SVEA HOVRATT DOM Mal nr

Avdelning 02 2015-05-13 T 696-12
Rotel 020109 Stockholm
OVERKLAGAT AVGORANDE

Stockholms tingsrétts dom 2011-12-21 i mél nr T 3920-09, se bilaga A

KLAGANDE

1. Hossein Moshiri, 520315-2391
Hjalmar Soderbergs vidg 16 A
112 52 Stockholm

2. Taxiakeriet i Stockholm City AB, 556724-0634
Box 34129
100 26 Stockholm

Stillforetridare: Hossein Moshiri

MOTPART

Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag, 556027-9811
Box 6576

113 83 Stockholm

Ombud: Advokaterna G6ran Antonsson och Anders Kylhammar
Box 7131
103 87 Stockholm

SAKEN
Varumiérkesintrang m.m.

HOVRATTENS DOMSLUT

1. Hovritten dndrar tingsriittens dom med avseende pa punkterna 2 och 3 i domslutet

endast pa foljande sitt.

a) Hovritten forbjuder envar av Taxidkeriet i Stockholm City AB och Hossein
Moshiri vid vite om 500 000 kr att i ndringsverksamhet avseende taxitjénster i

Stockholms ldn anviinda kiinnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY eller

kénnetecken med vésentligen samma utformning.

Dok.Id 1199880

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16  08-561 670 00 08-561 675 09 mandag — fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-15:00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.svea.se
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b) Hovritten upphéver vad tingsriitten férordnat om hdvning av Hossein Moshiris
varumirkesregistreringar nr 387886 och 408075 och ogillar Taxi Stockholm

15 00 00 Aktiebolags talan om hidvning av dessa varumérken.

2. Taxiakeriet i Stockholm City AB och Hossein Moshiri ska solidariskt ersétta Taxi
Stockholm 15 00 00 Aktiebolag for rittegéngskostnader i hovritten med
585 000 kr. Beloppet avser ombudsarvode. Taxidkeriet i Stockholm City AB och
Hossein Moshiri ska ocksa solidariskt betala réinta enligt 6 § réintelagen pa beloppet

fran dagen for hovrittens dom till dess betalning sker.
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YRKANDEN I HOVRATTEN

Hossein Moshiri och Taxidkeriet i Stockholm City AB (Taxiékeriet) (gemensamt
benéimnda Klagandena) har yrkat att hovritten ska ogilla den av Taxi Stockholm

15 00 00 Aktiebolag (Taxi Stockholm) forda talan i dess helhet. Klagandena har vidare
yrkat att hovritten ska befria dem frén skyldigheten att ersitta Taxi Stockholms ritte-
gdngskostnader i tingsritten och fSrplikta Taxi Stockholm att i stéllet ersitta Klagan-
denas rittegangskostnader dir. Slutligen har Klagandena yrkat att hovriitten i vart fall
ska befria dem frén skyldigheten att ersétta Taxi Stockholms rittegngskostnader i

tingsritten med ett hdgre belopp dn 90 000 kr.

Taxi Stockholm har motsatt sig att tingsriittens dom 4ndras.

Parterna har yrkat erséttning for réttegdngskostnader i hovritten.

PARTERNAS TALAN I HOVRATTEN

Patentbesvirsritten hivde genom dom den 4 juli 2013 Taxi trafikfSrening u.p.a.:s
(Trafikforeningen) varumirkesregistrering av ordkénnetecknet TAXI STOCKHOLM
(reg. nr. 409581) och forordnade om en disclaimer f6r mirkesorden TAXI
STOCKHOLM avseende varumérkesregistreringarna TAXI STOCKHOLM TAXI i
figur (nr 408569) och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur
(nr 409582). Domen vann laga kraft.

Parterna har i huvudsak dberopat samma omsténdigheter och utvecklat sin talan pé
samma sétt som i tingsrétten, dock med de justeringar och fdrtydliganden som f6ljer

nedan och som huvudsakligen fSranletts av Patentbesvirsrittens dom.

Det &r framfor allt Taxi Stockholm som har justerat och fortydligat sin talan till f6ljd
av Patentbesvirsrittens dom. Hovrétten redovisar dérfor Taxi Stockholms justeringar

m.m. fore Klagandenas.



SVEA HOVRATT DOM T 696-12
Avdelning 02

Taxi Stockholm

Till foljd av inarbetning i en védsentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms
l&n, har TrafikfSreningen ensamriitt till ordkdnnetecknet TAXI STOCKHOLM som
varumirke och niringskénnetecken for person- och godstransporter, bestillningstrafik
samt formedling av transportuppdrag. Till foljd av registrering och inarbetning i en
visentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms lén, har TrafikfSreningen
ensamritt till kiinnetecknet TAXI STOCKHOLM i figurutforande som varumirke och

ndringskdnnetecken i samma tjinsteklass.

Kénnetecknen ér inarbetade i vart fall sedan den 1 januari 2007.

For att yrkandena om vitesforbud och skiilig erséttning for varumirkesintrang ska bi-
fallas 4r det, ndr 6vriga forutséttningar &r uppfyllda, tillrickligt att Trafikforeningens
ordkénnetecken &r inarbetat inom Stockholms ldn. Yrkandet om hdvning av Hossein
Moshiris i mélet aktuella varumérken ska i forsta hand provas enligt den tidigare
géllande varumirkeslagen (1960:644) (1960 ars varumirkeslag). For bifall till yrkan-
det &r dA tillrdckligt, givet att Svriga forutsittningar dr uppfyllda, att TrafikfSreningens
kiinnetecken var inarbetat nir Hossein Moshiri anskte om sina varumirkesregi-
streringar (se 14 § forsta stycket 6 i 1960 &rs varumirkeslag). Om prévningen i stillet
ska ske enligt den nya varumirkeslagen (2010:1877) (varumirkeslagen) gors gillande
att TrafikfSreningens kénnetecken vid tiden f6r Hossein Moshiris anstkningar om
varumirkesregistrering var inarbetat i en visentlig del av landet, jfr 2 kap. 8 § andra

stycket 3 varumirkeslagen. Stockholms lén utgdr en visentlig del av landet.

