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Mal nr 12-065,
12-064, 12-066

PATENTBESVARSRATTENS
DOM

meddelad 1 Stockholm den 4 juli 2013

PARTER

Klagande

1) Taxiakeriet 1 Stockholm City AB, 556724-0634
Box 34129, 100 26 Stockholm

2) HM (1 mal 12-064 och 12-066)

Motpart

Taxi trafikforening u.p.a., 702002-3045

Box 6576, 113 83 Stockholm

Ombud: Goéran Antonsson, Sandart & Partners Advokatbyra
Box 7131, 103 87 Stockholm

SAKEN

Upphéavande av varumérkesregistreringarna TAXI STOCKHOLM,
TAXI STOCKHOLM TAXI i figur och TAXI STOCKHOLM TAXI
STOCKHOLM 15 00 00 1 figur.

OVERKLAGADE AVGORANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 februari 2013
avseende varumaérkesregistrering nr 409.581 samt den 21 februari 2012
avseende varumaéarkesregistreringarna nr 408.569 och nr 409.582, se
bilagorna 1-3

DOMSLUT

1. Patentbesvarsratten upphéver det 6verklagade beslutet avseende mal
nr 12-065 och haver varuméarkesregistreringen TAXI STOCKHOLM (nr
409581).

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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2. Patentbesvéarsratten forordnar om en disclaimer for markesorden
TAXI STOCKHOLM avseende varumarkesregistreringarna TAXI
STOCKHOLM TAXI i figur (nr 408569) och

TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur (nr
409582).

YRKANDEN M.M.

Taxiakeriet 1 Stockholm City AB (Taxiakeriet) har i forsta hand yrkat att
Patentbesvarsratten upphaver registreringen av varuméarket TAXI
STOCKHOLM (reg. nr. 409581, mal nr 12-065). Taxidkeriet och HM
(gemensamt bendmnda klagandena) har vidare yrkat att Patent-
besvarsratten med dndring av PRV:s beslut upphéver registreringen av
varuméarkena TAXI STOCKHOLM TAXI i figur (reg. nr 408569, mal nr
12-064) och TAXTI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur
(reg. nr 409582, mal nr 12-066).

I andra hand har klagandena yrkat att en disclaimer inférs for ordkom-
binationen TAXI STOCKHOLM.

Vidare har klagandena begért att anvandning av varumarkena efter
ansokningstillfallet, som Taxi trafikférening u.p.a. (Trafikféreningen)
aberopat, inte ska beaktas.

Trafikforeningen har bestritt &ndring av PRV:s beslut. For det fall
Patentbesvarsratten skulle anse att markesorden TAXI STOCKHOLM
inte besitter tillracklig sarskiljningsformaga har Trafikféreningen yrkat

att Patentbesvarsratten godkdnner figurmarkena med en disclaimer for
orden TAXI STOCKHOLM.

Trafikforeningen har vidare 1 enlighet med 2 kap. 28 § varuméarkeslagen
(VmL) begart att Patentbesvarsratten avslar invindningen savitt avser
hinder grundade pa samtliga varumérken och firmor som inte tillhor
klagandena da de anforts av klagandena utan eget intresse.

Klagandena har som grund for sin talan aberopat féljande:

- samtliga varumérken saknar sarskiljningsférmaga,
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- varumérkena strider mot lag eller annan férfattning eller mot goda
seder eller allmén ordning genom att de strider mot den fria konkurren-
sens principer,

- varumérkena ar dgnade att vilseleda allmanheten i fraga om att det
endast finns ett taxibolag i Stockholm,

- varumérkena ar forvaxlingsbara med klagandenas varumérken nr
387886, 390204 samt 391360, varumirken inom samma klass med reg. nr
391806, 392871, 408075, 409403, 266386, 408075, 412812, 410639,
414439, 414440, 398335, 325718, 313734, 374500), firman Taxiakeriet 1
Stockholm City AB (org. nr. 556724-0634) samt 143 firmor som innehéaller
orden TAXI och STOCKHOLM, se bilaga 4, samt att

- det har forekommit sadana fel i handlaggningen hos PRV att registre-

ringarna bor upphéavas.

