ett
sadant hos konsumenterna. Merparten av dem som kanner till Skane-
trafiken kanner ocksa till Oresundstég. Att Oresundstag fatt en ny gra-
fisk profil under 2008 foérandrar inte denna bild. Kdnnedomsgraden om
en tredjedel av omsattningskretsen torde med rage vara uppfylld.

Skanetrafiken har i PRV givit in och dberopat en undersékning utford av
RAM (Research and Analysis of Media) 1 april 2009 men som inte redo-
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visats 1 verkets beslut. Bolaget har 1 Patentbesvarsratten givit in och abe-

ropat viss ytterligare bevisning.

DOMSKAL

PRV har i sitt avslagsbeslut angivit att markesordet ORESUNDSTAG
anger de sokta tjansternas art och geografiska ursprung och darfor
saknar ursprunglig sarskiljningsférmaga for bl.a. de resor och transporter

med tag som omfattas av ans6kningen.

Enbart den omstdndigheten att ett varumérke anger den geografiska
plats som de sokta tjdnsterna har sitt ursprung i eller tillhandahalls pa
utgor inte hinder mot registrering av ett varumarke. Angaende sarskilj-
ningsférmagan hos geografiska namn, se EU-domstolens mal C-108/97
och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvarsrattens av-
gorande 1 mal 10-292 (NACKA FORUM).

Den omstandigheten att det geografiska ursprunget ensamt eller tillsam-
mans med ett beskrivande ord anger exempelvis den avsedda anvéand-
ningen av en vara eller tjanst kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2
kap. 5 § varumarkeslagen utgora hinder mot registrering.

Mirkesordet ORESUNDSTAG bestar av en sammansittning av det geo-
grafiska omradet ORESUND skrivet dar den inledande bokstaven pé-
minner om ett danskt @ samt ordet TAG som beskriver arten av de jarn-
véagstransporter och dartill hérande tjanster som omfattas av ansok-
ningen. Vil saknas hallpunkter for att Oresund av omséttningskretsen
satts samman med nagon sarskild kvalitet hos de transporttjanster som
det sokta méarket avser, eller att det pa grund av nagon sarskild omstéan-
dighet ar antagligt att ett sadant samband kan komma till stand.
Emellertid ar ordet Oresund i sammanséttningen med tag i det sokta
market dgnat att uppfattas som en beteckning pa en transport med tag
over Oresund. Market dr ddrmed beskrivande genom att ange de s6kta

tjdnsternas avsedda anvandning.
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Inte heller har méarket, sasom PRV anfort, sadan sarpragel att det ar
registrerbart som ett figurmérke. Vid dessa forhallanden saknar méarket 1

sig erforderlig sarskiljningsféormaga for de tjanster som det avser.

Den av Landstinget Region Skane ingivna marknadsundersékningen
utférd av RAM 1 april 2009 omfattar endast en omséattningskrets begran-
sad till de 14n som trafikeras av tag under kénnetecknet QRESUNDSTAG.
Vid en bedomning av om ett varumérke forvarvat for registrering erfor-
derlig sarskiljningsférmaga ar en sddan begransning inte godtagbar efter-
som en registrering géller 1 hela landet och dven resenirer utanfor det
omrade som market 1 huvudsak ar avsett att anvdndas inom kan vara
intresserade av tjansterna. Undersdkningen tar heller inte sikte pa fragan
om konsumenterna uppfattar ORESUNDSTAG som ett kiinnetecken eller

en beskrivning av de tjdnster som omfattas av ansékningen.

Vid detta forhallande ar det inte visat att det sokta méarket genom an-

vandning forvarvat for registrering erforderlig sarskiljningsférmaga.

Pa grund av det anférda kan 6verklagandet inte bifallas.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsradet Jeanette Backvall ordférande
och referent, f. patentrattsradet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten
Jon Bergman. Enhalligt.