Taxi Stockholm har ritt till skiilig ersittning for det uppsétliga eller i vart fall oakt-
samma intrang i TrafikfSreningens ordkdnnetecken TAXI STOCKHOLM och kénne-
tecknet TAXI STOCKHOLM i figurutférande som Klagandena har gjort sig skyldiga
till genom att i taxiverksamhet i Stockholms lin anvinda ordkéinnetecknet TAXI
STOCKHOLM CITY och Hossein Moshiris registrerade varumirke nr 390204. Det

gors dock inte gillande att intranget har medfort ndgon ytterligare skada.
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Taxi Stockholms verksamhet och anvindningen av kdnnetecknet TAXI
STOCKHOLM pa dess fordon och i §vrig marknadsforing har fortgétt i allt visentligt i
samma omfattning som i tiden fore tingsrittens dom. Taxi Stockholm utfor sina tjén-
ster genom ett antal anslutna &kerier med f6r ndrvarande drygt 1 600 taxibilar. Taxi
Stockholm utfSr ca dtta miljoner kdrningar per ar och koncernen Taxi Stockholm om-

satte &r 2013 ca tva miljarder kr.

Under 4ren 2011-2014 har Taxi Stockholm &rligen investerat i genomsnitt ca fem

miljoner kr i marknadsfSring.

Taxi Stockholm har under &r 2014 1atit TNS Sifo genomfdra en marknadsundersk-
ning bland de boende i Stockholms lén i dldrarna 18—74 &r for att underséka vilken

kdnnedom de har om kéinnetecknet TAXI STOCKHOLM.

Klagandena

Trafikforeningen har inte ensamritt att i nidringsverksamhet anvinda kéinnetecknet
TAXI STOCKHOLM, vare sig genom registrering eller genom inarbetning i hela eller
delar av landet. Ordmirket TAXI STOCKHOLM uttrycker inte annat #n ett allmént
beskrivande begrepp, dels i form av en artbestdimning av den ifrdgavarande tjénsten
och dels genom ett geografiskt begrepp. Orden tagna var for sig eller i kombination
saknar foljaktligen sérskiljningsforméga. Under alla forhéllanden var inte ordmirket
TAXI STOCKHOLM inarbetat &r 2007, d& Hossein Moshiri ansgkte om registrering
av sina varumirken med registreringsnummer 390204, 391360, 391806 och 387886.

Klagandena borjade anvénda kénnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY redan ar 1995
och omsittningskretsen anvénder sig av forkortningen ”City” i samband med att
Klagandenas tjdnster efterfragas. Klagandena har alltsi sedan dess brukat mirket men

kiinnetecknet har dock inte vid nagot tillfille varit inarbetat.

Inarbetning av ett kinnetecken i Stockholmsomridet medfor inte att kiinnetecknet #r

inarbetat i en vésentlig del av landet.



SVEA HOVRATT DOM T 696-12
Avdelning 02

UTREDNINGEN I HOVRATTEN

Parterna har lagt fram samma utredning i hovriétten som i tingsrétten. P& Taxi
Stockholms begiran har kompletterande f6rhor hallits med Ole Lomstedt och Martin

Huusman. Parterna har dessutom aberopat ny skriftlig bevisning i hovritten.
HOVRATTENS DOMSKAL
Inledning

Varumiirkeslagen tridde i kraft den 1 juli 2011. Mélet rdr forhallanden i tiden savil
fore som efter detta datum. Hovriétten kommer darfor att forst ta upp frigan om vilken
lag som dr tillimplig vid provningen av mélets olika delar. Ddrefter provar hovritten
de 6vriga frgorna i malet huvudsakligen i samma ordning som tingsritten. Forst
provas omfattningen av Taxi Stockholms péstddda ensamritter och ddrefter om
Klagandena har gjort sig skyldiga till varumérkesintréing. Hovrétten provar sedan frag-
orna om erséttningsskyldighet for Klagandena och hidvning av Hossein Moshiris i
mélet aktuella varumérkesregistreringar. Avslutningsvis prévar hovritten frigan om

vitesforbud.

Hovrittens prévning blir delvis en annan &n tingsrittens till f51jd av Patentbesviirs-

rittens dom och Taxi Stockholms justering av sin talan.
Gamla eller nya varumiirkeslagen?

Enligt 6vergangsbestimmelserna till varumérkeslagen ska den tillimpas dven p&
varukédnnetecken som har inarbetats, varumirken som har registrerats eller varu-
mirkesregistreringar som har sdkts fore ikrafttridandet. Aldre foreskrifter ska dock
fortfarande gilla bl.a. i friga om atgirder som har vidtagits eller rittigheter som har

forvirvats fore ikrafttridandet.