Trafikforeningen har som grund for sin talan aberopat féljande. Ord-
market TAXTI STOCKHOLM har genom langvarig och omfattande an-
vandning erhallit sdrskiljningsférmaga i1 sadan utstrackning att det ar
registreringsbart. Figurméarkena TAXI STOCKHOLM TAXI och TAXI
STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 besitter 1 figurativt av-
seende ursprunglig sarskiljningsférmaga. Om Patentbesvarsratten inte
anser att ordkombinationen TAXI STOCKHOLM har forvarvat sarskilj-
ningsférmaga genom inarbetning i tillracklig omfattning for registrering

ar figurmérkena registreringsbara med tillampning av en disclaimer for
ordkombinationen TAXI STOCKHOLM.

Det foreligger vidare inget frihallningsbehov fér orden TAXI och
STOCKHOLM och de registrerade varumérkena strider inte mot lag,
utgor inte nagot hot mot fri konkurrens och ar inte heller dgnade att
vilseleda allmidnheten. Nagra hinder mot registreringarna féreligger inte
och dessa ska darfor besta. Inte heller har handlaggningsfel begatts hos
PRV som kan féranleda aterférvisning.

Parterna har till utveckling av talan, utéver vad som aberopats vid PRV,
anfort bl.a. foljande.



PATENTBESVARSRATTEN Mal nr 12-065, 12-064, 12-066 4 (15)

Klagandena

Ordmarket TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig sarskiljningsfor-
maga och ar beskrivande for tjanster 1 klass 39. Det ar allméant kant 1
landet att ordet taxi 1 kombination med ett ortsnamn ger betydelsen att
det ar fraga om taxifordon fran sagda ort och inte ett sarskilt taxibolag.
Beteckningen uppfattas darfor inte av omséattningskretsen som ett
kannetecken for Trafikforeningens tjanster. Andra bolag anvander redan
sedan lang tid tillbaka orden “taxi och "Stockholm” i1 sina firmanamn och
1 sin marknadsforing, vilket visar att orden i sig saknar sarskiljnings-

formaga.

Den dominerande och framtriddande delen 1 figurméarket TAXI STOCK-
HOLM TAXTI ar ordet TAXI som anger tjansternas art. Vidare anger det
generiska ordet STOCKHOLM endast tjdnsternas ursprung. Ordmérket
TAXI STOCKHOLM registrerades efter det namnda méarket och kan
darfor inte ligga till grund for ensamrétten till texten 1 detta marke.

I figurméarket TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 ar den
dominerande delen ordet TAXI STOCKHOLM skrivet med en mindre
storlek och &r inte lika framtradande. Eftersom varumérket endast anger
tjdnstens art och geografiska ursprung uppfattas det inte som ett varu-
marke och saknar séarskiljningsférmaga. Sifferkombinationen 715 00 00”
uppfattas som ett telefonnummer. Dessa kombinationer ar vanliga och
anvinds 1 olika utféranden 1 andra féretags marknadsféring och firma-
namn. Exempelvis anvinder Taxi Kurir telefonnumret 15 00 00 1 sin
verksamhet och vid sin marknadsféring 1 Sundsvall och 14 00 00 anvands
av Metrotaxi 1 Stockholm. Méarket séarskiljer inte Trafikféreningens

tjanster fran andras.

Markena har inte genom anvéandning forvarvat for registrering erforder-
lig sdrskiljningsférmaga. Bedomningen av om mérkena har forvarvat
sadan ska goras vid ans6kningstidpunkten. Aberopade marknadsunder-
sokningar visar inte att omsattningskretsen uppfattar Trafikféreningens
varuméarken som ett kdnnetecken for deras verksamhet. I vart fall kan

varumdirkena inte anses inarbetade fore ar 2008.
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Den av Trafikforeningen aberopade marknadsundersokningen fran
Exquiro Market Research utférd ar 2005 visar att endast 10-12 % av
respondenterna trodde att tjinsten TAXI STOCKHOLM avsag ett visst
bolag. Huvudfragan liksom f6ljdfragan i undersékningen ar ledande.
Resultatet ticker inte hela Stockholms 14n. Rapporten ar vidare inte
baserad pa ett representativt urval. Malgruppen ar endast privatpersoner
1 aldern 18-79 ar. Halften av de tillfragade ar fran Stockholms innerstad
och en tredjedel av urvalet (750 personer) anvands inte 1 det redovisade
resultatet, vilket ger en hogre procentsats dn vad som &r riktigt.

Trafikforeningen bedriver inte verksamhet 1 andra stéader och oavsett om
de 4r verksamma inom en taxiallians s visar detta inte omséattnings-
kretsens uppfattning om kdnnetecknet TAXI STOCKHOLM. Trafikfore-
ningen ar inte kdnd inom en betydande del av omséattningskretsen pa
andra orter eller 1 andra stader i1 landet. Tva marknadsundersékningar
utférda av SKOP ar 1997 och av EYE ar 2010 visar att Trafikféreningens

varuméirken inte dr kdnda 1 G6éteborgsregionen.

