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EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOLS FORHANDSAVGORANDE

EU-domstolens dom Lansforsakringar, C-654/15, EU:C:2016:998

DOMSLUT

Hogsta domstolen faststéller hovrattens domslut.

Lansforsakringar Aktiebolag (publ) ska ersatta A/S Matek for rattegangs-
kostnader i Hogsta domstolen med 357 000 kr, avseende ombudsarvode, med

ranta enligt 6 8 rantelagen fran dagen for denna dom.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN

Lansforsakringar har yrkat att Hogsta domstolen ska forbjuda Matek, vid vite
om 1 miljon kr, att i naringsverksamhet i Sverige som avser konstruktion,
produktion och montering av tréhus anvanda figuren avbildad i p. 4 (méarket
underst till hoger), oavsett fargsammansattning, ensam eller i kombination

med annat kannetecken.

Lansforsékringar har ocksa yrkat ersattning av Matek for olovligt nyttjande av
Lansforsakringars EU-varumérke 005423116 med 1 039 950 kr jamte ranta
fran den 18 januari 2012, samt for ytterligare skada till foljd av intranget med
100 000 kr.

Matek har motsatt sig att hovrattens dom &ndras.

Parterna har yrkat ersattning for rattegangskostnader i Hogsta domstolen.
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DOMSKAL

Fragan i Hogsta domstolen

1. Fragan i Hogsta domstolen &r hur forvaxlingsbeddmningen ska utforas
mellan ett pastatt intrangsgorande marke och ett EU-registrerat varumarke, nar
varumérkesinnehavaren inte har gjort verkligt bruk av sitt marke for de i

tvisten aktuella varorna eller tjansterna inom fem ar fran registreringen.

Tvisten

2. Lansforsakringar ar en av Sveriges storsta aktorer avseende bl.a.
forsakringar samt bank- och fastighetsmaklartjanster. Bolaget erhdll i januari
2008 en registrering vid OHIM (numera EUIPO) av det varumarke i svartvitt
som framgar av p. 4 nedan (market 6verst till vanster). Registreringen avsag
ett stort antal varor och tjanster i sju varu- och tjansteklasser. Bl.a. omfattade
registreringen forsakringsverksamhet, finansiella tjanster, kapitalférvaltning,
bankroérelse, fastighetsmékleri, véardering av fastigheter, uthyrning av lagen-
heter och afféarslokaler samt fastighetsforvaltning i klass 36 samt bl.a.
uppforande/anlaggande av byggnationer, reparation/underhall samt
installationstjanster i klass 37. Lansforsakringar har i Sverige anvant sitt
varumarke sedan 1969 och det ar ocksa registrerat i det nationella varu-

markesregistret.

3. | slutet av 2011 vackte Lansforsakringar talan mot det estniska foretaget
Matek. Bolaget gjorde géllande att Mateks anvandning under perioden 2008-
2011 i Sverige av en figur, ensam eller i kombination med bolagets namn, for
saluforing av konstruktion, produktion och montering av trdhus utgjorde

intrang i Lansforsakringars ensamrétt till EU-varumarket enligt artikel 9.1 b
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och 9.1 ¢ varumarkesforordningen®. Matek bestred talan. Mateks figur och

kombinationsmarke framgar av p. 4 nedan .

4. Lansforsakringars och Mateks respektive marken:

=l L

L&nsforsakringars registrerade Lansforsakringars figurmarke
figurmérke | farg

i IEmatek

TIMBER FRAME HOUSES

Mateks figurmérke Mateks kombinationsmérke

5. Tingsratten ansag, med tillampning av artikel 9.1 b varumarkes-
forordningen, att det registrerade varumarket och det av Matek anvanda
tecknet var forvaxlingsbara och bifoll Lansforsékringars talan. Talan ogillades

av hovrétten. Bland annat anvande domstolarna — vid prévningen av om det

! Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken i lydelse fore den
23 mars 2016
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forelag likhet mellan parternas tjanster — olika utgangspunkter for bedom-
ningen av omfattningen av det skydd som Lansforsakringar erhallit genom

registreringen.

6. Hogsta domstolen beslutade den 3 december 2015 att begdra ett
forhandsavgdrande fran EU-domstolen. De stallda fragorna tog sikte pa
tillampningen av artikel 9.1 b i varumarkesforordningen och sérskilt
betydelsen av att en innehavare av ett EU-varumarke inte har gjort verkligt
bruk av sitt registrerade varumarke under den femarsperiod som foljer efter
registreringen (femarsfristen). EU-domstolens dom meddelades den

21 december 2016.