En allmén princip inom immaterialritten &r att en ny lag blir tillimplig ocksa pa

rittigheter som har uppkommit innan den nya lagen triitt i kraft (se t.ex. prop.
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1996/97:128, s. 106 f. med hénvisning). [ forarbetena till varumirkeslagen framhalls
att lagens bestdimmelser som huvudprincip ska tillimpas pa alla de varukdnnetecken
som erhallit skydd enligt dldre foreskrifter. Undantaget i Svergingsbestimmelserna om
att dldre foreskrifter fortfarande ska gilla i fraga om atgiirder som har vidtagits eller
rittigheter som har f6rvirvats fore ikrafttridandet medfor enligt fSrarbetena bl.a. att de

nya reglerna inte paverkar redan ingéngna avtal (se prop. 2009/10:225, s. 388 f.).

Hovritten konstaterar att undantaget i dvergangsbestimmelserna om tillimpning av
dldre foreskrifter inte aktualiseras i detta mal. Varuméirkeslagen ska alltsa tillimpas vid

provningen av mélet i dess helhet.

Trafikforeningens ensamriitter

Utgdngspunkter for bedomningen

Av 1 kap. 6 och 7 §§ varumérkeslagen foljer att en ensamriitt till varumérken kan for-
vérvas genom registrering och att en ensamritt till varukéinnetecken kan forvirvas
genom inarbetning. Ett varukénnetecken ska anses inarbetat om det hiir i landet inom
en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omséttningskretsen) dr kiint som
en beteckning for de varor eller tjinster som tillhandahélls under kéinnetecknet. Om
varukdnnetecknet dr inarbetat endast inom en del av landet, géller ensamritten inom

det omradet.

Enligt 1 kap. 4 § varumirkeslagen &r en forutséttning for savil registrering som
inarbetning av ett varukinnetecken att det har sirskiljningsforméga. Med sérskiljnings-
formdga avses att kinnetecknet kan skilja varor eller tjdnster som tillhandahéills i en
néringsverksamhet frdn dem som tillhandahalls i en annan (se 1 kap. 5 § forsta stycket
varumérkeslagen). Av 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumirkeslagen framgér att varu-
kénnetecken som beskriver tjdnsten, eller ndgon av tjénstens egenskaper, exempelvis
dess geografiska ursprung, kan anses sakna sa kallad tillréicklig ursprunglig sérskilj-
ningsformaga. Aven sddana varukiinnetecken kan emellertid genom anvindning for-

virva sirskiljningsforméga enligt bestimmelsens tredje stycke.
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En huvudregel &r visserligen att beskrivande ord, former, figurer m.m. inte ska
registreras som varumérken och ddrmed f6rbehéllas en enskild aktér. De ska tvirtom
vara fria att anvéinda for samtliga aktorer pa marknaden (se bl.a. EG-domstolens dom
den 4 maj 1999 i de forenade malen nr C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee,
punkten 25). Men varukdnnetecken som genom en omfattande och langvarig anviind-
ning nétt en oerhoérd styrka kan, dven om de inte i sig #r sdrskilt fantasifulla eller
originella, frvirva kinneteckenskraft helt oberoende av graden av ursprunglig sér-
skiljningsforméga och det kan uttryckas som att varukénnetecken kan ha en viss grad
av sirskiljningsformaga, vilken beror av en kombination av dess originalitet och
marknadsstéllning (se Richard Wessman, Varumirkeslagen, 2014, s. 27 f.). Att ett
varukiénnetecken som innefattar beskrivande tecken och upplysningar inte anses ha
sdrskiljningsformaga utgor foljaktligen endast en presumtion som kan motbevisas (jfr

Bernitz m.fl., Immaterialritt och otillbdrlig konkurrens, 13 uppl. 2013, s. 269).

For att avgdra om ett varukénnetecken har forvirvat sirskiljningsformaéga till f51jd av
det bruk som har gjorts av det ska en samlad beddmning goras av de omstindigheter
som kan visa att varumdérket lampar sig som identifikationsmedel for att faststélla att
den aktuella tjansten kommer fran ett visst foretag och saledes att tjinsten kan sér-
skiljas frin andra foretags tjdnster. Vid bedomningen ska hiinsyn bl.a. tas till varu-
miérkets inneboende egenskaper. Den bedomningen inbegriper dels huruvida varu-
miérket saknar deskriptiva element om de tjinster som det representerar, dels den mark-
nadsandel som varumirket innehar, dels hur ofta, hur linge och inom hur stort geo-
grafiskt omride varumirket har brukats, dels hur stora investeringar som har gjorts for
att salufora det och dels den andel av omsittningskretsen som tack vare varumirket
kan ange att tjinsten kommer fran ett visst féretag samt yttranden frin handels-
kammare och andra yrkessammanslutningar. Av det sagda foljer att det inte generellt
kan konstateras, t.ex. med hinvisning till att en viss procentsats av omsittningskretsen
kiénner till varumirket, nér ett varumérke har forvirvat en viss grad av sirskiljnings-

forméga (Se Chiemsee-malet, punkterna 49-52.)

EU-domstolen har slagit fast att bevisbdrdan {6r forvirvad sérskiljningsférmaga vilar
pd varumirkesinnehavaren med motiveringen att det 4r friga om en undantagsregel

och att innehavaren har bést forutsittningar att fra bevisning p4 denna punkt (EU-
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domstolens dom den 19 juni 2014 i de férenade mélen nr C-217/13 och C-218/13
Oberbank, punkterna 68-70).

Bedomningen i detta mal

Taxi Stockholm har i hovritten gjort géllande att TrafikfSreningen sedan den 1 januari
2007 genom inarbetning i en visentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms

ldn, har forvirvat ensamriitt till kiinnetecknet TAXI STOCKHOLM.

Hovritten konstaterar inledningsvis att kinnetecknet TAXI STOCKHOLM saknar
ursprunglig sérskiljningsférméga for person- och godstransporter, bestillningstrafik

samt formedling av transportuppdrag.