Den av Trafikforeningen aberopade marknadsundersékningen fran ISI
Wissing AB fran 2009 ar utford pa Trafikforeningens initiativ och visar

inte att Trafikforeningens varumérken har sarskiljningsforméaga.

SIFO:s telefonbussar fran 2009 och 2012 har inte ett representativt urval
pa grund av uppdragsgivarnas olika egna syften och intressen. Endast en
del av rapporten ar ingiven 1 malet. Urvalet av deltagare framgar inte.
Omséttningskretsen ar inte korrekt definierad, eftersom dven personer
over 65 ar aker taxi. 17 personer bortfaller 1 bastalet for rapporten (949
personer till 932). Det aberopade intygen fran Taxi Goteborg EK och Taxi
Viaxjo saknar bevisvirde da dessa inte kan uttala sig om allmanhetens
uppfattning.

Varuméarkesbarometern av SveMa Svenska Marknadsundersékningar AB
fran april 2013 saknar validitet och tar inte sikte pa omséattningskretsens
uppfattning ur ett varuméarkesrattsligt perspektiv. De tillfragades upp-
fattning av orden TAXI och STOCKHOLM i market ar inte beroende av

Trafikforeningens anviandning av desamma.
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Det finns anledning att ifragasétta storleken pa beloppen for marknads-
foringskostnader. De marknadsféringskostnader som angetts aterfinns
inte 1 bolagets arsredovisningar. Trafikféreningen har vidare felaktigt
angett att sifffrorna for arsomséttning och marknadsandel fér koncernen
ar 10 % respektive 30 %. Detta ska enligt Trafikféreningens rapport och
Trafikforeningens arsredovisning istillet vara 9,6 % respektive 25,5 %.

Trafikforeningens varumérken strider mot artikel 2, 3 samt artikel

6 punkt 1 b 1 Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar. Tecken som
inte utgor ett varumarke far inte registreras. Trafikféreningens varu-
markesregistreringar ger Trafikforeningen en ensamréatt till ordkombina-
tionen TAXI STOCKHOLM och darmed befogenhet att hindra sina kon-
kurrenter att 1 taxiverksamhet anvénda sig av beteckningar for tjanster-
nas art och geografiska ursprung. Ordkombinationen TAXI STOCK-
HOLM eller STOCKHOLMS TAXI anvéinds allmént for att beskriva
taxitjanster som har sitt ursprung i Stockholm. Det ar av vikt att orden
TAXI och STOCKHOLM halls tillgdngliga for alla. Manga féretag inom
taxiverksamheten ar 1 behov av att i sin marknadsforing kunna ange
tjdnstens art och dess geografiska ursprung. Okningen av antalet taxi-
bilar 1 Stockholms lan talar ocksa for att beteckningarna TAXI och
STOCKHOLM ska vara fria att anvdndas av andra.

Trafikforeningens varumérkesregistreringar strider mot konkurrens-
ratten och vilseleder allménheten, som bringas att tro att taxibolaget 1
fraga ar det enda 1 Stockholm. Av Bolagsverkets register framgar att det
finns minst 143 féretag som har bade orden TAXI och STOCKHOLM 1
sina foretagsnamn. En s6kning pa internet visar att orden TAXI och
STOCKHOLM ér i1 allméant bruk och anvéands 1 olika sammanhang.

Trafikforeningens varumérkesregistreringar ar forvaxlingsbara med de
firmanamn och varumérken som var registrerade vid tidpunkten da
Trafikforeningen ansékte om varumarkesregistreringarna och som var i
bruk fore inarbetning av dessa varuméarken kunde konstateras. Trafik-
foreningens varumérken ar foljaktligen forvaxlingsbara med ett stort
antal varumérken och firmor som innehaller orden Taxi och Stockholm,

se forteckning 1 klagandenas grunder pa s. 3.
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Trafikforeningen saknar en tidigare rattsgrund och kan inte aberopa en
giltig foretradesratt framfor de tidigare registrerade varumérkena, som
har registrerats pa grund av att de innehar erforderlig sarskiljningsfor-
maga. Taxiakeriet har sedan 1995 anvant kdnnetecknet TAXI STOCK-
HOLM CITY i taxiverksamhet som registrerades i figur den 23 juli 2007
(reg.nr 387886) for taxitransport i klass 39. Den 30 november 2007
registrerades &ven STOCKHOLM CITY 1 figur for taxitransport i klass
39. Trafikforeningens registreringar skedde forst 2010.