Det grundlaggande skyddet och anseendeskyddet enligt varumarkes-

forordningen

7. Av artikel 9 i varumarkesforordningen framgar att ett EU-varumarke
ger innehavaren en ensamrétt. Innehavaren har enligt punkten 1 b ratt att
forhindra tredje man som inte har hans medgivande att i naringsverksamhet
anvanda ett tecken som ar identiskt med eller liknar EU-varumérket, om de
varor och tjanster som omfattas av varumaérket ar identiska med eller av
liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till
forvéaxling hos allmanheten, inbegripet risken for association mellan tecknet

och varumérket (det grundldggande skyddet).

8. Innehavaren har enligt artikel 9.1 ¢ ocksa ratt att forhindra anvandning
av ett tecken som &r identiskt med eller liknar EU-varumérket med avseende
aven pa varor och tjanster av annat slag &n dem for vilka varumarket &r
registrerat, om detta &r kant i unionen och om anvandningen av tecknet utan
skalig anledning drar otillborlig fordel av eller ar till forfang for varumarkets

sarskiljningsformaga eller renommé (anseendeskyddet).
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9. Innehavarens rétt att forhindra annans anvandning av det registrerade
EU-varumarket i Sverige regleras enligt 10 kap. 5 8 varumarkeslagen
(2010:1877) av bl.a. 8 kap. 3 och 4 8§ i den lagen.

Forvaxlingsbeddmningen enligt artikel 9.1 b

10.  Av skal 8 till forordningen framgar att risken for forvaxling ska
bedomas mot bakgrund av en lang rad faktorer. Sarskilt ska det beaktas i hur
hog grad varumarket ar kant pa marknaden, den association som det anvanda
eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan market och
tecknet samt mellan varorna och tjansterna. Enligt EU-domstolen ska det
goras en helhetsbedémning. Bland annat far det registrerade varumarkets
inneboende och forvarvade sarskiljningsformaga betydelse. De olika
faktorerna samspelar och exempelvis kan en hog grad av varu- eller
tjansteslagslikhet medfora att det finns en risk for forvaxling, fastan

markeslikheten ar Iag.

11.  Forvaxlingsbedomningen tar som utgangspunkt sikte pa risken for att
genomsnittskonsumenten forvaxlar varornas eller tjansternas kommersiella
ursprung. | ett intrangsmal skiljer sig den bedémningen i allménhet fran den i
ett registreringsarende. | det senare fallet far provningen normalt en abstrakt
karaktar och koncentreras kring kanneteckenslikhet, varuslagslikhet och
sarskiljningsformaga. Vid en talan om intrang foreligger det i allmanhet fler
omstandigheter som kan ge ljus at fragan om det har funnits en reell risk for
skada pa grund av forvéxling (och pa varumérkets anseende), eftersom tvisten
har sin bakgrund i en faktisk anvandning. Det staller i allmanhet krav pa en
mer nyanserad helhetsbeddmning. Bevisbdrdan for skaderisken vilar som

utgangspunkt pa varumarkesinnehavaren.
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12.  Forvaxlingsbedomningen ska ske med utgangspunkt i uppfattningen hos
genomsnittskonsumenten for den aktuella typen av tjanst eller vara. Genom-
snittskonsumenten forvantas vara normalt informerad samt skéligen
uppmaérksam och upplyst. Den genomsnittskonsument som koper dyra
kapitalvaror &r normalt mer uppmarksam &n den som gor vardagliga
smainkop; risken for forvaxling ar mindre vid kop av dyra varor. Detsamma
galler om koparna ar experter. (Se t.ex. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323.)

13.  Huruvida det foreligger en risk for skada pa varumarkets ursprungs-
funktion pa grund av forvaxlingsrisken utgor visserligen en rattslig
bedomning, men den &r beroende av de faktiska forhallandena i det enskilda
fallet. Det innebar att domstolen ocksa maste gora en bevisvardering av

omstandigheter som part har aberopat till stod for sin installning.

Forvaxlingsbedomningen nar varumérket inte har anvants under femarsfristen

14. 1 skal 10 till varuméarkesférordningen anges att det endast &r beréttigat
att skydda EU-varumérken i den utstrackning som dessa faktiskt anvands. Det
har inte ansetts motiverat att ett varumarke som inte anvands (ett s.k. forrads-
marke) ska fa hindra konkurrensen genom att begransa vilka kannetecken som
kan registreras av andra eller genom att franta konkurrenter méjligheten att
anvénda identiska eller liknande k&nnetecken for varor och tjanster av
identiskt eller liknande slag som dem som skyddas av registreringen (se p. 25 i
EU-domstolens forhandsavgorande till detta mal). For att ensamratten till ett

EU-varumarke ska forbli skyddad kravs darfor att mérket anvands.