Hovritten har da att préva om kénnetecknet TAXI STOCKHOLM genom anvéndning
har forvérvat sdrskiljningsfSrméaga. Av vikt f6r den bedémningen 4r kiinnedomen i
omsittningskretsen om de tjénster som Taxi Stockholm erbjuder. Omséttningskretsen
utgdrs enligt hovritten av konsumenter i allménhet som efterfrigar eller kan komma
att efterfrdga bolagets tjinster. Nér det giller omsittningskretsens geografiska utbred-
ning konstaterar hovritten att Taxi Stockholm, som framgétt ovan, gjort gillande
inarbetning inom i vart fall Stockholms lén. For hovrittens provning av frigorna om
varumirkesintring och vitesforbud &r det tillréickligt att ensamritten till kéinnetecknet
TAXI STOCKHOLM grundar sig pa inarbetning i Stockholms ldn. Hovritten be-
grinsar darfor sin prévning av ensamritten till kénnetecknet till att avse det pastiendet.
Nir det sedan giller frigan om Stockholms l4n ska anses utgdra en visentlig del av
landet dterkommer hovritten till den vid sin prévning av om Hossein Moshiris varu-
mirkesregistreringar ska hivas. Om det vid den prévningen beddms att Stockholms lén
inte kan anses utgtra en visentlig del av landet far hovritten ta stéllning till i vilken

utstrickning kédnnetecknet kan anses inarbetat i resten av Sverige.

I friga om Taxi Stockholms anvindning av kdnnetecknet TAXI STOCKHOLM
instimmer hovritten i tingsréttens beddmning att det stora antalet taxibilar, profilerade
med bolagets kiinnetecken, som dagligen under lang tid har utfort ett stort antal kor-

uppdrag inom Stockholms lén skapat goda forutsdttningar for att bibringa allménheten
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i Stockholms ldn en god kiinnedom om kinnetecknet. Kénnetecknet har ocksd anvints
bl.a. pd Taxi Stockholms hemsida, i bolagets applikation (“app”) for bestillning av
taxitjénster och som svar — ”Vilkommen till Taxi Stockholm” — pa de ca 23 000

telefonsamtal som dagligen inkommer till Taxi Stockholms bestéllningscentral.

Utdver den verksambhetsrelaterade anvindningen av kdnnetecknet ger utredningen vid
handen att Taxi Stockholm under ett stort antal ar har genomfort forhallandevis
omfattande marknadsforingskampanjer for att skapa kiinnedom om TrafikfSreningens
kiinnetecken hos allménheten. Marknadsforingen har i huvudsak varit inriktad mot

Stockholmsomradet, men i viss utstrickning dven mot andra delar av landet.

Redan den langvariga och omfattande anvéndningen samt exponeringen av kinne-
tecknet TAXI STOCKHOLM inom Stockholms lén talar enligt hovréttens mening med
viss styrka for att kidnnetecknet har forvérvat sédrskiljningsfsrmaga och att
TrafikfSreningen genom inarbetning har frvirvat en ensamritt till kiinnetecknet inom

Stockholms lin.

Betriffande de marknadsunderskningar som Taxi Stockholm har dberopat hiinvisar
hovritten till tingsréttens dom for en mer detaljerad redogorelse for resultaten av dem
och néjer sig med att konstatera att de sammantaget ger stdd for att allméinheten i
Stockholms ldn har en mycket god kdinnedom om kénnetecknet TAXI STOCKHOLM.
Den av TNS Sifo &r 2014 genomf6rda marknadsunderstkningen har endast marginell

betydelse i detta sammanhang, eftersom den avser forhallanden under senare tid.

Genom marknadsundersskningarna och den dvriga utredningen &r enligt hovrittens
mening ocksa visat att Taxi Stockholm har en betydande marknadsandel inom taxi-

branschen i Stockholms 14n.

Sammantaget gor hovritten bedomningen att Taxi Stockholm har visat att en betyd-
ande del av omsittningskretsen i Stockholms l4n, i vart fall sedan den 1 januari 2007,
uppfattar kiinnetecknet TAXI STOCKHOLM som ett kinnetecken for ett visst foretag
och inte som en allmén beteckning pé taxiverksamhet i Stockholm. Kénnetecknet har

foljaktligen — trots att det utgdrs av deskriptiva element avseende de tjinster som det
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representerar — genom omfattande och ldngvarig anvindning forvérvat sirskiljnings-

formaga.

Hovriéttens beddmning att kidnnetecknet TAXI STOCKHOLM i vart fall sedan den

1 januari 2007 har forvérvat sdrskiljningsformaga innebér att Trafikforeningen har
tidigare grund for sitt ansprak dn Klagandena. Det Klagandena gjort géllande i Svrigt
om foretrédesritt féranleder ingen annan bedémning &n att TrafikfSreningen har
ensamritt till anvéindningen av kdnnetecknet TAXI STOCKHOLM, sévil i ord- som

figurutforande, i ndringsverksamhet avseende taxitjinster i Stockholms lin.

Har Klagandena gjort sig skyldiga till varumiirkesintring?

Utgdangspunkter for bedomningen

Enligt 1 kap. 10 § varumérkeslagen innebir skyddet for ett kiinnetecken att tredje man
inte i niringsverksamhet far anvinda ett med det skyddade kinnetecknet forvixlings-
bart sddant. Risken for forvixling tar sikte pa att en genomsnittlig kdpare far den fel-
aktiga uppfattningen att en vara eller tjinst som marknadsfors under ett visst — pastatt
intringsgdrande — varumérke har samma kommersiella ursprung som ett annat varu-
mirkesrittsligt skyddat kinnetecken; det kriivs sdledes inte att markena eller tjinsterna

faktiskt forvéxlas (jfr Wessman, a.a., s. 37 f.).