Det har forekommit allvarliga felaktigheter under registreringsprocessen
1 PRV. I PRV:s granskningspromemorior anges “dndrad av vmemaj 2005-
03-30”. Detta datum &ar felaktigt da Trafikféreningen ansékte om registre-
ring forst den 15 september 2005. Ett forelaggande som PRV skickade till
Trafikforeningen den 28 november 2008 saknas i promemorian. Prome-
morian saknar vidare namn pa PRV:s granskare. Datumet den 10 januari
2006 som anges i slutet av promemoriorna stimmer inte med datumet for
den senaste granskningen, som utférdes den 17 december 2009. TAXI
STOCKHOLM TAXI i figur registrerades den 8 januari 2010, med hén-
visning till att forvarvad sarskiljningsformaga visats for ordméarket TAXI
STOCKHOLM. Ordmarket registrerades emellertid inte féorrdn den 26
februari 2010. Registrering av ordmérket skedde vidare trots att ett
tidigare anfort hinder, varumérkesregistrering reg. nr 374500 fortfarande
var 1 kraft. Denna avfordes inte féorran den 18 februari 2010.

Kéarandena 1 de av Trafikféreningen aberopade tingsrattsdomarna ar
Tax1i Stockholm 15 00 00 Aktiebolag, som inte &ar part 1 forevarande mal.
Taxiakeriet har 6verklagat tingsriattens dom i mal T 3920-09 och Svea
Hovratt har meddelat provningstillstand (mal nr T 696-12).

Trafikforeningen

Trafikforeningen har sedan 1899 bedrivit taxiverksamhet inom Stock-

holms lan. Sedan 1996 har verksamheten huvudsakligen bedrivits genom
dotterbolaget TAXTI STOCKHOLM 15 00 00 AB.

Taxi Stockholm (koncernen) omsatte enligt arsredovisningen for ar 2011
cirka 1,8 miljarder kr. De till Taxi Stockholm anslutna dkerierna innehar
sammanlagt cirka 1 600 taxifordon. I taxibranschen som helhet 1 Sverige
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finns enligt statistik fran Svenska Taxiférbundet ("Branschlaget 2012")
drygt 16 000 fordon, och i Stockholms lan drygt 6 100. Taxi Stockholms
marknadsandel, baserad pa ovanstaende siffror, ar totalt sett 1 taxi-
branschen 1 Sverige cirka 10 % och 1 Stockholms 1dn knappt 30 %.

Som framgar av Taxi Stockholms arsredovisning fér 2005 uppgick de
totala transportintdkterna till 1 397 miljoner kronor. I de totala
transportintikterna ingick "intdkter for samtliga transporter som utforts
av akeriet under varuméarket Taxi Stockholm", vilket 4r en relevant upp-
gift for att bedoma Taxi Stockholms marknadsandel. For riakenskapsaret
2011 ingar dock i redovisningen dven det heldgda dotterbolaget Varmdo
Taxi AB; den omséattning som ar hanforlig till transporter utférda under
varumarket TAXI STOCKHOLM uppgick till 1 906 miljoner kr.

Taxi Stockholm utfér 8 000 000 - 9 000 000 kérningar per ar. Varje taxibil
ar sedan ar 1993 forsedd med TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM
15 00 00 1 figur pa motorhuven och pa framre sidodérrarna, med TAXI
STOCKHOLM TAXI i figur pa biltaket och med TAXI STOCKHOLM som
en del av TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur och
TAXI STOCKHOLM TAXI i figur och 1 den gula profiltejpen som l6per 1
overkant pa fordonens sido- och bakrutor. Redan férekomsten av det
stora antalet taxibilar som dagligen utfér kéruppdrag inom Stockholms
ladn utgoér en mycket betydande del av marknadsforingen av kédnneteck-

nen.

Kéannetecknen anvands ocksa pa Taxi Stockholms hemsida
www.taxistockholm.se. Vid telefonbestallning av taxitjdnster besvaras
samtalet med "Valkommen till TAXI STOCKHOLM".

Tax1i Stockholm investerade under aren 1996-2005 sammanlagt

70 miljoner kr i marknadsforing och har darefter arligen satsat 3-5
miljoner kronor pa marknadsforing. Utéver dessa investeringar till-
kommer lonekostnader for personal sysselsatt med PR och marknads-
foring.

