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DOMSLUT

1. Med dndring av punkterna 1, 2 och 4 i Patent- och marknadsdomstolens dom ldmnar
Patent- och marknadsdverdomstolen e-Boks A/S talan utan bifall och befriar Tellus-
Talk AB fran skyldigheten att ersétta e-Boks A/S for dess rittegangskostnad i Patent-
och marknadsdomstolen samt forpliktar e-Boks A/S att ersitta TellusTalk AB for dess
rittegangskostnad dar med 745 000 kr, varav 665 000 kr avser ombudsarvode, jimte
ranta pa beloppet enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran den 22 mars 2019 till dess

betalning sker.

2. e-Boks A/S ska ersitta TellusTalk AB for dess riattegangskostnad i1 Patent- och
marknadsdoverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr avser ombudsarvode, jamte
ranta pd beloppet enligt 6 § rintelagen (1975:635) frin denna dag till dess betalning

sker.




Sid 3
SVEA HOVRATT DOM PMT 4529-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

YRKANDEN M.M.

TellusTalk AB (TellusTalk) har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska
ogilla e-Boks A/S (e-Boks) talan i dess helhet, befria TellusTalk fran skyldigheten att
ersitta e-Boks for dess réttegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt for-

plikta e-Boks att ersétta TellusTalk for dess réittegangskostnad dar.

e-Boks har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom &ndras.

Parterna har yrkat ersittning for rattegdngskostnader i Patent- och marknadsdver-

domstolen.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

TellusTalk har i Patent- och marknadsoverdomstolen franfallit sin invdindning att
TellusTalks innehav av det dldre EU-varumadrket EBOX EBOX PLATFORM innebar

att e-Boks inte kan motsitta sig TellusTalks anvéindning av kdnnetecknet ebox.

e-Boks har i Patent- och marknadsdverdomstolen uppgett att bolaget har godtagit
underinstansens bedomning att e-Boks registrerade varumérken har en ursprunglig
sarskiljningsformaga av normalgraden for aktuella tjénster. Patent- och marknadsover-
domstolen uppfattar att e-Boks genom detta stillningstagande inte lingre gor géllande
att bolagets varuméarken har en forstarkt sarskiljningsformaga genom omfattande

anviandning.

Parterna har 1 6vrigt dberopat samma omstandigheter till grund for sin talan i Patent-
och marknadsoverdomstolen som i1 Patent- och marknadsdomstolen och héar utvecklat

talan pé 1 huvudsak samma sitt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Den bevisning som parterna har &beropat hdr dr ockséd densamma som 1 Patent- och

marknadsdomstolen.
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DOMSKAL
Utgangspunkterna for forvixlingsbedomningen

Forviaxlingsbedomningen tar som utgdngspunkt sikte pé risken for att genomsnitts-
konsumenten forvéxlar varornas eller tjansternas kommersiella ursprung. Vid prov-
ningen av frigan om det finns en risk for forvixling ska en helhetsbeddomning goras av
samtliga relevanta faktorer och bedomningen ska ske med utgangspunkt i uppfattning-
en hos genomsnittskonsumenten for den aktuella typen av vara eller tjanst. Centralt for
forvaxlingsbeddmningen dr mérkenas likhet och om de avser varor eller tjinster av
samma eller liknande slag. Fragan om det finns en risk for att en genomsnittskon-

sument forvaxlar tva kidnnetecken &r en réttsfraga.
e-Boks varumirken och TellusTalks anvindning av kiinnetecknet ebox

e-Boks dr innehavare av tva identiska registrerade figurvarumérken som innehéller
beteckningen “eBoks”, varav ett internationellt varumérke med giltighet 1 Sverige och
ett EU-varumirke, samt ett registrerat svenskt figurvarumérke som innehaller beteck-
ningen “eBoks.se”. Varumérkena &r registrerade for olika former av digitala varor och
tjanster. Har kan sarskilt ndimnas registreringen av det internationella varumérket i

klass 38 for bl.a. “digital signatures and documents”.

e-Boks registrerade varumérken har foljande utformning.

B Boks

[5)Boks.se

I mélet &r ostridigt att TellusTalk pa sin webbplats har tillhandahallit en kostnadsfri

digital tjanst for privatpersoner och foretag, innefattande tjanster for elektronisk



Sid 5
SVEA HOVRATT DOM PMT 4529-19
Patent- och marknadsGverdomstolen

signering av bl.a. avtal och dverenskommelser, under kinnetecknet ebox dels 1 ett

figurativt utforande, dels som ordmérken i tvd olika utforanden.

De kénnetecken som TellusTalk har anvént sig av har f6ljande utformning.

min.ebox.nu

min.ebox

Omsittningskretsen

Patent- och marknadsdverdomstolen delar underinstansens bedoémning att omséttnings-
kretsen for de 1 malet aktuella tjinsterna utgors av savil privatpersoner som foretag,
organisationer och myndigheter. Omséttningskretsen bestér alltsa av olika delar dar
den genomsnittliga anvéndaren i1 de olika delarna kan ha varierande uppmairksamhets-
grad. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit kan forvaxlingsbeddmningen i detta
fall utgé fran en normalt informerad samt skéligen uppmérksam och upplyst genom-

snittskonsument i Sverige.

Kinneteckenskraften hos e-Boks varumarken

Den inledande bestdndsdelen i form av bokstaven e i e-Boks varumérken, ar en veder-
tagen forkortning for elektronisk. Den far darfor, som Patent- och marknadsdomstolen
anfort, anses vara beskrivande for en tjanst som dr elektronisk eller digital. Det darpa
foljande danska ordet boks, som i mérket ar skrivet med inledande versal har, som

Patent- och marknadsdomstolen anfort, pd svenska betydelsen lada eller box.

Textelementet 1 e-Boks varumarken ar siledes pa danska beskrivande for tjénster for

elektroniska brevlador och boxar. Det danska ordet e-Boks kan ddremot inte anses
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deskriptivt for de tjinster som &r aktuella i malet, nimligen elektroniska signaturer.
Mirket far ddrigenom viss sdrskiljningsforméga genom textelementet i sig, men fram-
for allt genom mairkets figurativa utformning. e-Boks varumérken betraktade i dess
helhet har dérfor for registrering erforderlig sarskiljningsformaga for i mélet aktuella

tjdnster.

Fragan om det finns risk for forvixling

Niér det géller fragan om tjdnsteslagslikheten instimmer Patent- och marknadsover-
domstolen 1 de 6verviganden och bedomningar som Patent- och marknadsdomstolen
har gjort och ansluter sig till underinstansens slutsats att TellusTalk anvént kidnne-
tecken innehédllande sammanséttningen ebox for tjdnster som i vart fall i hog grad
liknar de tjdnster avseende elektronisk signering som e-Boks varumérken &r

registrerade for.

I fraga om mdrkeslikheten konstaterar Patent- och marknadséverdomstolen att det
finns en likhet mellan sammansittningen ebox 1 TellusTalks kdnnetecken och text-
elementet eBoks i e-Boks varumérken. Patent- och marknadséverdomstolen kan 1 detta
sammanhang konstatera att det finns en viss fonetisk likhet mellan mérkena. Daremot
ar den visuella och konceptuella likheten mer begriansad; dels eftersom det ar fraga om
ord med fa bokstéver dér bokstdverna ’ks” och ”’x” ger olikartat synintryck, dels efter-
som genomsnittskonsumenten torde uppfatta en betydelseskillnad mellan boks” och
”box”. Vidare ska ocksa beaktas att den figurativa utformningen och fargsittningen

hos e-Boks kombinerade ord- och figurmérke framtriader tydligt.