Vid bedémningen av forvixlingsrisken ska sirskilt beaktas i hur hog grad det anviinda
mirket dr kint pA marknaden, den association som det anvinda eller registrerade
mirket framkallar, graden av likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de
ifrigavarande tjénsterna (se skil tio till Rédets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21
december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumirkeslagar). Risken for
att allménheten forvixlar tva varumérken ska bedémas i sin helhet med hinsyn tagen
till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (se EG-domstolens dom den

11 november 1997 i mél nr C-251/95 SABEL BV, punkten 22). Helhetsbedémningen
innefattar beaktande av ett samspel mellan olika faktorer, bl.a. varumirkenas likhet
och likheten mellan de varor eller tjénster som de ticker. Om ifrdgavarande varor eller

tjdnster inte liknar varandra i sirskilt hog grad kan detta kompenseras av att varu-
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mirkena i hog grad liknar varandra eller vice versa (se EG-domstolens dom den
22 juni 1999 i méal nr C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punkterna 18
och 19).

EG-domstolen har vidare konstaterat att ju storre det dldre varumirkets sérskiljnings-
forméga visar sig vara, desto storre &r risken for forvixling (se SABEL BV, punkten
24). Skyddsomfanget for varumérken som helt saknar ursprunglig sérskiljningsfor-
méga dr dock i allménhet begrinsat (se Bernitz m.fl., a.a., s. 269). Ett varumirke som
ir kéint pA marknaden och dérigenom har forvirvat en hog sérskiljningsforméga kan
dock komma att &tnjuta ett forhallandevis omfattande skydd (se EG-domstolens dom

den 29 september 1998 i mal nr C-39/97 Canon, punkten 18).

Beddmningen av forvixlingsrisken maste géras med beaktande av att en genomsnitts-
konsument sdllan har méjlighet att gora en direkt jimforelse mellan de olika varu-
miérkena, utan maste forlita sig pa en oklar minnesbild. Hidnsyn ska tas till det helhets-
intryck som varumirkena astadkommer, i synnerhet med beaktande av deras sirskilj-
ande och mest framtridande bestandsdelar, eftersom genomsnittskonsumenten vanligt-
vis inte dgnar sig 4t att undersdka varumirkenas olika detaljer (se Lloyd, punkterna 25
och 26). Det far till £51jd att tvd médrken kan anses forviixlingsbara dven om de #r s
olika varandra att de vid en direkt jamforelse utan svérighet kan héllas isir (se Bernitz

m.fl., a.a., s. 284 f.).

EG-domstolen har ocksa slagit fast foljande. Det helhetsintryck av ett varumiirke som
genomsnittskonsumenten behéller i minnet kan domineras av en eller flera av be-
stindsdelarna i ett sammansatt varumérke. Det kan dock inte uteslutas att ett #ldre
varumiérke, som i ett enskilt fall anvéinds av tredje man i ett sammansatt kiéinnetecken
som inbegriper tredje mannens firma, behéller en sjdlvstindig kidnnetecknande still-
ning i det sammansatta kinnetecknet utan att det for den skull utgér en dominerande
bestandsdel. Under sddana omstidndigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta
kénnetecknet leda allménheten till att tro att varorna eller tjinsterna i frdga hirrdr frin
foretag som &tminstone har ekonomiska band. Om s &r fallet anses det foreligga en
forvixlingsrisk. Det utgor inte ett villkor for att en forvixlingsrisk ska anses foreligga

att det sammansatta kdnnetecknets helhetsintryck domineras av den del av kinneteck-
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net som bestar av det dldre varumirket. (Se EG-domstolens dom den 6 oktober 2005 i

mal nr C-120/04 Medion AG, punkterna 30-32.)

1 dldre svensk praxis har ett varumirke vari ett annat dldre varumérke i sin helhet ingétt
i allménhet ansetts forvixlingsbart med det dldre mirket. Numera gors dock en friare

beddomning (Se Bernitz m.fl., a.a., s. 287 med hénvisningar.)

Det faktum att ett varumérke innefattar deskriptiva inslag i form av tecken och upplys-
ningar som &dven andra aktorer behdver kunna anviinda sig av saknar relevans for att
avgora om det foreligger en risk for férviixling mellan tva varumérken (se EG-
domstolens dom den 10 april 2008 i mal nr C-102/07 adidas AG och adidas Benelux
BV, punkten 1).

Bedomningen i detta mal

Hovritten konstaterar inledningsvis, liksom tingsritten, att det &r ostridigt att det fore-
ligger tjdnsteslagsidentitet mellan de tjdnster som Trafikforeningens ensamritter avser

och de av Klagandena tillhandahéllna tj4nsterna.

Hovritten instimmer ocksé i tingsréttens bedomning att det inte foreligger identitet
mellan & ena sidan TrafikfSreningens kiinnetecken och 4 andra sidan ordkénnetecknet
TAXI STOCKHOLM CITY eller Hossein Moshiris varumérkesregistrering nr 390204,
Hovritten 6vergar darfor till att prova om det foreligger en risk for forvixling mellan

dessa enligt 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumirkeslagen.

Hovriétten har ovan funnit att kidinnetecknet TAXI STOCKHOLM har fSrvirvat sir-
skiljningsférmaga. Utredningen i malet visar att allménheten i Stockholms l4n har en
mycket god kiinnedom om kénnetecknet, bl.a. till f5ljd av Taxi Stockholms l&ngvariga
och omfattande anviindning av detsamma. Hovritten finner mot den bakgrunden att
den sérskiljningsférmaga som kinnetecknet har forvirvat dr betydande och att kiinne-
tecknet, trots dess deskriptiva innehall, far anses ha ett inte alltfor begriinsat

skyddsomféng.