Trafikforeningen har marknadsfort sina varumérken genom omfattande
annonsering och medieexponering. Marknadsféringen har skett i en

méangd olika sammanhang och pa olika satt, bl.a. via affischering,
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television, tidningar, evenemang och annonser. Marknadsféringen har
vidare haft saval regional som rikstdckande omfattning. Marknadsfo-
ringen har saledes varit mycket omfattande och pagatt under méanga ar.
Taxi Stockholm far ofta representera branschen 1 media och intervjuas 1
samband med nyhetsrapportering som ror taxibranschen. Bendmningen
"Taxi Stockholm" har under ar 2005 t.o.m. mitten av maj 2009 fore-
kommit i ett stort antal tidningar och aven i radio och TV.

Taxi Stockholm ar aktivt i flera branschorganisationer, bland annat
Svenska Taxiférbundet. Taxi Stockholm bedriver dven ett omfattande
samarbete med taxiféretag pa andra orter 1 Sverige, bland annat inom
ramen for "Svea Taxi Allians", som ar ett samarbete mellan taxiféretag
pa fler dn 130 olika orter 1 landet. Ar 2005 betalades ca 12 000 resor ut-
forda av Taxi Stockholm av kunder som anvidnde andra taxibolags betal-
ningsmedel. Ar 2011 var motsvarande siffror knappt 10 000 resor. Det
fanns ar 2005 1 347 personer utanfér Stockholms ldn som hade féretags-
kort hos Taxi Stockholm. 2011 fanns det totalt drygt 11 000 registrerade

kundnummer med faktureringsadress utanfér Stockholms léan

Den omfattande anvandningen av varumarket TAXI STOCKHOLM 1
Stockholms 1dn medf6r att varumarkeskédnnedomen nar langt utanfor
regionens granser, och kinneteckensanviandningen 1 Stockholms lan far
darfor storre betydelse for fragan om inarbetning d4n om motsvarande

anviandning skett 1 en annan region 1 Sverige.

Trafikforeningen aberopar ISI Wissing AB:s marknadsundersékning av-
seende Stockholms lédn "Storstockholm idag" utférd 2009. Undersok-
ningen &r en kollektiv unders6kning av stockholmarnas attityder och
erfarenheter av olika foretag i Storstockholm, daribland 10 olika taxi-
foretag. Undersokningen ar utférd pa initiativ av ISI Wissing AB och
saledes inte utford pa uppdrag av Taxi Stockholm. 1 500 enkéter har
skickats ut med post till slumpvis utvalda personer mellan 15-74 ar
bosatta 1 Stockholms 1an. 1 132 svar erhélls. Taxi Stockholm har den
hogsta kinnedomen av samtliga taxiforetag. Hela 93 % av stockholmarna
kanner till Taxi Stockholm, och s& manga som 68 % anlitar Taxi Stock-
holm nagon gang per ar, 26 % mer an fyra ganger per ar och 9 % en gang
1 manaden. Taxi Stockholm far det hégsta helhetsbetyget 1 branschen.
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Enligt undersokningen ar Taxi Stockholm det mest populédra taxifore-
taget 1 Stockholm.

Trafikforeningen gor vidare gillande att kinnedomen om ordméarket
TAXI STOCKHOLM &aven utanfor lanet ar stark. Taxi Stockholm har ett
stort antal kérningar fran Stockholms olika resecentra dér andelen taxi-
kunder fran andra delar av landet kan forutsattas vara hog, vilket sér-
skilt galler flygplatserna. Under 2005 utforde Taxi Stockholm ca 213 000
koérningar fran Arlanda och ca 100 000 fran Bromma flygplats. Mot-
svarande siffror for ar 2011 var ca 397 000 fran Arlanda och ca 216 000
fran Bromma flygplats.