Vid den helhetsbedomning som ska goras finner Patent- och marknadsdverdomstolen
att TellusTalks mérken — d&ven med beaktande av att bolagen erbjuder i vart fall i hog
grad liknande tjanster — skiljer sig pa ett sddant sétt fran e-Boks médrken att det inte
foreligger nagon risk for att en genomsnittskonsument forvéixlar TellusTalks mérken
med e-Boks registrerade varumarken. e-Boks talan ska dérfor, redan pé denna grund,
ldmnas utan bifall. Patent- och marknadsdomstolens dom ska dndras i enlighet med

detta.
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Rittegingskostnader

Patent- och marknadséverdomstolens bedomning innebér att e-Boks dr forlorande part
1 malet och darfor ska ersétta TellusTalk for riattegangskostnader i savél Patent- och

marknadsdomstolen som Patent- och marknadsdoverdomstolen.

I Patent- och marknadsdomstolen yrkade TellusTalk ersittning for rattegdngskostnad
med 745 000 kr, varav 665 000 kr avsag ombudsarvode och 80 000 kr avsag bolagets
eget arbete. e-Bok vitsordade som skiliga belopp 450 000 kr for ombudsarvode och
30 000 kr for eget arbete.

I Patent- och marknadséverdomstolen har TellusTalk yrkat ersittning for rattegangs-
kostnad med 380 000 kr, varav 370 000 kr for ombudsarvode och 10 000 kr for bo-
lagets eget arbete. e-Boks har vitsordat ett ombudsarvode om 215 355 kr som skéligt
och overléatit at ritten att bedoma skiligheten av yrkad erséttning for TellusTalks eget

arbete.

Nar det forst géller frdgan om ersittning for rattegangskostnad i underinstansen kan
Patent- och marknadséverdomstolen konstatera att &ven om fragorna i mélet har varit
relativt begransade har malet kravt utredningsarbete av bada parter. Skriftvéxlingen i
Patent- och marknadsdomstolen var ocksé av viss omfattning och forberedelsen inne-
fattade dven sammantride for muntlig forberedelse. Malet avgjordes efter huvudfor-
handling. Det kan ocksa konstateras att TellusTalk inledningsvis inte foretraddes av
ombud. Sammantaget beddmer Patent- och marknadséverdomstolen att den erséttning
for rittegdngskostnad som TellusTalk begirt erséttning for 1 Patent- och marknads-
domstolen for ombudsarvode och for eget arbete dr skilig. e-Boks ska darfor ersitta
TellusTalk for dess rittegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med yrkat
belopp.

Malet 1 Patent- och marknadsdverdomstolen har i allt vdsentligt varit detsamma som i

Patent- och marknadsdomstolen. Med hénsyn hartill och till att frigorna 1 malet har
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varit av begransad karaktdr finner Patent- och marknadsdverdomstolen att den ersitt-
ning for ombudsarvode som TellusTalk har begirt &r for hog. Patent- och marknads-
overdomstolen bedomer att skélig ersdttningen for ombudsarvode hér uppgér till

270 000 kr. Yrkad erséttning for bolagets eget arbete dr dock skélig. Det innebdr att e-
Boks ska ersitta TellusTalk for dess rattegangskostnad i Patent- och marknadsdver-
domstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr for ombudsarvode och 10 000 kr for
bolagets eget arbete.

OVERKLAGANDE
Det saknas skil att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknads-
overdomstolens domar inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om

patent- och marknadsdomstolar). Denna dom far darfor inte 6verklagas.

I avgorandet har deltagit hovrittslagmannen Per Carlson (skiljaktig), hovrittsrdden
Kerstin Norman, referent, och Sara Ulfsdotter samt tf. hovrittsassessorn Sofia Kilander

Berggren.
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Hovrittslagmannen Per Carlson dr skiljaktig i sjélva saken och, 6verrdstad i denna del,

skiljaktig 1 fraigan om réttegangskostnad samt anfor foljande.

I sjdlva saken &r kdnneteckenskraften hos e-Boks varumérken av avgorande betydelse
for bedomningen av frdgan om forvéxling. Den inledande bestandsdelen e i e-Boks
internationella figurvarumérke eBoks &r en vedertagen forkortning for elektronisk. Den
far darfor, som Patent- och marknadsdomstolen anfort, anses vara beskrivande for en
tjanst som dr elektronisk eller digital. Det darpa foljande danska ordet boks och som i
market ar skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen
anfort, betydelsen ldda eller box. I forbindelse med bl.a. tjanster avseende elektronisk

eller digital signering &r mirkesordet Boks ocksa dgnat att uppfattas i denna betydelse.

Vid denna bedomning maste méirkesordet eBoks, nér det anvdnds for tjédnster avseende
elektronisk eller digital signering, anses vara dgnat att uppfattas 1 betydelsen
elektronisk eller digital 1ada eller box. E-Boks varumirke dr ddrmed inte direkt
beskrivande for tjanster av detta slag, men maste anses vara dgnat att leda tanken till
t.ex. en elektronisk eller digital anordning for att skapa, behandla eller lagra
elektroniska signaturer. Vid denna beddmning har textelementet i e-Boks varumérken i
sig for registrering erforderlig sarskiljningsformaga for tjinsterna avseende elektronisk

signering, 14t vara att denna inte ar sdrskilt stark.

Nar det giller tjansteslagslikheten mellan de tjanster som de motstdende mérkena avser
kan forst konstateras att det enligt allmént sprakbruk, som Patent- och
marknadsdomstolen funnit, inte kan goras nagon skillnad mellan en digital signatur
och en elektronisk signatur. Inte heller framgar av utredningen att det skulle finnas en 1
sammanhanget relevant teknisk skillnad mellan digitala och elektroniska signaturer.
TellusTalk har sdledes, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, anvéint sina
varumirken for tjanster som 1 vart fall 1 hog grad liknar dem som E-boks

internationella varumarke &r registrerat for.

Vad giller mirkeslikheten finns en visuell skillnad mellan sammansattningen ebox i

TellusTalks kdnnetecken och textelementet eBoks i1 e-Boks varumérken. Det finns
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ocksa andra mirkeselement som skiljer mdrkena frén varandra, sdsom den figurativa
inramningen av bokstaven e i e-Boks varumérken. Emellertid kan det hallas for visst
att de motstaende aktuella tjansterna bendmns och efterfragas under den sérskiljande
sammansittningen ebox respektive eBoks. Mirkeselementet ebox i TellusTalks
kénnetecken dr fonetiskt identiskt med eBoks i e-Boks varumarke och i forbindelse
med de aktuella tjansterna dven dgnat att ge upphov till samma forestillningsinnehall

som eBoks.

P& grund av det anforda foreligger en risk for att TellusTalks kdnnetecken forvéxlas
med e-Boks internationella varumérke, varfor TellusTalks 6verklagande skall 1dmnas

utan bifall i sjdlva saken.

I frdgan om réttegdngskostnad kan konstateras att milet har rort rattsfrigor som pa
kénneteckensomradet dr vanligt forekommande och tdmligen ordindra samt att mélet
varit av begrdansad omfattning. Med hédnsyn till malets art och omfattning framstar
darfor den av TellusTalk fordrade erséttningen for ombudsarvode som alltfor hog. Vid
en samlad beddmning kan en hogre ersittning for ombudsarvode @n den som e-Boks
vitsordat inte anses ha varit skiligen pakallad for att tillvarata bolagets ritt, vare sig i

Patent- och marknadsdomstolen eller 1 Patent- och marknadsdverdomstolen.

