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HOGSTA DOMSTOLENS

DO M Mal nr
meddelad i Stockholm den 27 november 2003 T 2228-00
KLAGANDE

IFX INFOFOREX SCANDINAVIA ApS, Amagertorv 15,
DK-1160 KOPENHAMN K, Danmark
Ombud: advokaten SB

MOTPART
PN

Ombud: advokaten PA

SAKEN

Varumarkesintrang

OVERKLAGADE AVGORANDET
Svea hovrétt, avd. 2, dom den 8 maj 2000 i mal T 900-96

DOMSLUT

Med andring av hovréttens dom i sjdlva saken faststéller Hogsta domstolen

Postadress Telefon Expeditionstid
Box 2066 08-617 64 00 8.45-12.00
HOGSTA DOMSTOLEN 103 12 STOCKHOLM 13.15-15.00
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punkten 2 i tingsrattens domslut.

Det ankommer pa tingsrétten att efter malets aterupptagande préva fragan om
skyldighet for part att utge erséttning for motparts réttegangskostnader i Hogsta

domstolen.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

IFX INFOFOREX SCANDINAVIA ApS (IFX) har yrkat att Hogsta domstolen,
med undanr¢jande av hovrattens dom, faststaller punkt 2 i tingsrattens dom:
slut.

PN har bestritt andring.

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.
DOMSKAL

Inledning

Raétten till ett varumérke ar en ensamrétt som enligt 4 § forsta stycket varu
méarkeslagen (1960:644) innebér att annan an innehavaren inte i néringsverksam-
het far anvanda ett darmed forvaxlingsbart kannetecken for sinavaror. Enligt 6 §
forsta stycket varumarkeslagen anses ké&nnetecken forvaxlingsbara endast om de

avser varor av sammaeller liknande slag. Vad som i lagen sdgs om varor géller

aven tjanster.
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Den 22 oktober 1993 registrerades PN som innehavare av varumarket
CHECK POINT. Registreringen omfattade inte vissa sérskilda tjanster utan
samtligatjanster enligt den s.k. Nice-klassifikationen i klasserna 35 och 41

samt juridiska utredningar och konsultationer i klass 42.

Tjanster i klass 35 avser " Annons- och reklamverksamhet; foretagsledning;
foretagsadministration; kontorsverksamhet ” och forsta delen av den s.k. for-
klaringen 16d &r 1994:
"Klassen omfattar huvudsakligen tjanster utforda av personer eller organisatio-
ner i forsta hand med avsikt att
(1) ge hjélp vid drift eller ledning av affarsforetag; eller
(2) ge hjalp vid skétsel av affarsataganden eller i samband med kommersiella
funktioner i ett industriellt eller kommersiellt foretag, aven tjanster utfor-
da av reklamféretag huvudsakligen i form av ataganden avseende infor-
mation till allmanheten, tillk&nnagivanden eller meddelanden via alla
slags media och gallande alla slags varor och tjanster.
Onfattar sarskilt

« tjanster bestdende av registrering, atergivning, utarbetande, sammanstallning,
vidarebefordran eller systematisering av skriftliga meddelanden, redogor el ser
och registeruppgifter &ven bearbetning eller utarbetande av matematiska och
statistiska data; " .

| juni 1994 vackte PN talan mot IFX med yrkande om skadestand
under aberopande av att bolaget gjort sig skyldigt till varumarkesintrang.

Frégornai malet & om IFX, som PN pastétt och IFX bestritt, har
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anvant kannetecknet CHECK<POINT som ett kannetecken for en av bolaget till-
handahallen tjanst och om, i safall, anvandningen utgort intrdng i PNs rétt till
det registrerade varuméarket CHECK POINT.

Kannetecken for tjanst?

Det &r ostridigt att IFX har marknadsfort och salt en varai form av en fickter-
minal under kadnnetecknet CHECK+POINT och det har inte gjorts gdllande att

denna anvandning utgjort ett varumarkesintrang.

Fickterminalen & en tradl6s mottagare av information i realtid som vidare-
befordras fran den svenska aktiemarknaden och de svenska och internationella
penning-, valuta, ravaru- och rantemarknadernatill aktorer pa finansmarkna
den. Mottagande av informationen forutsétter att kbparen av terminalen har ett
abonnemangsavtal med IFX. | IFX:s prislista anges bl.a. @t ”abonnemanget
inkluderar allatransmissionskostnader for CHECK<POINT informationen”
och att ett avtal med Televerket om en personsokartjanst inte & "inkluderat i
CHECK<POINT abonnemanget”.