Trafikforeningen har latit SIFO utfora tva rikstdckande marknadsunder-
sokningar, ar 2009 och 2012. Undersékningen som genomférdes 2009
omfattade ca 1 550 intervjuer med slumpvis utvalda personer mellan 15
och 65 ar. Syftet med undersékningen var att undersoka kinnedomen om
kannetecknet TAXI STOCKHOLM hos personer i1 hela Sverige som dker
taxi. For att fa en sa bred malpopulation som majligt stdalldes en urvals-
fraga till intervjupersonerna, "Brukar du aka taxi, atminstone nagon
gang per ar?”, innebarande att undersokningen inte begréansades till
personer som regelbundet aker taxi utan dven personer som aker taxi sa
sallan som enbart nagon gang per ar. Till de personer som svarade ja pa
urvalsfragan, 932 st., stélldes fragan huruvida de tankte pa taxitjanster i
allménhet eller taxitjanster fran ett visst foretag nar de hor TAXI
STOCKHOLM. Marknadsundersokningen redovisar att totalt 41 % av de
tillfragade personerna i hela landet som akte taxi atminstone nagon gang
per ar tanker pa taxitjanster fran ett visst foretag nar de hér TAXI
STOCKHOLM. Undersékningen redovisar saledes en hog kinnedoms-
grad avseende kidnnetecknet TAXI STOCKHOLM. Undersoknings-
rapporten fran den marknadsundersékning som genomférdes 2012 var
upplagd pa samma séitt som den tidigare och redovisar att totalt 49 % av
de tillfragade personerna i hela landet som akte taxi atminstone nagon
gang per ar tanker pa taxitjanster fran ett visst foretag nar de hor TAXI
STOCKHOLM. Undersokningen redovisar saledes en a4n hogre kénne-
domsgrad avseende kdnnetecknet TAXI STOCKHOLM.

Trafikforeningen har deltagit 1 "Varuméarkesbarometern”, en riks-

tdckande marknadsundersékning, som genomforts av SveMa Svenska
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Marknadsundersokningar AB 1 april 2013 genom en annons med en en-
kat 1 Dagens Industri. Respondenten fick se en bild av kidnnetecknet
TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur och besvara fragan "Har du sett
varumarket tidigare?”, ange vilken bransch man férknippade varumarket
med, ge ett omdome om varumérket samt ange om man anvande tjanster-
na. 1 895 svar erholls och av dessa svarade 1 651 personer jakande pa
fragan om det sett varumarket tidigare, vilket motsvarar en igenkéan-
ningsgrad om 87,1%. Respondenterna ar spridda 6ver hela Sverige och
igenkdnningsgraden ar hog i samtliga delar av landet.

Att Taxi Stockholm inte ingar bland de foretag som &ar "top of mind" i
Skops undersokning avseende taxiforetag i1 Géteborg och inte ingar bland
de taxiféretag vilka invanarna i Goteborg oftast anlitat enligt EYE:s
undersokning ar en sjalvklarhet, men motséager inte att Taxi Stockholm
som kénnetecken har erhallit sarskiljningsférmaga i tillracklig omfatt-
ning i1 Sverige. Avgorande for den fragan dr huruvida en tillrackligt stor
del av omsattningskretsen uppfattar kidnnetecknet TAXI STOCKHOLM
som ett kdnnetecken for ett visst foretag och inte som en allmén beteck-
ning pa taxiverksamhet 1 Stockholm, vilket bland annat de av Taxi
Stockholm aberopade SIFO-undersokningarna utvisar.

Aven anvindning som skett efter ansékningsdagen beaktas vid bedom-
ningen av om ett kédnnetecken har sarskiljningsférmaga och saledes ar
aven marknadsforingsatgéarder vidtagna efter ansékningsdagen av
relevans (se prop. 2009/10:225).

Sammantaget dr kinnedomen om ordmérket sa pass stor att ordméarket
genom inarbetning vunnit sarskiljningsférméaga i hela Sverige. Forutsatt-

ningarna for registrering forelag redan ar 2005 och foreligger alltjamt.

Trafikforeningen har av Stockholms tingsrétt konstaterats inneha varu-
markes- och firmaréattsligt skydd genom inarbetning fér bade ordméarket
och TAXTI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 1 figur (se dom
2009-12-03 1 mal T 4670-08 och dom 2011-12-21 1 mal T 3920-09).

Klagandena har anfort ett antal egna varumarkesregistreringar till stod
for 6verklagandet. Samtliga dessa registreringar grundas pa ansékningar
gjorda fran och med januari 2007 och senare. Klagandena har inte anvant
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ordkombinationen TAXI STOCKHOLM CITY f6re ar 2007. Trafikfore-
ningen bestrider att klagandenas varumaérken har tidigare rattsgrund an
Tax1i Stockholms varumérken. Med ett undantag har Stockholms tings-
ratt (dom 2011-12-21 1 mal nr T 3920-09) upphévt samtliga klagandenas
varumirken som innehaller ordkombinationen TAXI STOCKHOLM,; reg.
nr 390204, 391360, 391806, 387886 och 408075. Undantaget ar varu-
market med reg. nr 412812, vilket forutom farg ar identiskt med det
upphéavda varumarket nr 408075. Registreringen var inte kand for Taxi
Stockholm och kom dérfor inte att omfattas av havningsyrkandet 1 malet.