15.  Av artiklarna 15 och 51 i férordningen foljer bl.a. att om innehavaren
inte inom fem ar fran registreringen har gjort verkligt bruk av EU-varumarket

inom unionen for de varor och tjanster for vilka det har registrerats (femars-
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fristen), sa kan rattigheterna till varumarket efter ansokan forklaras helt eller
delvis upphévda. En sadan forklaring kan ocksa lamnas av domstol i ett
genkaromal till ett mal om varumarkesintrang. Ett pastaende om icke-

anvandning kan dven beaktas som en invandning i sak.

16.  Under femarsfristen kan registreringen emellertid inte upphévas pa den
grunden att varumarkesinnehavaren inte anvander varumarket. Innehavaren
ges darmed mojlighet att under fristen allt eftersom ta méarket i bruk for de
varor och tjanster som registreringen omfattar (jfr p. 26 i EU-domstolens
forhandsavgorande). Ensamratten tar saledes under femarsfristen inte direkt
sikte pa att skydda varumarkets ursprungsfunktion i det fallet att market inte

annu har borjat anvandas for varorna eller tjansterna ifraga.

17.  Av EU-domstolens forhandsavgdrande framgar pa vilket satt regle-
ringen ger varuméarkesinnehavaren skydd mot intrang under femarsfristen aven
om denne inte har gjort verkligt bruk av market. Vid en intrangstalan behdver
innehavaren i det fallet inte visa att varumérket har varit i verkligt bruk for de

varor eller tjanster som registreringen omfattar (p. 29 i avgorandet).

18. EU-domstolens tolkning av regleringen befriar emellertid inte varu-
markesinnehavaren fran att i de flesta fall behova visa att det foreligger en
forvaxlingsrisk. Det ar endast da det rader full markesidentitet och varu- och
tjansteslagsidentitet (s.k. dubbel identitet) for annans anvandning, som risk for

forvéxling inte behover visas (jfr artikel 9.1 a i varumarkesforordningen).

19. En beddmning av om det har forelegat en forvéaxlingsrisk under
femarsfristen bor goras som om varumarkesinnehavaren hade gjort verkligt
bruk av market for samtliga de varor och tjanster som registreringen avser.
Om innehavaren faktiskt har anvant det registrerade varumarket for andra

varor eller tjanster &n dem som tvisten avser, och det har inneburit att market
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har forvarvat en sarskiljningsformaga utover vad som foljer av dess
originalitet, liksom om market har blivit ként, bor detta kunna beaktas till

innehavarens fordel.
Bedomningen i detta fall av intrang i det grundlaggande skyddet

20.  Ett forsta steg i intrangsprovningen ar att bedoma mérkeslikheten
mellan Mateks tecken och Lansforsakringars EU-varumarke. Fragan om
ljudlikhet &r inte relevant och ingen av figurerna kan ségas ha ett begrepps-
massigt innehall som paverkar forvaxlingsbedomningen. Den visuella likheten
mellan figurerna ar daremot betydande. Savitt utrett har figuren i Mateks
tecken 1 Sverige huvudsakligen anvénts tillsammans med texten “matek
TIMBER FRAME HOUSES” (se p. 4 médrket nederst till hoger). Figuren
framtrdder som en dominerande del, men genom kombinationen med text ges

aven en upplysning med ett visst begreppsmassigt innehall.

21. Sammanfattningsvis kan det konstateras att markeslikheten ar hog, men
inte patagligt hog. Likheten minskar nar Mateks figur anvands i kombination

med texten.

22.  Vid prévningen av varuslagslikheten &r det en utgangspunkt att det ar
samtliga de varor och tjdnster som omfattas av L&nsforsékringars registrering
som ska ligga till grund for jamforelsen med de varor och tjanster som Matek
ostridigt har anvéant sitt tecken for, dvs. saluféring och utférande av konstruk-
tion, produktion och montering av trahus (p. 19). Det far anses foreligga
identitet mellan dessa tjanster och Lansforsékringars registrering av
“uppférande/anliggande av byggnationer” i tjinsteklass 37. Aven Linsforsik-
ringars registrering av fastighetsmékleri och varderingar av fastigheter,
reparation och underhall och ytterligare nagra av de tjanster som omfattas av

Lansforsékringars registrering i tjansteklass 36 kan riskera att foranleda ett
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tankemassigt samband till konstruktion, produktion och montering av tréhus,
eftersom omsattningskretsarna i viss man kan éverlappa. Det rader emellertid

mellan dem och Mateks tjanster en avsevart lagre grad av likhet.