Aven den av TellusTalk i Patent- och marknadsdomstolen fordrade erséttningen for
bolagets eget arbete framstar som alltfor hog, bl.a. 1 betraktande av att bolaget
foretrétts av tva ombud. Med hiansyn hirtill och till att TellusTalk inte ndrmare
redogjort fOr sitt arbete 1 Patent- och marknadsdomstolen far bolaget anses vara
skéligen tillgodosett med den erséttning som e-Boks vitsordat. Den av TellusTalk
fordrade ersdttningen for eget arbete i Patent- och marknadséverdomstolen far dock,

som majoriteten ocksa funnit, anses vara skilig.
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STOCKHOLMS TINGSRATT DOM Mal nr
Patent- och marknadsdomstolen 2019-03-22 PMT 661-18
Meddelad i
Stockholm
PARTER
Kirande

e-Boks A/S, CVR nr. 25674154
Dampfaergevej 28, 2100 Képenhamn
Danmark

Ombud: Advokaten C.B. och jur.kand. D.H.
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm

Svarande
TellusTalk AB, 556429-8213
Kungsgatan 37, 8 trappor, 111 56 Stockholm

Ombud: Advokat J.M.
Advokatfirman Evander HB, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm

Ombud: Jur.kand. S.L.
Klarsprak, Jungmansgatan 1, 619 34 Trosa

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen forbjuder TellusTalk AB, vid vite om 200 000 kr,
att i naringsverksamhet for elektronisk signering av dokument anvénda kénnetecknet

ebox.

2. Patent- och marknadsdomstolen forordnar att forbudet under punkten 1 ska trdda i

kraft 30 dagar efter att denna dom har vunnit laga kraft.

3. Patent- och marknadsdomstolen ldmnar e-Boks A/S talan 1 6vrigt utan bifall.

4. TellusTalk AB ska ersétta e-Boks A/S for dess riattegangskostnader med 478 322 kr,

varav 450 000 kr avser ombudsarvode, jdmte rdnta pa beloppet enligt 6 § rantelagen

(1975:635) fran denna dag till dess betalning sker.

Dok.1d 1982319

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Rédhuset, 08- 561 654 70 méndag — fredag
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se
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BAKGRUND

Bolaget e-Boks A/S (e-Boks) dr ett danskt foretag med verksamhet 1 Sverige. Bolaget
tillhandahaller olika typer av digitala tjanster, bl.a. en digital brevlida och tjanster for
elektronisk signering av dokument. Bolaget 4r innehavare av tvé identiska registrerade
figurvarumirken omfattande termen “eBoks”; ett internationellt varumérke med
giltighet i Sverige och ett EU-varumairke (registreringsnummer 1074662 respektive

009943044). Dessa figurmérken ser ut enligt foljande.

B Boks

e-Boks internationella varumaérke registrerades den 9 februari 2011 och blev godként i
Sverige 1 november 2015. I Sverige ér det internationella varumarket registrerat i

foljande klasser och for foljande varor/tjdnster.

"9 Computer software, recorded; computer programmes (downloadable); computer
software for use in Internet-based services; computer software for use in electronic
storage, safe-keeping and for logistics purposes; computer application software for
mobile phones; computer encryption software, computer software for records

management; recorded electronic data, sound and image carriers.

38 Telecommunications, namely provision of digital distribution channels and digital
communication channels; provision of digital portals for the exchange of data,
documents, sound, images and signatures; Internet-based services in form of provision
of user access and rental of access time to global computer networks to databases with
contents of electronically stored data, documents, images, sounds, and signatures;
provision of digital communication channels to facilitate two.way communication,
including exchange of confidential information, communication, digital signatures and
documents; electronic mail aided and mobile telephone network aided transmission of

messages.

39 Storage; safe-keeping; physical storage of documents, data, sound and images,

including such stored on electronic media; storage information.”
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EU-varumairket registrerades den 27 mars 2015 och ir registrerat i foljande klasser och

for foljande varor/tjdnster.

9 Registrerade datormjukvaror; Datorprogram (nedladdningsbara); Datorprogramvara
for internetbaserade tjénster; Programvara for elektronisk lagring, séker forvaring och
for logistikdndamal; Datortillimpningsprogramvara for mobiltelefoner; Programvara for
kryptering; Programvara for inspelningshantering; Inspelade elektroniska data, ljud- och
bildbérare. Inga av de ndmnda for anvdndning inom sektorn for personalverksamhet och
-produkter, eller av avlonings- eller 16netjanster och produkter och ej datamaskinvara
och -programvara till ndmnda varor och tjénster for samling, inspelning, visualisering,
overvakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och

for optimering av energisaldo.

35 Elektronisk lagring av data, dokument, ljud och bilder i databaser eller lagrade pa
andra elektroniska medier. Ej tjanster tillhandahallna av samtalscentraler; Inga av de
ndmnda for anvdndning inom sektorn for personalverksamhet och -produkter, eller av
avlonings- eller l6netjénster och produkter och ej datamaskinvara och -programvara till
ndmnda varor och tjénster for samling, inspelning, visualisering, dvervakning, kontroll
och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och for optimering av

energisaldo.

38 Telekommunikationer, Overforing av data och programvaruprogram;
Internetbaserade tjanster i form av anviandardtkomst och uthyrning av atkomsttid till
globala datornit till databaser med innehall av elektroniskt lagrade data, dokument,
bilder, foton och personliga data; Elektronisk post; Datorstodd dverforing av
meddelanden och bilder; Fiberoptisk ndtkommunikation; Kommunikation via
datorterminaler; Talsvarstjanster, Kommunikationer via telefon; Mobil
telekommunikation; E-poststodd och mobiltelefonnétstodd dverforing av meddelanden.
Ej tjanster tillhandahallna av samtalscentraler och ej datamaskinvara och -programvara
till nimnda varor och tjénster for samling, inspelning, visualisering, dvervakning,
kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och for optimering

av energisaldo.

39 Lagring; Skyddsforvaring; Fysisk lagring av dokument, data, bilder och ljud,
inklusive sadant lagrat pa elektroniska media. Forvaring, information avseende och ej

datamaskinvara och -programvara till nimnda varor och tjdnster fér samling, inspelning,
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visualisering, 0vervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och

energikonsumtionsdata och for optimering av energisaldo.

42 Datorprogrammering; Utformning, utveckling, genomférande och uppdatering av
programvara; Datormjukvaruradgivning; Uthyrning av datorprogramvara; Fysisk och
icke-fysisk konvertering av data eller dokument till elektroniska medier; Fysisk eller
icke-fysisk konvertering av datorprogram och data; Himtning av datorinformation;
Aterstillande av datainformation; Elektronisk sikerhetsforvaring av data, dokument,
ljud och bilder i databaser eller lagrade pa andra elektroniska media; Ej tjdnster
tillhandahallna av samtalscentraler; Inga av de ndmnda for anvindning inom sektorn for
personalverksamhet och -produkter, eller av avlonings- eller 16netjanster och produkter
och ej datamaskinvara och -programvara till nimnda varor och tjanster for samling,
inspelning, visualisering, 6vervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och

energikonsumtionsdata och for optimering av energisaldo.”

e-Boks ér vidare innehavare av det registrerade svenska figurvarumarket

(registreringsnummer 527909).

E)Boksse

Det svenska varumirket registrerades den 12 november 2015 och &r registrerat i

foljande klasser och for foljande varor/tjanster.

9 Datormjukvaror; registrerade; datorprogram; nedladdningsbara; datormjukvaror till
internetbaserade tjénster; datormjukvaror for anvéndning vid elektronisk lagring och
forvaring for logistikindamal; dataapplikationsmjukvara for mobiltelefoner;
datormjukvaror for kryptering; datormjukvaror for register- och databashantering;

registrerade elektroniska data-, ljud- och bildbérare.