SVEA HOVRATT DOM T 696-12

Avdelning 02
Taxi Stockholms péstdende om intring i Trafikforeningens ensamritter bestar i att
Klagandena dels har anvint ordkénnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY, dels
Hossein Moshiris registrerade varumirke nr 390204. [ malet &r visat att Klagandenas
anvindning har bestatt i att Hossein Moshiris registrerade varumirke i figurutfSrande
har funnits pa de av Taxiékeriets bilar som har utfort kéruppdrag inom Stockholms lén.
Ordkénnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och varumirkesregistrering nr 390204
har ocksa anviénts pa hemsidan www.taxilikavillkor.se genom vilken Klagandena har
fOrsokt att fa fler taxidkerier att ansluta sig till Taxidkeriets bestillningscentral for taxi-
tjénster i Stockholms lén. Det &r foljaktligen utifran den anviindningen som intrings-

péstéendet ska provas.

Vid en jimforelse mellan Trafikforeningens kinnetecken TAXI STOCKHOLM och
Hossein Moshiris kédnnetecken (ordkinnetecknet och varumérkesregistreringen nr
390204) konstaterar hovritten till att bérja med att kéinnetecknet TAXI STOCKHOLM
i dess helhet ingér i Hossein Moshiris sammansatta kiinnetecken. Hovritten finner att
tilligget av ordet "CITY” i Hossein Moshiris kiinnetecken fér anses ha en underordnad
betydelse for helhetsintrycket av det sammansatta kiinnetecknet. Mot bakgrund av den
betydande kdnnedom som allménheten i Stockholms lidn har om kinnetecknet TAXI
STOCKHOLM medfor, enligt hovritten, dessutom det faktum, att just ordet CITY”
foljer pd orden TAXI STOCKHOLM, en risk f6r att en genomsnittskonsument fir den
felaktiga uppfattningen att Hossein Moshiris kéinnetecken representerar en taxitjinst
som erbjuds av Taxi Stockholm i de centrala delarna av Stockholm. Eftersom orden
TAXI STOCKHOLM ingér i Trafikforeningens figurkinnetecken innebir enligt
hovrittens mening Klagandenas anvindning av Hossein Moshiris kdnnetecken enligt

ovan ocksé en risk for forvixling med Trafikforeningens figurkiinnetecken.

Klagandenas anvindning av ordkénnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och
Hossein Moshiris registrerade varumérke nr 390204 i ndringsverksamhet avseende
taxitjénster inom Stockholms ldn innebir fSljaktligen ett intring i TrafikfSreningens

kéinnetecken.

Det dr i mélet ostridigt att Hossein Moshiri under den for provningen aktuella tids-

perioden har bedrivit taxiverksamhet i egen regi under anviindande av sitt registrerade
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varumérke nr 390204. Det &r ocksa ostridigt att Hossein Moshiri genom Taxiékeriet
driver en bestillningscentral for taxitjéinster och att han via Taxidkeriet upplater riitten
att anviinda sitt registrerade varumérke nr 390204 till de &kerier som anslutit sig till
bestillningscentralen. Mot den bakgrunden instimmer hovritten i tingsrittens bedém-
ning att sdvdl Hossein Moshiri som Taxidkeriet objektivt sett har gjort sig skyldiga till

intrdng i TrafikfSreningens inarbetade kénnetecken.

Klagandena har invint att de inte kan hallas ansvariga f6r varuméirkesintréng eftersom
de i samband med att de salufort taxitjénster uteslutande anvént ett av Hossein Moshiri
registrerat varumérke. Som tingsritten konstaterat innebir det faktum att Patent- och
registreringsverket beviljar registrering av ett varumérke inte ndgon garanti for att det
registrerade varumdrket inte stér i strid med nagon annans tidigare ensamritt. En varu-
mirkesinnehavare anvinder séledes sitt registrerade varumérke pa egen risk.
Klagandenas invindning i detta avseende medfor dérfor inte ndgon annan bedémning

in att de ska anses ha gjort intrang i Trafikforeningens inarbetade kénnetecken.

P4 grund av det ovan anforda saknar hovritten anledning att ta stéllning till frigan om

Klagandena dven har gjort intrang i Taxi Stockholms registrerade ensamritt till firma.

Ar Klagandena skyldiga att utge ersiittning till Taxi Stockholm?

Utgangspunkter for bedomningen

Enligt 8 kap. 4 § varumérkeslagen ska den som uppsétligen eller av oaktsamhet gér
varumdrkesintrang betala en skélig ersittning for utnyttjandet av varukédnnetecknet. [
forarbetena till bestimmelsen framhalls att med skilig ersittning for utnyttjandet avses
nérmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplatits. Det rér sig
foljaktligen om en fiktiv licensavgift. En sddan erséttning ska i princip alltid betalas
vid intrdng, dvs. dven om varumirkeshavaren inte har lidit ndgon skada. Vidare fram-
gar av forarbetena att storleken av den licensavgift som borde ha betalats fir avgoras
med hénsyn till omstédndigheterna i det enskilda fallet och efter grunder som vanligen
tillimpas inom den aktuella branschen vid 6verenskommelser om licensavgifter. (Se

prop. 1993/94:122, s. 70.)
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Bedomningen i detta mal

Hovritten instimmer i tingsrittens bedomning att Klagandena i vart fall genom oakt-
samhet har gjort sig skyldiga till intrang i Taxi Stockholms kdnnetecken. P4 grund av
sin stillning i och inflytande Sver Taxidkeriet finner hovritten att Hossein Moshiri ér
skyldig att jamte bolaget utge ersittning till Taxi Stockholm avseende intrénget i sin
helhet (jfr NJA 1986 s. 702 och Lars Pehrson i Festskrift till Marianne Levin, 2008,
s. 458 f.).