23. HOgsta domstolen delar tingsrattens och hovréttens bedémning att
varumarkets ursprungliga sarskiljningsformaga ar normal och att utredningen
visar att Lansforsakringars figur, i svartvitt, ar kand i Sverige. Sarskiljnings-
formagan har darmed kommit att bli hdg, vilket som utgangspunkt ska anses
paverka risken for forvaxling (jfr t.ex. SABEL mot Puma, Rudolf Dassler
Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, p. 24, och Canon Kabushiki Kaisha mot
Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, p. 18). Det kan inte anftras
mot Lansforsakringar att bolaget inte har anfort nagra konkreta omstandig-

heter eller bevis som indikerar att forvaxling faktiskt har skett.

24.  Av utredningen framgar bl.a. foljande omstandigheter av relevans for
helhetsbedémningen. Matek riktar sin verksamhet i Sverige framst mot
professionella aktorer, framfor allt aterforsaljare, arkitekter och byggforetag.
Produktionen och monteringen av prefabricerade tréhus avser i huvudsak
hyreshus, forskolor och skolor, men dven privathus omfattas av utbudet.
Matek marknadsfor inte husen till slutkonsument utan via aterférséljare, men

det hander att enskilda privatpersoner vander sig till direkt till bolaget.

25.  Omséttningskretsen for produktion och montering av prefabricerade hus
avsedda for néringsverksamhet i vid bemérkelse och for privatboende omfattar
bade professionella aktorer och privatpersoner. De professionella aktorerna
kan forvantas ha god k&nnedom om varumarken i branschen och vara mycket
uppmarksamma pa vilka foretag som star bakom dem. Nér det géller privat-
personer maste beaktas att kop av tjansten att uppfora en bostad inte hor till de
vardagliga inkdpen utan tvartom kan antas vara en av de storsta investeringar

privatpersoner gor. Det torde knappast forekomma spontankdp, och det ror sig
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inte om en leveransklar vara. Genomsnittskonsumenten i omsattningskretsen
kan, sérskilt med hansyn till sitt intresse av veta vem som har att svara for ett
eventuellt fel eller férsening, forvéantas vara uppmarksam infor sitt beslut om
kop eller bestallning och i avsevart hogre grad &n for andra varu- och
tjansteslag intresserad av att veta vem det &r som erbjuder sina tjanster.
Lansforsakringar har inte fort nagon bevisning om att férhallandena i detta fall

avviker fran vad som nu har sagts.

26.  Vid en helhetsbeddmning kan det — dven med beaktande av den relativt
sett hoga markeslikheten, tjansteslagslikheten och sarskiljningsformagan —
med hénsyn till den speciella kdpsituationen och det slag av tjanster for vilka
det rader identitet inte anses foreligga risk for att en genomsnittskonsument
forvaxlar Lansforsakringars och Mateks varumérken eller far uppfattningen att

det finns ett ekonomiskt band mellan Matek och Lansforsékringar.

27.  Aven vad galler forvaxlingsrisken mellan Mateks anvandning avseende
sina tjanster med Lansforsakringars registrering i dvrigt i klass 36 och 37 leder
helhetsbedémningen till att det inte rader sadan risk for foérvéaxling som anges i
artikel 9.1 b i varumérkesférordningen. Mateks anvandning av sitt varumaérke
utgor saledes inte nagot intrang i Lansforsakringars ratt enligt artikel 9.1 b,

Lansforsékringars talan kan darfor inte bifallas pa denna grund.

Beddmning av intrang i anseendeskyddet

28.  Lansforsakringars varumarke ar ként i den del av EU dar Mateks
patalade anvandning har skett. Varumarket omfattas darmed av det utokade
skyddet enligt artikel 9.1 ¢ i varumérkesférordningen. Hogsta domstolen
ansluter sig till hovrattens slutsats, i huvudsak pa de skal som hovratten har
anfort, att Mateks markesanvandning inte har utgjort intrang i varumarkets

anseendeskydd. Det foreligger saledes inte heller intrang i Lansforsakringars
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ratt enligt artikel 9.1 c. Inte heller pa denna grund kan darfor Lansforsak-

ringars talan bifallas.
Slutsats

29. Sammanfattningsvis foreligger inte intrang i Lansforsakringars ratt
enligt artikel 9.1 b eller c i varumérkesforordningen och hovrattens domslut
ska darfor faststallas. Matek ska tillerkdannas ersattning for sina rattegangs-
kostnader i Hogsta domstolen, vilka ocksa inkluderar processen vid EU-

domstolen, med yrkat belopp.

| avgorandet har deltagit: justitierdden Gudmund Toijer, Kerstin Calissendorff
(referent), Sten Andersson, Stefan Johansson och Mari Heidenborg
Foredragande justitiesekreterare: Karin Annikas Persson