38 Telekommunikationsverksamhet; dverforing av dator- och mjukvaruprogram;
internetbaserade tjdnster i form av upplatande av anvédndardtkomst och uthyrning av
atkomsttid till globala datornitverk avseende databaser innehallande elektroniskt
lagrade data, dokument, bilder, fotografier och personliga uppgifter; elektronisk post;

datorstodd overforing av meddelanden och bilder; kommunikation via fiberoptiska
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nitverk, kommunikation via dataskdrmar; tjinster avseende rostbrevlddor; telefoni;

mobiltelefoni; sindning av meddelanden via elektronisk post och mobiltelefonnat.

39 Forvaring; lagring, fysisk lagring av dokument, data, ljud och bilder; fysisk lagring
av dokument, data, ljud och bilder lagrade pa elektroniska medier; information avseende

forvaring.

e-Boks tre varumérken bendmns gemensamt Varumairkena.

TellusTalk AB (TellusTalk) ér ett foretag som tillhandahaller meddelandetjanster for
foretag inom bl.a. SMS, MMS och e-post. Bolaget dr innehavare av EU-varumérket
EBOX EBOX PLATFORM i figur (registreringsnummer 008664997) som
registrerades den 13 maj 2010 och &r registrerat i foljande klasser och for foljande

varor/tjanster.

9 Minnesskivor och disketter for datorer, registrerade datorprogram och datorer, dess

delar och tillbehor och kringutrustning for dessa, ingaende i denna klass.

38 Telekommunikation, kommunikation via datorterminaler; tjédnster avseende
anslutning till ett globalt datornit och elektroniska meddelanden, ingen av de ndmnda

avseende sindning av radioprogram.

42 Utformning av programvara och datorprogrammering, konsulttjanster inom

dataomradet, uthyrning av datorer.”

Den 7 juli 2014 registrerade TellusTalk domdnnamnet ebox.nu.

Den 15 november 2017 lanserade TellusTalk en kostnadsfri digital tjénst for
privatpersoner och foretag under kdnnetecknet ebox, vilken innefattade tjanster for
elektronisk signering av bl.a. avtal och dverenskommelser. Kénnetecknet anvindes
dels i ett figurativt utforande, dels som ordmaérken i tva olika utféranden enligt

foljande.
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min.ebox.Nnu

min.ebox

TellusTalks anvdandning av kidnnetecknet ebox pa sétt som nu beskrivits framgar av
skdrmdumpar fran TellusTalks webbplats. Enligt TellusTalk upphorde bolagets
anviandning av kdnnetecknet i figurativt utférande i tiden fore e-Boks vickte talan i
malet. Den i tid senaste skairmdumpen som innehaller kdnnetecknet i figurativt
utforande &r fran den 11 januari 2018. Enligt TellusTalk har uttrycket ebox aldrig
anvénts enskilt utan alltid genom uttrycken ”min.ebox.nu” eller "min.ebox”. Denna

anvandning péagar alltjamt.

I slutet av november 2017 skickade e-Boks ett varningsbrev till TellusTalk med
anledning av bolagets anvindning av kdnnetecknet ebox. e-Boks ansag att TellusTalks
anvindning av kdnnetecknet innebdr ett intrang 1 e-Boks ensamritt till sina
Varumérken. e-Boks véckte i1 januari 2018 talan om varumérkesintrang mot

TellusTalk.

YRKANDEN OCH INSTALLNING

E-Boks har, sisom bolaget slutligen har bestdmt sin talan, yrkat att Patent- och

marknadsdomstolen:

1. Vid vite om tvdhundratusen (200 000) kronor — eller annat belopp som rétten finner
verkningsfullt — forbjuder TellusTalk att 1 ndringsverksamhet avseende elektroniska

signaturer anvinda kidnnetecknet ebox.
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2. Forpliktar TellusTalk att ersitta e-Boks for kostnaden for att sprida information om
domen i mélet genom inférande av en attondelsannons i envar av tidningarna Dagens
Nyheter, nyhets eller ekonomidel, och Svenska Dagbladet, samma delar, upp till en

kostnad av 50 000 kr.

TellusTalk har bestritt e-Boks yrkanden. TellusTalk har begért en tid om minst 90

dagar att ritta sig efter ett eventuellt vitesforbud.

Parterna har yrkat ersittning for riattegdngskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

e-Boks

Allmdnt

Bolaget tillhandhaller sedan 2001 ett brett utbud av digitala tjanster, daribland
elektroniska signaturer/elektronisk signering av dokument. Tjidnster som avser
elektroniska signaturer och elektronisk signering av dokument ar synonyma. Det rader
stor konkurrens pa marknaden eftersom aktdrerna vill undvika att skicka dokument
fysiskt. e-Boks har sedan méanga ar erbjudit sina tjénster till Sverige under
Varumairkena, till en borjan via en séljorganisation och sedan 2015 via ett svenskt

bolag. Bolaget har anstillda i Sverige och en svensk webbplats.

TellusTalks anvindning har skett utan godkénnande frdn e-Boks. Anvéndningen
utgor ett intrang i e-Boks ensamritt till Varumirkena eftersom det forvéxlingsbara
kannetecknet ebox anvinds for tjdnster av identiskt eller liknande slag som de tjinster
som Varumairkena omfattar, d.v.s. de synonyma tjdnsterna elektroniska signaturer och

elektronisk signering av dokument.

Sa snart e-Boks fick kinnedom om TellusTalks anvéndning skickade e-Boks ett
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varningsbrev till TellusTalk (den 28 november 2017). TellusTalk har dock inte
efterkommit e-Boks begiran, utan fortsitter sitt intrdng pd webbplatsen

http://www.tellustalk.com/ebox/.

Mot bakgrund av det pdgdende varumirkesintranget foreligger skl att utfirda ett
vitesforbud. Betrdffande vitets storlek skall beaktas att TellusTalk har fortsatt att gora
intrdng dven efter erhéllande av e-Boks varningsbrev. Ett vite om tvahundratusen
(200 000) kronor far antas vara tillrickligt for att avhalla TellusTalk fran att bega nya

intring.

Angdende bedémningen av forvdxlingsrisken

Varumirket eBoks besitter en hog grad av inneboende sdrskiljningsforméga,

vilken har forstirkts genom en omfattande anvéindning. Varken Varumaérkena i dess
helhet eller de déri ingdende bestandsdelarna kan anses beskrivande i forhallande till
tjénster for elektroniska signaturer/elektronisk signering av dokument, eftersom

tjénsterna inte avser bocker 1 elektronisk form eller relaterade tjénster.

TellusTalk har hanvisat till vissa registreringsdrenden for att visa att ordet eBoks
saknar sdrskiljningsformaga. Dessa drenden ir inte relevanta eftersom de antingen
avser andra tjidnster dn de som dr aktuella i malet, eller uteldmnar det avgérande
argumentet att lydelsen eBoks inte kan anses vara beskrivande for elektroniska

signaturer och elektronisk signering av dokument.

Lydelserna eBoks och ebox ér fonetiskt identiska och visuellt néstintill identiska.
Mairkena uppvisar inte nidgra begreppsmaissiga skillnader. Enligt etablerad praxis féster
genomsnittskonsumenten vidare storre vikt vid skillnader 1 kdnneteckens forled én i
deras efterled. Det rader alltsa en hog grad av mérkeslikhet mellan de motstdende
kénnetecknen. Det foreligger dven mérkeslikhet mellan Varumirkena och
kinnetecknen “min.ebox.nu” och “min.ebox”. Det kan antas att genomsnitts-

konsumenten uppfattar tilligget ”.nu” som en uppgift om var adressen finns pa nitet
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samt tilligget "min.” som en kundportal eller liknande varfér man ska bortse fran

tillaggen.