PRV:s granskningspromemoria utgor inte ett diarium och upptar saledes
inte samtliga handlingar som skickas i drendet. Att PRV:s granskare
hénvisar till att forvarvad sarskiljningsforméga pavisats avseende ord-
market TAXI STOCKHOLM redan innan registrering skett visar att PRV
redan en tid fore det att registreringen av ordmérket skedde bedomt att
Trafikforeningen visat inarbetning i tillracklig grad for registrering av
ordmérket och lagt detta till grund for prévningen av figurvaruméarkena.
Varumaérke nr 374500 anférdes av PRV som hinder mot registrering av
Taxi Stockholms ansékan avseende ordmarket TAXI STOCKHOLM och
inte mot ansékningarna avseende figurvarumarkena. Att registrering
skedde av figurvarumarkena innan varuméarket nr 374500 avfordes ur
registret ar helt i1 linje hdrmed.

I malet har hallits muntlig férhandling. Pa Trafikféreningens begiran
har Trafikféreningens stallféretradare tf. VD HOL horts 1 bevissyfte och
MH och AE har horts som vittnen. Vidare har bada parter aberopat
skriftlig bevisning.

DOMSKAL

Det har inte framkommit att det vid handlaggningen 1 PRV férekommit
brister som medfor att besluten ska upphéavas.

Patentbesvarsratten finner lika med PRV att beteckningen TAXI
STOCKHOLM saknar ursprunglig sarskiljningsférméaga foér person- och

godstransporter, bestallningstrafik samt formedling av transportuppdrag
1 klass 39.
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Fragan ar da om ordmarket TAXI STOCKHOLM genom anvandning for-
varvat sarskiljningsformaga for de tjdnster som omfattas av registre-

ringarna.

Enligt fast praxis har anvidndning som skett efter ansékningsdagen beak-
tats vid bedomningen av ett mérkes séarskiljningsformaga. Av forarbetena
till nya varumarkeslagen framgar att det inte fanns skéil att genom lag-
stiftning 4ndra pa denna praxis (prop. 2009/10:225, s 159 ff).

Omsiéttningskretsen for de tjdnster som Trafikféreningens méarken avser
utgors av konsumenter 1 allmédnhet som efterfragar eller kan komma att
efterfraga dessa tjanster i hela landet. Darav foljer att omsattningskret-
sen inte kan begréansas till att finnas inom en del av landet, 4ven om den
huvudsakliga anvandningen av méarket skett inom ett 1 landet centralt
och befolkningstéitt omrade som stockholmsregionen.

Av utredningen i malet framgar att TAXI STOCKHOLM anvénts som
beteckning for taxitjdnster under lang tid och i stor omfattning. Savitt
framkommit av bade ingivna handlingar och vittnesmal har TAXI
STOCKHOLM ocksa varit foremal for en betydande marknadsforing
framst 1 stockholmsregionen, men aven i 6vriga delar av landet. Enbart
vad som framkommit om den tid och omfattning som beteckningen TAXI
STOCKHOLM anviants kan emellertid inte laggas till grund for slut-
satsen att beteckningen inom omséattningskretsen kommit att uppfattas
som ett kédnnetecken.

Den aberopade marknadsundersokningen fran Exquiro Market Research
som utférdes 1 juni 2005 angaende kinnedomen om kénnetecknet TAXI
STOCKHOLM har endast privatpersoner inom storstockholmsomradet
som underlag och dr ddrmed inte representativ fér hela omséattnings-
kretsen som den definierats ovan. Vad galler undersékningsmetodiken
noterar PBR foljande. Fraga 1 1 undersékningen som &ar en med hénsyn
till varumaérkets beskrivande karaktéar 6ppen fraga, ger vid handen att
kdnnedomen om TAXI STOCKHOLM som beteckning for ett taxiféretag
ar relativt lag da endast 12 % av respondenterna spontant forknippar
orden "TAXI STOCKHOLM” med med bolaget Taxi Stockholm. Den laga

spontana svarsfrekvensen kan enligt rdttens mening inte végas upp av
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att respondenterna vid en kontrollfraga med tre givna svarsalternativ
angivit att de nir de hor TAXI STOCKHOLM téanker pa tjanster fran ett
visst foretag. Undersokningen kan med hénsyn till ovanstiaende inte
laggas till grund for nagon saker slutsats om hur omséattningskretsen

uppfattar varukdnnetecknet.