IFX far genom denna anvandning av CHECK+POINT anses ha anvant kanne-
tecknet i néringsverksamhet aven for marknadsforingen av en tjanst. Bade
abonnemanget och informationen har marknadsf6rts med anvandande av
kénnetecknet CHECK<POINT.

Forvéxlingsbeddmningen och betydelsen av ett registrerat varumarkes sér-

skiljni ngsformaga.

| varuméarkeslagens forarbeten uttalades att alla foreliggande omstéandigheter som
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inverkade pa fragan om forvaxlingsbarhet borde beaktas vid bedémningen och
att det darfor inte var lampligt att uppstalla schablonregler for granskningen (se
NJA Il 1960 s. 227). Den traditionella svenska férvéxlingsbedémningen har ut-
gatt fran samspelet mellan méarkenas likhet och varornas likhet, a&ven om andra
omstandigheter i det sérskildafallet har beaktats.

Efter Sverigesintrade i EG skall Radets forsta direktiv 89/104/EEG (varu-
méarkesdirektivet) samt EG-domstolens praxis beaktas vid tilldmpningen av

varumérkesl agen.

| 10:e beaktandesatsen i varumérkedirektivet anges att risken for forvaxling
maste bedémas mot bakgrund av flera faktorer, sérskilt i hur hog grad méarket &ar
kant pa marknaden, den association som det anvanda eller registrerade market
framkallar, graden av likhet mellan mérket och tecknet samt mellan de ifraga-

varande varorna eller tjansterna.

Av EG-domstolens dom den 11 november 1997 i mal C-251/95 Sabel BV ./.
Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24, framgar att domstolen vid bedémningen
av om risk for forvaxling foreligger faster betydande avseende vid det registrera
de varumérkets sérskiljningsformaga. Ju storre varumarkets sarskiljningsformaga
&, desto stOrre & ocksarisken for forvaxling. EG-domstolen har harefter vid
fleratillfallen uttalat att varumarken som antingen i sig eller pa grund av att de &
kanda pa marknaden har hog sarskiljningsformaga atnjuter ett mera omfatande
skydd an varumarken med lagre grad av sarskiljningsforméaga (se bl.a. dom den
29 september 1998 i mal C-39/97 Canon K abushiki Kaisha ./. Metro-Goldwyn-
Mayer Inc.).
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Hogsta domstolen fann i réttsfallet NJA 1990 s. 469, det s.k. Silva-malet, att ett
registrerat varumarkes skyddsomfang inte paverkas med hansyn till méarkets an-
vandning. Som framgar av det ovanstaende talar dock varumérkesdirektivet och
EG-domstolens praxisi en annan riktning. Det far siledes numera anses att an-
vandningen av ett varuméarke har betydelse for vidden av dess skyddsomfang om
och i den man anvandningen har paverkat varumérkets sarskiljningsformaga. Av
detta kan dock inte slutsatsen dras att en bristande anvandning i sig skulle inne-
béra att skyddet for ett registrerat varumérke inskranker sig till enbart den regi-
strerade varan eller, vid en registrering av samtliga varor i en klass, till enbart
varornai dennaklass. Vid beddmningen av risken for forvaxling mellan ett regi-
strerat mérke som inte har anvants och ett yngre marke maste beaktas att inne-
havaren av det aldre mérket har ett ansprak pa ett skydd mot en framtida ur-

sprungsforvaxling.

Utgor IFX:s anvandning av CHECK«POINT intrang i PNsrétt till
CHECK POINT?

Kannetecknet CHECK POINT:s sérskiljningsformaga for de tjanster som

PNs varumérkesregistrering omfattar ar svag bade i vad avser ursprunglig

och forvarvad sarskiljningsformaga. Varumarket &r i viss man beskrivande for
karaktaren av och andamalet for flertalet tjanster i klass 35 och mérket besitter
aven i Ovrigt tamligen 1ag grad av distinktivitet for dessa tjanster. Da varumarket
knappt, om alls, anvénts av PN under den korta tid som forlopt fram till det

att intréngstalan vécktes, vilket & den tidpunkt som &r relevant med han-

syn till den skadestandstalan PN for, har inte heller ndgon sarskilj-

ningsformaga forvarvats genom att det blivit kant. Skyddsomfanget for det



HOGSTA DOMSTOLEN T 2228-00 Sida7 (9)

registrerade mérket fa&r med hansyn till det nu anférda anses vara begransat.