Det foreligger dven tjinsteslagslikhet. De tjdnster som Varumairkena ér registrerade for
maste anses innefatta tjdnster for elektroniska signaturer och elektronisk signering av
dokument, samt relaterad mjukvara. Det &r ostridigt att TellusTalk anvdnder det
intrdngsgorande market for sidana tjdnster. Det rdder darfor identitet eller atminstone
en hog grad av likhet mellan de digitala tjanster som tillhandahalls av TellusTalk och

de tjdnster som omfattas av Varumairkena.

Omsittningskretsen for savél e-Boks som TellusTalks signeringstjanster utgors av
privatpersoner, ndringsidkare och organisationer i Sverige, dvs. av den svenska
allménheten 1 stort. Det finns inga avgorande skillnader mellan bolagens signerings-
tjinster. Aven om det skulle finnas skillnader skulle det sakna betydelse ur ett

varumarkesrittsligt perspektiv.

Vid en helhetsbeddmning kan séledes konstateras att forvaxlingsrisk rdder mellan de

motstdende varukdnnetecknen.

Angdende TellusTalks pastadda inarbetade och dldre rdittighet(er)

TellusTalks registrering av doménnamnet ebox.nu medfor inte nagon kénneteckens-

rattslig ensamritt.

TellusTalks innehav av EU-varumérket EBOX EBOX PLATFORM i figur ger inte
TellusTalk en foretradesritt till att anvianda kénnetecknet ebox. Dessutom har EU-
varumadrket inte anvints den senaste femarsperioden, dtminstone inte 1 forhallande till

de i mélet aktuella tjdnsterna.
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Angdende skdlig tid for inrdttande efter vitesforbud

Syftet med immaterialréttsliga vitesforbud dr att snabbt f slut pa ett pagaende intrdng
och e-Boks kan inte se nagra skél som motiverar att TellusTalk ska beredas ytterligare
tid efter att domen har vunnit laga kraft. Det noteras att TellusTalk har uppgett att
tjdnsten som anvinds under kinnetecknet ebox har fitt ett begriansat genomslag.
Tjansten bor genom smad medel kunna flyttas till en annan webbplats med andra

kinnetecken.

TellusTalk

Allmdint

Den 15 november 2017 lanserade TellusTalk en kostnadsfti tjdnst som privatpersoner
och foretag kan anvénda for att signera avtal med anvdndning av BankID och for att
dela information skyddat av BankID under doméadnen min.ebox.nu. Tjinsten erbjuder

inga mojligheter att skicka meddelanden och har fétt ett mycket begridnsat genomslag.

Den anvindning av kdnnetecknet ebox som beskrivits under avsnittet "Bakgrund” ar

riktig.

TellusTalks anvdndning innebdr inte nagot intrdng i e-Boks Varumirken, eftersom det
inte foreligger nagon forvéaxlingsrisk mellan de aktuella kédnnetecknen. Nagot intrang
betriffande kdnnetecknet 1 figurativt utférande har inte skett eftersom kidnnetecknet

avldgsnades fran webbplatsen fore e-Boks vickte talan i malet.

Angdende bedomningen av forvixlingsrisken

TellusTalk har inte anvént uttrycket ebox enskilt, utan enbart uttrycken “min.ebox.nu”
och "min.ebox”. Dessa tecken liknar inte Varumarkena. Skillnaderna ar patagliga,
bade fonetiskt, visuellt och innehéllsméssigt. Orden ebox och eBoks ér inte heller

forvéixlingsbara 1 sig, eftersom de har olika mening, utseende och uttal. Vid
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forviaxlingsbedomningen maste det beaktas att e-Boks Varumaérken ér figurmarken.
Det ar genom figurelementen, sdsom den framtrddande roda fyrkanten med den vita

29 .2

bokstaven ”e”, som Varumérkena far viss siarprégel.

Ordet eBoks har varken en inneboende eller forvirvad sdrskiljningsformaga for de
tjénster som dr aktuella i malet, vilket framgér av tidigare bedomningar som berorda
myndigheter gjort i olika registreringsarenden, t.ex. avseende e-Boks internationella
figurmérke och det svenska figurmérket. eBoks ar inte ett nybildat kinnetecken. Det
finns ett stort frihdllningsbehov avseende orden ebox och eBoks, vilka dr vanligt
forekommande 1 allmént sprakbruk. Ordet ebox anvinds bl.a. som ett uttryck for

”digital brevlada” och ordet eBok eller e-bok betyder ’bok i elektronisk form”.

e-Boks har inte anvént Varumérkena i den omfattning som pastas. Vidare ar
Varumérkena inte kinda som beteckning for e-Boks tjdnster inom omséattningskretsen.

I Sverige ér e-Boks marknadsandel mycket liten.

Att det inte foreligger ndgon forvixlingsrisk mellan méirkena stods ocksé av att
TellusTalk fick registrera ordmérket ebox for molntjanster i klass 42
(registreringsnummer 546665), trots att e-Boks hade protesterat mot detta. TellusTalk
har dven registrerat ett figurméirke som innefattar ett e” 1 en kub (registreringsnummer

545414).

Det foreligger inte heller tjansteslagslikhet. TellusTalk kan inte vitsorda att "tjdnster
avseende elektroniska signaturer” omfattas av de varor och tjénster som Varumérkena
har registrerats for. Vidare dr e-Boks och TellusTalks tjénster inte identiska eller

liknande, vilket medfor att tjéinsterna har olika omséttningskrets.

TellusTalk tillhandahéaller huvudsakligen meddelandetjanster for foretag (t.ex. via
SMS och mejl) medan e-Boks huvudsakligen tillhandahaller en e-brevladetjanst som é&r
avsedd for storre foretag, kommuner, landsting och liknande aktorer. Tjénsten

“elektronisk signering” ar ett komplement till badda bolagens huvudtjanster. e-Boks
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tillhandahaller den enbart som en del av bolagets huvudtjénst. e-Boks tillhandahéller
saledes inte en Oppen tjénst for elektronisk signering, utan kunden méste kdpa en
omfattande brevladetjénst av e-Boks, dér tilliggstjdnsten elektronisk signering ingér.
Detta till skillnad fran TellusTalks signeringstjdnst som &r kostnadsfri och kan

anvindas separat av savél privatpersoner som foretag.

TellusTalks har inarbetade och dldre rdttigheter

TellusTalk registrerade doménnamnet ebox.nu den 7 juli 2014, medan e-Boks
registrerade sitt svenska bolag e-Boks Sverige AB ar 2015. TellusTalks kénnetecken
ebox har alltsa varit i kommersiellt bruk 1 Sverige under en ldngre tid 4n e-Boks
kannetecken eBoks. Ebox dr inarbetat av TellusTalk och bolaget har darfor en dldre

ritt till begreppet dn e-Boks.

Vidare ar TellusTalks EU-varumidrke EBOX EBOX PLATFORM 1 figur
(registreringsnummer 008664997) éldre én Varumérkena och ger darfor TellusTalk rétt
att anvidnda kénnetecknet ebox, dven om ebox skulle anses vara forvaxlingsbart med
Varumérkena. Detta i enlighet med prioritetsprincipen enligt vilken ett tidigare

registrerat varumarke har foretrdde framfor ett senare registrerat varumaérke.

Angdende skdlig tid for inrdttande efter vitesforbud

For det fall e-Boks yrkande om vitesforbud skulle bifallas begér TellusTalk skilig tid —
inte understigande 90 dagar — att inrétta sig efter beslutet. Detta eftersom det tar tid och
resurser att flytta TellusTalks plattform till en annan webbplats med ett nytt

doménnamn, samt att registrera ett nytt varumairke.