Den av ISI Wissing AB under 2009 gjorda marknadsundersékningen ar
en s.k. imageundersékning med syfte att kartlagga vad stockholmarna
anser om olika foretag och begivenheter 1 omradet, ddaribland taxibolag.
Undersékningen tar saledes sikte pa kdinnedomen och uppfattningen om
foretaget som sadant, men ar inte inriktat pa foretagets kdnneteckensan-
vandning. Av undersékningen framgar visserligen att foretaget Taxi
Stockholm &r ként bland de respondenter som anviander taxitjanster i
Stockholm. I undersékningen har det dock inte stéllts nagra fragor med
avseende pa hur respondenterna uppfattar de varuméarken som registre-
ringarna avser, varfor det inte gar att dra nagra slutsatser avseende
respondenternas kdnnedom om varuméirket som kidnnetecken for taxi-

tjanster fran ett visst foretag.

Marknadsundersokningen som utforts av SveMa Svenska Marknads-
undersokningar AB avser figurméarket TAXI STOCKHOLM 15 00 00. I
undersokningen far respondenterna redan fran borjan informationen att
de méarken som forevisas anviands som varuméarken. Redan mot bakgrund
av dessa forhallanden kan inte nagon sédker slutsats dras huruvida res-
pondenterna uppfattar om orden 1 market TAXI STOCKHOLM beskriver
ifragavarande tjanster eller anger tjanster med ett visst kommersiellt

ursprung.

I telefonunderstkningarna utférda av SIFO ar 2009 och 2012 lyder fraga
1 ”Brukar du dka taxi, atminstone nagon gang per ar?”. Fraga 2 i under-
sokningen lyder "Tanker du pa taxitjanster 1 allmanhet eller taxitjanster
fran ett visst foretag nar du hor Taxi Stockholm?”. Urvalet har begran-
sats sa att fraga 2 enbart har stéllts till de respondenter som svarat ”ja”
pa fraga 1. Da omséattningskretsen dven omfattar potentiella taxikunder
sa leder begransningen av urvalet till att detta inte ar representativt for
hela omsattningskretsen. Vidare baseras undersokningens resultat en-
bart pa utfallet av fraga tva, som ar utformad som en kontrollfraga med

svarsalternativ. I avsaknad av en 6ppen fraga avseende varumaéarket, dar
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respondenterna bereds tillfalle att uppge en eventuell spontan kinnedom
om varumarket, kan resultatet inte anses visa respondenternas verkliga
kdnnedom om beteckningen som ett kédnnetecken for foretaget.

I intyget fran Taxiférbundet anges att TAXI STOCKHOLM éar "val kant
och ett vil inarbetat varumaérke 1 hela landet”. Vidare anges 1 intyget fran
Taxi Goteborg Ek. forening att TAXI STOCKHOLM ar ett "kant varu-
marke 1 hela Goteborg”. I intyget fran Vaxjo Taxi anges slutligen att
TAXI STOCKHOLM éar ként bland personal 1 foretagets vaxel samt
forare. Intygen innehaller inte nagra ndrmare uppgifter om pa vilket
underlag intygsgivarna grundat sina bedomningar och, &ven om de ger
visst stod for kinnedomen bland branschfolk, sa ger intygen daremot inte

nagon séker grund for slutsatsen att konsumenterna uppfattar TAXI
STOCKHOLM som ett varukidnnetecken.

Vid en samlad bedémning finner Patentbesvarsratten att Trafikfore-
ningen inte visat att ordméarket TAXI STOCKHOLM genom anvandning
har forvarvat erforderlig sarskiljningsférmaga. Registreringen avseende
ordmérket TAXI STOCKHOLM ska darfor upphévas.

Vad avser figurmirkena TAXI STOCKHOLM TAXI och TAXI STOCK-
HOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 finner Patentbesvérsratten vid en
helhetsbedomning att dessa genom sina figurativa utféranden besitter
erforderlig ursprunglig sarskiljningsférmaga. Da Trafikféreningen yrkat
att det 1 figurméarkena tas in en disclaimer fér den beskrivande orddelen

ska registreringarna bestd med den dndringen att en disclaimer infors for
orden TAXI STOCKHOLM.

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulir B)

I avgorandet har deltagit patentrattsraden Peter Stromberg, ordférande,
Jeanette Backvall, referent, och f. patentrattsradet Ulf Hallin. Enhéalligt.



