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Mal nr 10-282

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 28 februari 2012

Klagande

Karlstads Elnat AB, 556527-6739

Karlstad kommun, 651 84 Karlstad

Ombud: Mikael Holtzberg och Amit Ronen, Ramberg Advokater AB
Box 7531, 103 93 Stockholm

SAKEN
Registrering av varuméirket KARLSTADS STADSNAT

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 september 2010
angaende v.ans. nr 08-02590, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvarsratten undanrojer det 6verklagade beslutet och visar
ansokan ater till PRV for erforderlig behandling.

EE
Postadress Besoksadress Telefon Fax Org.nr
Box 24160 Karlavigen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971

104 51 Stockholm
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YRKANDE M.M.

Karlstads Elnat AB har 1 Patentbesvarsratten vidhallit sin ansokan om
registrering av varuméarket KARLSTADS STADSNAT.

Bolaget har till grund for sin talan hallit fast vid att varumérket
KARLSTADS STADSNAT i sig besitter for registrering erforderlig
sarskiljningsformaga for de tjanster det avser och att méarket 1 vart fall

genom anvandning har forvarvat sadan férmaga.
Bolaget har till utveckling av sin talan anfért 1 huvudsak féljande.

KARLSTADS STADSNAT anvénds som varumirke for bolagets fiber-
optiska héghastighetsnit som samtliga fastighetsdgare inom Karlstads
kommuns geografiska omrade erbjuds att ansluta sig till. Karlstads Elnat
ar ett helagt kommunalt bolag forhindrat enligt gdngse kommunalratts-
liga regler att bedriva verksamhet utanfor Karlstads kommun. Omséatt-
ningskretsen maste darfor begréinsas till Karlstads kommuns geografiska

omrade.

KARLSTADS STADSNAT ér inte direkt beskrivande fér sékta tjdnster.
Varumérket ar inte en naturlig ordbildning for tjdnsterna da dessa inte
enbart riktar sig till "staden” utan aven till fastighetsédgare 1 hela
Karlstads kommun. KARLSTADS STADSNAT existerar inte som ett

vedertaget begrepp utan ar att anse som en suggestiv bendmning.

Vid bedémningen av sarskiljningsférmagan maste aven beaktas att
skyddsomfanget for sokt marke ar snéavt d4 ansékan 1 huvudsak avser
tillhandahallande av infrastruktur inom Karlstads kommun. Eftersom
bolaget verkar pa en marknad med ett fatal aktorer som inte 1 egentlig
mening konkurrerar med varandra, bl.a. da det 4r en kommunal ange-
lagenhet 1 princip forbehallen Karlstads Elnét att bygga ut, tillhanda-
halla och erbjuda aktuella tjanster till kommuninvanarna, saknas sed-
vanligt allméant frihallningsbehov.

Karlstads kommuns optiska fibernit har funnits sedan bérjan av
1990-talet och redan fran borjan anvindes "Karlstads Stadsnét” som
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bendmning fér den nya infrastrukturen. Sedan 2002 bedrivs nitet som
ett 6ppet nit och sedan dess har bolaget lagt ned stora resurser pa att
inarbeta varumarket som ett kinnetecken for aktuella tjanster.

Karlstads Elnat har under aren 2000 till 2010 lagt ned cirka 5 miljoner kr
enkom pa marknadsforing av varumérket. De kostnader som bolaget lagt
ned pa marknadsféring maste, med beaktande av att bolaget dr verksamt 1
ett begransat geografiskt omrade i en mindre kommun, betraktas som

mycket stora. Darutover tillkommer att manga av de tjdnsteleverantorer
som &r knutna till KARLSTADS STADSNAT ocks& marknadsfor nétet.