BEVISNING

P& e-Boks begéran har vittnesforhor hallits med e-Boks tidigare country manager 1
Sverige M.S.J. P4 TellusTalks begdran har forhor under sanningsforsékran héllits

med P.K. Skriftlig bevisning har lagts fram.
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DOMSKAL

Inledning

Malet ror fragan om TellusTalks anvindning av kdnnetecknet ebox innebdr ett intrang
1 e-Boks ensamritt till Varumirkena. Registreringarna av Varumirkena och
TellusTalks ostridiga anvindning av kidnnetecknet ebox har narmare beskrivits under
avsnittet "Bakgrund”. Vidare aktualiseras frdgan om TellusTalk har rétt att anvinda

kannetecknet ebox, trots eventuell forviaxlingsrisk.

Patent- och marknadsdomstolen provar forst fragan om det foreligger risk for
forviaxling mellan kédnnetecknen. Om forvaxlingsrisk bedoms foreligga, provar

domstolen TellusTalks invdndningar om inarbetade och dldre rittigheter.

Domstolen konstaterar inledningsvis att &ven om TellusTalk har upphért med
anviandningen av kinnetecknet 1 sitt figurativa utférande hindrar det inte domstolen

fran att prova intrdngsfragan betriffande det kidnnetecknet.

Rittsliga utgingspunkter

Av 1 kap. 10 § forsta stycket 2 varumirkeslagen (2010:1877), i lagens lydelse fran den
1 januari 2019, foljer att ensamritten till ett varukdnnetecken innebér att ingen annan
an innehavaren, utan dennes tillstdnd, i ndringsverksamhet far anvénda ett tecken for
varor eller tjanster, om tecknet dr identiskt eller liknar varukdannetecknet och anvéinds
for varor eller tjénster av samma eller liknande slag, om det finns en risk for
forvaxling, inbegripet risken for att anvindningen av tecknet leder till uppfattningen att
det finns ett samband mellan den som anvénder tecknet och innehavaren av
varukdnnetecknet. De dndringar som gjorts 1 forhallande till den tidigare lydelsen,
savitt nu dr 1 fraga, ar fortydliganden av lagtexten. Nu anges det uttryckligen att

ensamrétten till ett varukdnnetecken innebir att ingen annan far anvianda tecknet for
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varor eller tjanster. Att ett tecken anvinds for varor eller tjdnster innebér att det
anvinds som ett varukidnnetecken, dvs. for att sirskilja varorna eller tjansterna. Detta
fir anses ha gillt dven tidigare 1 svensk rétt, men det har inte 1 alla delar uttryckligen

framgatt av lagtexten. (Se prop. 2017/18: 267 s. 146 f. och s. 226 1.).

Det foreligger en forvéxlingsrisk om det finns en risk att allménheten kan tro att
varorna eller tjidnsterna i friga kommer fran samma foretag, eller i forekommande fall
fran foretag med ekonomiska band. Risken for forvixling ska bedomas utifran en
helhetsbedomning med hinsyn till samtliga relevanta omstdndigheter i det enskilda
fallet. (Se t.ex. EU-domstolens domar i mal C-251/95 SABEL mot Puma, Rudolf
Dassler Sport, EU:C:1887:528, punkterna 18 och 22, C-39/97 Canon Kabushiki
Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29 och
C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18).

Beddmningen av likheten mellan varumérkena ska grunda sig pa det helhetsintryck
som varumérkena dstadkommer med hénsyn till deras sirskiljande och mest
framtrddande bestdndsdelar. Bedomningen ska goras med utgangspunkt i1 det intryck
som varumérkena forvéntas gora hos en normalt informerad samt skéligen
uppmaérksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjanst som &r i fraga.
Hénsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten séllan har mgjlighet att géra en direkt
jamforelse mellan de olika varumérkena utan méste forlita sig pd en oklar bild som han
eller hon har 1 minnet samt att konsumentens uppmarksamhet kan variera beroende pa
vilken kategori av varor eller tjanster det ar frdga om. Det ska dven beaktas att
genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumaérket som en helhet och inte dgnar
sig at att undersoka dess detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik
Meyer, punkterna 25 och 26).

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedomningen. Om
exempelvis likheten mellan de varor och tjdnster som varumérkena omfattar ar av lag
grad, kan det vigas upp av att varumérkena liknar varandra i hog grad och tvirtom. (Se

Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19). Vid bedomningen av
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om varorna eller tjansterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser
forhédllandet mellan varorna eller tjinsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltinkta
koparna, anvindningsomridet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar
varandra (se Canon, punkten 23). Vidare géller att ju starkare det dldre kdnnetecknets
sdrskiljningsformaga &r, desto storre anses risken for forvaxling vara. Detta géller
oavsett om sérskiljningsformégan ar ursprunglig eller har forvirvats genom
anviandning av kdnnetecknet. Varumirken med en stark sdrskiljningsférméga har
dérfor ett mera omfattande skydd dn kénnetecken med en svag sérskiljningsforméga

(se Canon, punkten 18.).

Patent- och marknadsdomstolens bedomning

Omsdttningskretsen

e-Boks har gjort gillande att omséttningskretsen for de tjénster som omfattas av de
motstdende kdnnetecknen ér privatpersoner, naringsidkare och organisationer 1
Sverige. Mot detta har TellusTalk anfort att parternas tjdnster skiljer sig at och att

omsdttningskretsen dérfor inte dr densamma.

I malet ar ostridigt att e-Boks tillhandahéller en digital brevladetjanst, dir elektronisk
signering av dokument ingar, till bl.a. myndigheter och foretag. Av férhéren med P.K.,
stallforetradare for TellusTalk, och M.S.J, tidigare country manager for e-Boks i
Sverige, har framkommit att genom e-Boks brevladetjénst fir privatpersoner digital
post pa ett sdkert sdtt fran de foretag och myndigheter som anlitar e-Boks tjinster.
Sdkerheten garanteras av att inloggning sker med e-legitimation, exempelvis mobilt
BankID. Det rider inte heller tvist om att TellusTalk erbjuder en elektronisk

signeringstjénst till privatpersoner och foretag dar inloggning sker med BankID.

Mot denna bakgrund och vid den normativa provning som domstolen har att gora vid

definitionen av omséittningskretsen finner domstolen att omséttningskretsen for de 1
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malet aktuella tjansterna utgoérs av privatpersoner, foretag, myndigheter och
organisationer, dvs. av allménheten i stort. Det &r foljaktligen frdga om en brett
sammansatt grupp. Forvixlingsbedomningen ska darfor utgd frdn en normalt samt

skiligen uppmaérksam och upplyst genomsnittskonsument.
Sdrskiljningsformdga

e-Boks har gjort gillande att Varumérkena besitter en hog grad av inneboende

sarskiljningsformaga, vilken har forstirkts genom en omfattande anvéndning.

TellusTalk, som bestritt detta, har invant att det finns ett frihallningsbehov avseende
orden ebox och eBoks. Ordet ebox anvinds bl.a. som uttryck for digital brevlada och
eBok eller e-bok betyder bok i elektronisk form. Vidare att det 4r genom

Varumérkenas figurelelement som de fér viss sérpragel.

Det varumérke som ligger narmast den markesanvandning av TellusTalk som e-Boks
lagger till grund for sin talan om varumaérkesintrdng ar enligt domstolen det
internationella varumaérket i figur med registreringsnummer 1074662. I avsnittet
”Bakgrund” har domstolen redogjort for vilka varor och tjanster som det
internationella varumérket dr registrerat for. Eftersom det internationella varumérket
ligger ndrmast den pétalade mérkesanviandningen av TellusTalk kommer domstolen att

gora intrangsbedomningen med utgdngspunkt 1 detta mérke.