Nir det giller storleken av den ersidttning som Klagandena ska forpliktas att utge har
Taxi Stockholm till grund for sitt yrkande anfort att de till Taxi Stockholm anslutna
dkerierna under den for prévningen aktuella perioden genomsnittligen betalade en
manadsavgift om 8 903 kr till bolaget. Akerierna fick dirigenom ritt att anviinda bl.a.
Trafikforeningens kénnetecken TAXI STOCKHOLM och viss teknisk utrustning. De
av Taxi Stockholm &beropade vittnena har bekriftat riktigheten i berdkningarna och de
uppgifter som dessa baseras pa. Hovritten finner inte anledning att ifragasitta

vittnenas uppgifter.

Taxi Stockholm har uppskattat att en skélig licensavgift for rittigheten att anvinda
kinnetecknet TAXI STOCKHOLM uppgér till 4 451 kr per fordon och ménad, dvs.
hilften av den genomsnittliga manadsavgiften for de anslutna ékerierna. Klagandena
har inte framfort nagra konkreta invéindningar mot Taxi Stockholms berikningar eller
de uppgifter som dessa baseras pa. Hovritten gér beddmningen att den av Taxi
Stockholm framréknade fiktiva licensavgiften per manad ska ligga till grund for berik-

ningen av den ersittning som Klagandena ska utge till Taxi Stockholm.

Det &dr i malet ostridigt att Taxidkeriet under den for prévningen aktuella tidsperioden
har haft 22 taxibilar anslutna till bolagets bestéllningscentral och att de anslutna bilarna
under i vart fall 49 manader har anvint Hossein Moshiris registrerade varumérke nr

390204 i samband med att de saluftrt sina tjénster.
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Sammanfattningsvis gor hovritten pa grund av vad som ovan har anforts bedémningen
att Klagandena bor utge ersittning till Taxi Stockholm med det belopp som tingsritten

har kommit fram till. Tingsrittens dom ska darfor inte &ndras i denna del.

Ska Hossein Moshiris varumiirkesregistreringar hiivas?

Utgangspunkter for bedomningen

En konsekvens av hovrittens bedomning att varumérkeslagen ska tillimpas vid prov-
ningen av mélet &r att Taxi Stockholm, for att vinna bifall till sitt yrkande om hédvning
av Hossein Moshiris i mélet aktuella varumérkesregistreringar, maste visa bl.a. att
Trafikforeningens kénnetecken vid tiden for Hossein Moshiris ansdkningar om varu-

mirkesregistrering var inarbetat i en visentlig del av landet.

En registrering av ett varumirke far enligt 3 kap. 1 § forsta stycket varumérkeslagen
hévas om maérket har registrerats i strid med varumirkeslagen, registreringen fortfaran-
de strider mot varumarkeslagen och ritten till mérket &nda inte far besta enligt 1 kap.

14 eller 15 §§ samma lag.

Av 2 kap. 8 § forsta stycket 1 och 2 varumirkeslagen framgér att ett varumérke inte far
registreras om det &r identiskt med ett dldre varukénnetecken f6r varor eller tjdnster av
samma slag, eller om det &r identiskt med eller liknar ett dldre varukidnnetecken for
varor eller tjdnster av samma eller liknande slag, om det finns risk for forvéixling, inbe-
gripet risken for att anvéindningen av varumérket leder till uppfattningen att det finns
ett samband mellan den som anvinder varumérket och innehavaren av varukénne-
tecknet. Fran teoretisk utgangspunkt ror det sig f6ljaktligen om samma prévning av
forvixlingsrisken som vid bedémningen av om nagon kan anses ha gjort intrdng i en

ensamritt (jfr Wessman, a.a., s. 74).

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumirkeslagen avses med ett varukinnetecken bl.a.
ett varukdnnetecken som #r inarbetat, om det inarbetade skyddet giller inom en vésent-
lig del av landet. I forarbetena till varumérkeslagen framhaélls att det i varje enskilt fall

maéste gbras en beddmning av vad som avses med uttrycket vésentlig del av landet.
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Som en utgdngspunkt borde emellertid uttrycket vara tillimpligt pa savil en forhallan-
devis stor del av landet, som pa en eller flera delar som inrymmer en stor del av be-
folkningen (se prop. 2009/10:225, s. 189). Ett lokalt kidnnetecken, som endast &r in-
arbetat i en mindre svensk ort, utgor foljaktligen normalt inte hinder fSr registreringen
av annans varumirke. En stdrre stad, sdsom Malmd, torde dock vara att anse som en

vésentlig del av Sverige, med hénsyn till antalet invanare (se Wessman, a.a., s. 77).

Bedomningen i detta mal

Hovritten har i det foregéende funnit att Trafikforeningen genom inarbetning av
kénnetecknet TAXI STOCKHOLM sedan i vart fall den 1 januari 2007 har ensamriitt
till anvéndningen av savil ordkénnetecknet som kédnnetecknet i figur i ndringsverk-

samhet avseende taxitjinster i Stockholms lén.