Karlstads Elnat har arligen bedrivit informations- och reklamkampanjer
av ett flertal olika slag alltsedan starten 2002. Dessa innefattar bl.a.
radio- och TV-reklam, affischering pa olika platser 1 Karlstad, annonse-
ring i lokalpress, direktreklam och utskick samt informationsmoéten.
KARLSTADS STADSNAT har rént omfattande uppmérksamhet i media
bl.a. 1 lokal media men dven 1 t.ex. Aftonbladet, DN och SVT samt 1 inter-
nationell media. Bolaget har erhallit priser for sina lyckade marknads-

foringskampanjer.

KARLSTADS STADSNAT har uppgetts ha virldens snabbaste bredband,
vilket har bidragit till ett enormt intresse fran bade media och avnamarna.
Uppmaéarksamheten fran media — inte bara 1 Sverige utan d&ven utomlands
— har bidragit till en snabb, intensiv spridning av varumérket som bendm-

ning for de tjanster som det anvands for.

Drygt 30 000 karlstadsbor, dvs. 51 procent av invanarna, ar dagligen
beroende av tillginglighet till KARLSTADS STADSNAT. Av fastighets-
dgarna och foretagen i1 Karlstads centrum hade redan ar 2003 6ver

85 procent anslutit sig till Karlstads Stadsnat. Idag ar 5 200 hushall, dvs.
12 procent av samtliga hushall 1 Karlstads kommun, uppkopplade till nétet.
Bolaget innehar domdnnamnsregistreringen www.stadsnat.karlstad.se som

anvinds aktivt och intensivt av bolaget och avnamarna.

Bolaget har latit genomfora marknadsundersékningar fér att utréna
kannedom och uppfattning om varumérket KARLSTADS STADSNAT. Ar
2009 hade 74 procent av omsattningskretsen kinnedom om varumarket
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och 2010 var motsvarande siffra 77 procent.

Branschorganet Svenska Stadsnatsféreningen, den oberoende stads-
niatsamverkan Stadsnit som Samverkar och OpenNet har intygat att
KARLSTADS STADSNAT &r vl kédnt i omsédttningskretsen som ett

varumérke for de tjanster som erbjuds.

Utredningen i mélet visar att KARLSTADS STADSNAT &r en inarbetad
beteckning for sokta tjanster, alternativt att det 1 vart fall 1 praktiken har

visat sig kunna fungera som kidnnetecken for dessa.

Karlstads Elnat har i Patentbesvarsratten till stod for att det sokta
market forvarvat sarskiljningsférmaga aberopat ytterligare material i
form av bl.a. marknadsféringsmaterial, pressmaterial samt en marknads-

undersokning.

DOMSKAL

Mirkesorden KARLSTADS STADSNAT é4r dgnade att uppfattas som be-
ndmning pa bl.a. nit for telekommunikationstjanster 1 Karlstad. Markes-
orden anger ddrmed, sa som PRV anfort, var de sékta tjdnsterna kan
tillhandahallas.

Enbart den omstindigheten att ett varumérke anger den geografiska
plats som de sokta tjdnsterna har sitt ursprung i eller tillhandahalls pa
utgor dock inte hinder mot registrering av ett varuméarke. Darutover
kravs att den geografiska platsen enligt omsittningskretsens uppfattning
satts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de sokta tjans-
terna eller att det pa grund av nagon séarskild omsténdighet ar antagligt
att ett sadant samband kan komma till stand. Angaende sarskiljnings-
formagan hos geografiska namn, se EU-domstolens mal C-108/97 och
C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) samt Patentbesvarsriattens avgorande 1
mal 10-292 (NACKA FORUM).

I malet har inte framkommit att KARLSTAD sétts samman med kvalitet
eller andra egenskaper hos de tjanster som det sokta market avser. Inte
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heller har framkommit att det pa grund av nagon sarskild omstéandighet
ar antagligt att ett sadant samband kan komma till stand. Det foreligger
darfor inte hinder mot registrering pa de av PRV anférda skélen.

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Per Carlson, ordférande, och
Jeanette Backvall samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent.
Enhalligt.