Enligt domstolen far den inledande bestdndsdelen “e” i varumérket anses vara
beskrivande for en tjanst som ar elektronisk eller digital. Ordet boks ar ett danskt ord
som pa svenska betyder ungefar lada eller box. e-Boks tillhandahaller ostridigt bl.a. en
digital brevladetjinst under varumirket. Aven om bestindsdelen e Boks” eventuellt
anses beskrivande for digitala brevladetjinster eller meddelandetjdnster anser
domstolen inte att omsittningskretsen uppfattar e Boks” som beskrivande for tjénster
avseende elektronisk signering av dokument. Den bevisning om Patent- och
registreringsverkets och det norska Patentstyrets bedomningar i olika

registreringsdrenden som TellusTalk har dberopat dndrar inte den bedémningen.



Sid 17
STOCKHOLMS TINGSRATT DOM PMT 661-18
Patent- och marknadsdomstolen 2019-03-22

Tillsammans med varumaérkets figurelement, dér den roda fyrkanten med bokstaven

e” dr mest framtrddande, anser domstolen att varumérket har en ursprunglig

sarskiljningsformaga av normalgraden for i malet aktuella tjinster.

Markeslikhet

Den fraga som domstolen hirefter provar dr om det foreligger mérkeslikhet mellan
varumarket och TellusTalks kidnnetecken ebox i figurativt utférande och som

ordmaérken 1 min.ebox.nu och ebox.nu.

Niér det forst géller fraigan om maérkeslikhet mellan det internationella varumérket och
TellusTalks kidnnetecken min.ebox.nu och min.ebox har TellusTalk betonat att bolaget
aldrig har anvint kdnnetecknet ebox enskilt utan alltid i nimnda ordkombinationer,

vilket enligt TellusTalk minskar mérkeslikheten.

Domstolen bedomer att omséttningskretsen forstér att ”.nu” i det ena kdnnetecknet ar
en s.k. toppdomén och inte uppfattar detta som en sirskiljande bestandsdel 1 ett

varukédnnetecken.

Niér det géller ordet "min” 1 bada kdnnetecknen har det av utredningen framkommit att
”min” ofta anvinds for att visa att det ror sig om en individualiserad tjénst. e-Boks har
framhallit exempelvis “mitt.telenor” och ”min.matkasse”. Domstolen bedomer darfor
att omséttningskretsen uppfattar att det som utgor TellusTalks kdnnetecken ar det ord

som kommer efter ”min”, dvs. ebox”.

Efter dessa stdllningstaganden ér fragan om det foreligger mérkeslikhet mellan det
internationella varumérket och TellusTalks kénnetecken. Som beskrivits anser
domstolen att den roda fyrkanten med e 1 dr en 1 sig framtrddande och sdrskiljande
bestdndsdel 1 varumirket. TellusTalks ordmérken saknar en sddan fyrkant. Enligt
domstolens beddmning dr dock ordet e Boks den dominerande bestdndsdelen i

varumérket. Enligt domstolen finns dirmed viss visuell likhet genom att bdda orden
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inleds med ”ebo”. Eftersom avsluten pa orden skiljer sig 4t och varumaérket har
framtradande figurativa inslag anser domstolen dock att den visuella likheten ér
begransad. Den konceptuella likheten dr forsumbar eftersom omsittningskretsen far
antas uppfatta ordet “ebox” som en e-lada, eller digital brevldda, medan e Boks” for
en svensk omséttningskrets dr mer odefinierbart och, om nagot, for tankarna 1 riktning
mot e-bocker. Den storsta likheten mellan mérkena &r den fonetiska. Vissa personer i
omsittningskretsen torde uttala ”e Boks™ pa identiskt sitt som de uttalar “ebox”. Aven
om andra personer i omsittningskretsen istéllet torde uttala ”boks” med ett langt 0™,
ar den fonetiska likheten hog. Sammantaget foreligger viss méarkeslikhet mellan

varumarket och TellusTalks ordméarken.

Niér det sedan géller markeslikhet mellan varumairket och TellusTalks kénnetecken
ebox i figurativt utforande (se under avsnittet "Bakgrund”) foreligger en nagot hogre
grad av visuell likhet. Detta beror frimst pé att bada mérkena innehéller en fyrkant
med bokstaven “’e”, d&ven om denna i TellusTalks méarke utgdrs av en kub i viss vinkel.
Denna likhet fortas inte av att fyrkanten har en annan fiarg dn e-Boks mérke. I ovrigt

gor domstolen samma bedomning av markeslikheten som den som gjorts mellan

varumairket och TellusTalks kdnnetecken min.ebox.nu och ebox.nu.

Tjdnsteslags- och branschlikhet

Den fraga som domstolen hirefter provar dr graden av tjdnsteslags- och branschlikhet.

I malet &r ostridigt att bdde e-Boks och TellusTalk tillhandahaller tjanster avseende
elektronisk signering av dokument. e-Boks har anfort att varuméarket ar registrerat for
dessa tjénster samt att parterna erbjuder sina tjanster till samma malgrupp. TellusTalk
har haremot anfort att e-Boks varumaérke ar registrerat for digitala signaturer, vilket
inte dr samma sak som elektroniska signaturer. Vidare har TellusTalk anfort att
parterna verkar inom olika marknadssegment varfor ndgon branschlikhet inte kan

forekomma.
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Domstolen konstaterar att bland de tjédnster som varumairket ar registrerat for aterfinns
tillhandahallande av digitala kommunikationskanaler for att underlétta
tvavagskommunikation, inklusive utbyte av konfidentiell information,
kommunikation, digitala signaturer och dokument (klass 38). P.K. har 1 forhor uppgett
att elektroniska signaturer, till skillnad mot digitala signaturer, &r ett brett begrepp. En
elektronisk signatur ar att jimstélla med en underskrift, sisom en mottagnings-
bekriftelse, medan en digital signatur ar krypterad dverforing av data och dokument.
M.S.J har diaremot 1 forhor uppgett att begreppen digital signering och elektronisk
signering dr synonyma. Enligt allmént sprakbruk kan det enligt domstolens mening
inte goras nagon skillnad mellan en digital och en elektronisk signatur utan begreppen
far anses vara synonyma. Redan av denna anledning anser domstolen att varumérket

omfattar tjénsten elektronisk signering av dokument.

Domstolen anser att dven flera av de andra tjanster som varumérket &r registrerat for
omfattar tjdnsten elektronisk signering av dokument, och inte enbart kryptering. Detta
géller sarskilt tjdnsterna tillhandahéllande av digitala portaler for utbyte av data,
dokument, ljud, bilder och signaturer och elektroniskt lagrad data, dokument, bilder,
ljud och signaturer (klass 38). Under alla forhdllanden omfattar alltsa varumarket
tjansten elektronisk signering av dokument. Darmed bedémer domstolen att TellusTalk
anvant kdnnetecknet ebox for tjdnster av samma slag, eller som i vart fall 1 hog grad
liknar, de tjdnster som varumairket dr registrerat for. Denna beddmning forandras inte
av att e-Boks tillhandahaller sin tjanst till myndigheter och foretag, eller att
TellusTalks aktuella signeringstjanst inte dr TellusTalks huvudsakliga tjénst.
Bedomningen fordndras inte heller av att e-Boks huvudsakliga tjédnst nu utgors av en

digital brevlada dér elektronisk signering av dokument ingér som en del.