Vad galler markeslikhet sa ar skillnaden mellan det registrerade varumarket
CHECK POINT och CHECK<POINT endast punkten mellan orden CHECK och
POINT i IFX:s kénnetecken. Denna skillnad utgér for den genomsnittlige kon-
sumenten av tjanster i klass 35 en sd obetydlig avvikelse fran CHECK POINT att
det far anses radaidentitet mellan kannetecknen (se EG-domstolens dom den

20 mars 2003 i mal C-291/00 L TJ Diffusion SA ./. Sadas Vertbaudet SA, p.53).

Vad avser varuslagslikhet har PN havdat att den tjanst IFX marknadsfort under
kannetecknet CHECK +POINT &r identisk med eller liknar tjanster som ingar i
klass 35. Han har sarskilt hanvisat till att det & fraga om formedling av finansiell
information och nyheter och till att i IFX:stjanst ingdr att en databas har lagts
upp och att relevant information har sasmmanstéllts och gjorts sokbar. [FX har
invant att den tjanst som tillhandahallits utgor en ren 6verforing av utomstaende

leverantorers obearbetade uppgifter via telekommunikation.

Av utredningen i malet framgar att den tjanst som IFX har marknadsfort har be-
statt delsi ett tillhandahallande av ett abonnemang avseende borsinformation och
finansiella nyheter som vidarebefordrats obearbetade fran producenterna, dels en
overforing viaradiovagor av informationen till den inkopta fickterminalen. In-
formationen som dverforts har skapats eller sammanstallts av utomstaende
producenter sasom Stockholms Fondbors, London International Financial
Futures Exchange, Pml m.fl. Det kan antas att kéllan till informationen samt att
den har presenterats obearbetad i realtid har varit av avgdrande betydelse for

kundens intresse for tjansten.
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Tjansternai klass 35 avser, savitt har ar av intresse, i huvudsak konsulttjénster
inom foretagsledning samt drift och skotsel av ett foretags olika funktioner. Det
kan antas att den potentiella kundkretsen for tjanster i klass 35 och kundkretsen
for IFX:stjanst, som torde vara en mindre omfattande krets, i inte obetydlig om-
fattning Overlappar varandra. Tjansterna i klass 35 utgor emellertidtill sin karak-
tar mer av en intellektuell prestation samt far i allmanhet antas varamer specifikt
utformade for den enskilde kunden &n IFX:sformedling av finansiell information
och nyheter. Tjansternai klass 35 och IFX:stjanst varken konkurrerar med eller
kompletterar varandradven om andamalen med dem kan sdgas vara att utgora ett
stdd i driften av foretag. Den del av IFX tjanst som avser gdva den tekniska
overféringen av informationen i realtid till fickterminaler har inte annat & en
perifer likhet med tjanster i klass 35. Risken for att genomsnittskonsumenten av
tjansterna skall tro att tjansterna harstammar fran samma foretag eller fran fore-
tag med ett ekonomiskt samband minskas av att ett utnyttjande av |FX:s tjanst
forutsatt att kunden forvarvar och anvander fickterminalen. Sammantaget kan
konstateras att de for provningen relevanta tjanster som omfattas av klass 35 och
IFX:s tjanst kan sdgas varai viss man nérliggande, men att det foreligger bety-
dande skillnader i arten av och karaktéren pa tjansterna och de forhallanden un-

der vilka de nyttjas.

Sammanfattande bedéming

Vid en helhetsbeddmning av risken for forvaxling mellan det registrerade var u-
mérket CHECK POINT och det anvanda kannetecknet CHECK <POINT finner
Hogsta domstolen, trots identiteten mellan mérkena, att den |&ga graden av likhet
mellan den tjanst IFX tillhandahdllit och de tjanster i klass 35 som det i detta fall
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ar relevant att jamfora med jamte varumarkets svaga sarskiljningsformaga med-
for att kannetecknet CHECK<POINT i varumérkeslagens mening inte vid IFX:s
anvandning har varit forvéxlingsbart med CHECK POINT.

| avgorandet har deltagit: justitieraden Lars K Beckman, Lennander, Victor,
Dahll6f och Calissendorff (referent)
Foredragande revisionssekreterare: Thornefors