Betrdffande den geografiska utbredningen av Trafikforeningens skydd for det inarbe-
tade kénnetecknet TAXI STOCKHOLM konstaterar hovritten att Stockholms 1dn
utgdr ett mycket befolkningstétt och férhallandevis stort geografiskt omrade. Mot den
bakgrunden gér hovritten bedémningen att Trafikforeningens kdnnetecken &r inarbetat

i en visentlig del av landet.

Nir det géller beddmningen av om det foreligger en forvixlingsrisk mellan
Trafikforeningens inarbetade ord- och figurkéinnetecken och Hossein Moshiris varu-
mirkesregistreringar nr 390204, 391360 och 391806 hinvisar hovritten till vad som
ovan konstaterats om att ordkédnnetecknet TAXI STOCKHOLM i dess helhet ingar i
Hossein Moshiris varumirken och att tilldgget av ordet "CITY” i Hossein Moshiris
varumirken dr av underordnad betydelse vid bedomningen av mérkenas helhets-
intryck. Dessutom har hovritten ovan funnit att tilligget av just ordet ”CITY” i
Hossein Moshiris varumirken medfor en risk for att en genomsnittskonsument fér den
felaktiga uppfattningen att méirkena representerar en taxitjinst som erbjuds av Taxi

Stockholm i de centrala delarna av Stockholm.

Vidare instdmmer hovritten i tingsriittens bedémning att de figurativa utformningarna

av Hossein Moshiris varumérkesregistreringar till stor del §verensstimmer med Trafik-
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foreningens figurmirke. Sammantaget gor hovrétten bedomningen att det féreligger en
risk for forvixling mellan Taxi Stockholms ord- och figurkénnetecken och Hossein

Moshiris varumarkesregistreringar nr 390204, 391360 och 391806.

Betréffande Hossein Moshiris varumirkesregistrering nr 387886 bedémer hovritten,
till skillnad fran tingsritten, att varumérkets klart mest sérskiljande och framtridande
bestandsdel utgors av det beskrivande ordet TAXI. Det helhetsintryck som varumérket
astadkommer medfor dédrfor enligt hovritten att det inte finns en risk for att en genom-

snittskonsument forvéxlar varumérket med TrafikfSreningens kédnnetecken.

Angéende Hossein Moshiris varumirkesregistrering nr 408075 dr ordfoljden i mérket
en annan &n i Trafikfreningens ord- och figurmirken. Hovritten gor dérfor, till
skillnad frén tingsrétten, bedomningen att det inte heller betréffande detta varumérke
finns en risk for att en genomsnittskonsument forvixlar det med Trafikféreningens

kédnnetecken.

Hovritten instdimmer i tingsréttens beddmning att Taxi Stockholm inte kan anses ha
underlatit att inom rimlig tid vidta atgéirder for att hindra anviindningen av Hossein

Moshiris registrerade varumairken.

Sammanfattningsvis gor hovritten saledes bedomningen att registreringen av Hossein
Moshiris varumérken nr 390204, 391360 och 391806 har skett i strid med och alltjimt
strider mot varumaérkeslagen. Registreringen av varumérkena ska déirmed hévas. Det
foreligger dock inte forutsdttningar att hiiva Hossein Moshiris varumérken nr 387886
och 408075. Tingsrittens dom i dessa delar ska dérfor upphivas och Taxi Stockholms

talan i dessa delar ogillas.

Vitesforbud

Hogsta domstolen har i NJA 2007 s. 431, efter att ha inhdmtat ett fSrhandsavgérande
fran EG-domstolen, slagit fast att det forhallandet att risken for ett fortsatt varumérkes-
intrang endast &r begréinsad inte utgdr grund for att avsté fran att utfirda ett vites-

forbud.
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Hovritten har ovan konstaterat att Klagandena genom anvindning av ordkénnetecknet
TAXI STOCKHOLM CITY och Hossein Moshiris varumérkesregistrering nr 390204
har gjort sig skyldiga till intrdng i Trafikforeningens inarbetade ord- och figurkénne-
tecken. [ mélet har inte framkommit annat 4n att intrdng alltjamt pagér. Hovritten gor
mot den bakgrunden bedémningen att det finns en risk for att intranget kan komma att
fortsétta och finner i likhet med tingsrétten att det pa grund av detta foreligger forut-
séttningar for att bifalla Taxi Stockholms yrkande om vitesforbud. Forbudet bor avse
anvéndning av kinnetecknet TAXI STOCKHOLM CITY eller kiénnetecken med
vésentligen samma utformning, dvs. ord- eller figurkiinneteken som anvinder ord-
foljden Taxi Stockholm City. Eftersom det i malet &r visat att intrang har skett i
néringsverksamhet avseende taxitjdnster endast i Stockholms ldn bér forbudet

begrinsas pa det sitt som framgar av domslutet.

I friga om vitesbeloppets storlek instimmer hovritten i tingsréttens bedomning och

tingsréttens dom ska dérfor inte dndras i det avseendet.

Rittegangskostnader

Utgangen i hovritten innebdr, trots de mindre éndringar till Klagandenas fordel som
hovrittens domslut innebir, att Klagandena far ses som tappande parter. Klagandena

ska ddrfor ersétta Taxi Stockholm for bolagets rittegéngskostnader dven i hovritten.

Hovritten gér ingen annan beddmning 4n tingsrétten i frAga om skaligheten av Taxi
Stockholms i tingsrétten framstéllda yrkande om erséttning for bolagets rittegangs-

kostnader. Tingsrittens dom ska dérfor inte dndras i denna del.

Den av Taxi Stockholm i hovritten yrkade ersittningen &r skilig. Klagandenas ersitt-

ningsskyldighet ska dérfor bestimmas pa sétt som framgar av domslutet.
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HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga B
Overklagande senast 2015-06-10
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