Det foreligger risk for forvixling

Vid en helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer, och dé sirskilt samspelet

mellan kidnnetecknens likhet respektive tjansternas likhet, finner domstolen att det
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finns en forvaxlingsrisk mellan & ena sidan varumarket och & andra sidan ord-
varumirkena min.ebox.nu och min.ebox samt kdnnetecknet ebox i sitt figurativa
utforande. Vid denna beddmning har domstolen sérskilt beaktat att, trots att
mirkeslikheten mellan framforallt TellusTalks ordmérken och varumirket 1 vissa
avseenden dr begriansad vags detta upp av tjinsteslagsidentitet eller 1 vart fall mycket
hog tjansteslagslikhet. Hansyn har dirvid tagits till att genomsnittskonsumenten 1 de
flesta fall inte gor en direkt jimforelse mellan kénnetecknen utan forlitar sig pd en
oklar bild som denne har i minnet. Vid sddana forhallanden anser domstolen att det
finns risk att TellusTalks anvindning av kdnnetecknet ebox avseende elektronisk
signering av dokument leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan

TellusTalk och e-Boks varfor forvaxlingsrisk foreligger.

Det foreligger intrang i e-Boks ensamriitt

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att forvixlingsrisk foreligger mellan
kénnetecknen. TellusTalks anvdndning av kdnnetecknet ebox har ndrmare beskrivits

under avsnittet ”Bakgrund”. TellusTalk gor darfor intrdng i e-Boks varumérkesritt.

TellusTalk har invént att intrdng inte foreligger eftersom TellusTalk genom sitt
registrerade dominnamn ebox.nu har en dldre rétt till kinnetecknet ebox @n e-Boks har
till ”e-Boks”. TellusTalks domdnnamn registrerades 2014, dvs. fore e-Boks
Varumairken. Kénnetecknet ebox &r inarbetat av TellusTalk. Vidare har TellusTalk
anfort att bolagets innehav av EU-varumirket EBOX EBOX PLATFORM innebér att

TellusTalk har en dldre rétt till kinnetecknet ebox och darfor en foretradesritt till det.

Niér det géller TellusTalks domdnnamn ebox.nu konstaterar domstolen att det ar
ostridigt att registreringen frdn 2014 finns. Domstolen konstaterar samtidigt att en
registrering av ett domdnnamn i sig inte ger en varumarkesrattslig foretradesratt.
TellusTalk har bevisbordan for att kannetecknet ebox har inarbetats och att TellusTalk

dédrigenom har erhallit en ensamritt till kinnetecknet vid tiden for e-Boks
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registreringar av Varumarkena. Nagon sddan bevisning har inte forts fram i malet av

TellusTalk.

Domstolen uppfattar i 6vrigt TellusTalks pastdenden om inarbetade och éldre
rattigheter som invandningar om ogiltighet. Sddana fragor far dock i ett mal som det
aktuella endast provas sedan en talan om hédvning har véckts (10 kap. 5 §
varumérkeslagen). TellusTalk har inte vickt en sddan talan varfor TellusTalks aktuella

inviandningar ska ldmnas utan avseende.

TellusTalk har ddrmed gjort intrang i e-Boks ensamritt till Varumirkena.

Vitesforbud m.m.

Pé yrkande av den som innehar ett varukdnnetecken far domstolen vid vite forbjuda
den som gor eller medverkar till intrang att fortsdtta med det (8 kap. 3 §

varumérkeslagen).

Domstolen har ovan konstaterat att TellusTalk har begétt intrdng i den ensamréitt som
foljer av e-Boks registreringar av Varuméirkena. Det finns dérfor forutsittningar att

forbjuda TellusTalk att fortsdtta intranget. Fragan blir hur vitesforbudet ska utformas.

Ett vitesforbud bor inte g langre dn vad som &r motiverat i det enskilda fallet och ska
ta sikte pa sddan anvindning som intranget avsett (se bl.a. NJA 2008 s. 1082 och prop.
1993/94:122 s. 67). e-Boks forbudsyrkande avser anvéndning av kidnnetecknet ebox i

nédringsverksamhet avseende elektroniska signaturer.

Forbudet ska alltsa svara mot den faktiska anvindning av kdnnetecknen som é&r visad i
malet. Av utredningen framgér att TellusTalk har anvint kénnetecknet ebox 1 de 1
malet aktuella utforandena for sina tjdnster avseende elektronisk signering av
dokument, sdsom avtal och dverenskommelser. e-Boks har under huvudférhandlingen
fortydligat att e-Boks menar att tjanster avseende elektroniska signaturer och tjanster

elektronisk signering av dokument ar synonyma. Enligt domstolen framstar dock
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tjanster avseende elektroniska signaturer som ett bredare begrepp an tjdnster avseende
elektronisk signering av dokument. Med hénsyn till TellusTalks faktiska anvandning
av kénnetecknet och for att uppfylla kravet pd avgransning och konkretisering bor

forbudet darfor begrinsas pa sitt som framgar av domslutet.

Vitet ska, enligt 3 § lagen (1985:206) om viten, faststéllas till ett belopp som, med
hénsyn till vad som &r ként om adressatens ekonomiska forhallanden och
omstindigheterna i dvrigt, kan antas forma denne att folja foreldggandet (se Patent-
och marknadsdverdomstolens dom av den 21 juni 2017 i mal nr PMT 10485-16 med
vidare hdnvisningar till immaterialrittslig praxis). Ett vite bor bestimmas s& hogt att
det inte blir ekonomiskt fordelaktigt for personen i fraga att underléta att iaktta
forbudet. Utifran vad som framkommit om TellusTalks ekonomi framstér det yrkade

vitet som vél avvigt for att sikerstélla efterlevnaden av forbudet.

TellusTalk har begért en tid om minst 90 dagar att ritta sig efter ett eventuellt
vitesforbud. e-Boks har motsatt sig detta. Domstolen anser TellusTalk ska beviljas en
Overgangstid om en manad att ritta sig efter forbudet. Den bor bestimmas till 30 dagar

raknat frén slutligt avgérande 1 malet.

TellusTalk ska inte bekosta atgirder for att sprida information om domen

Pé yrkande av kédrande far domstolen, i m&l om varumérkesintrdng, besluta att den som
har gjort intrdnget ska bekosta 1dmpliga atgirder for att sprida information om domen i
malet (8 kap. 8 § varumérkeslagen). I bedomningen av vad som i det enskilda fallet
kan anses vara lampligt ligger att atgirden maste vara rimlig i forhéllande till vad

malet ror. (Jfr prop. 2008/09:67 s. 241).

Av utredningen 1 mélet framgar inte annat &n att de tjdnster for elektronisk signering av
dokument som TellusTalk tillhandahallit under kénnetecknet ebox har fétt endast
begriansat genomslag. Enligt Patent- och marknadsdomstolen saknas skl att i det hér

fallet besluta om spridningsatgérd.
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Rittegangskostnader m.m.

Nér e-Boks vickte talan i malet den 15 januari 2018 yrkade bolaget, sévitt nu ar av
intresse, att domstolen skulle forbjuda TellusTalk att i ndringsverksamhet avseende
elektroniska signaturer, dkthetskontroll av elektroniska dokument, elektroniska
kommunikationstjénster, molntjénster samt dirmed relaterade varor och tjénster
anvédnda kdnnetecknet ebox. I yttrande i september samma ér framstillde e-Boks det
yrkande som nu provas. Enligt e-Boks var det fraga om ett justerat yrkande som
korrelerade med att TellusTalks medgivit anvindning av kdnnetecknet ebox avseende
tjanster avseende elektroniska signaturer. Justeringen gjordes av processekonomiska

skal.

Mot detta har TellusTalk anfort att e-Boks dndrade yrkande innebér att e-Boks
aterkallat fem av sex ursprungliga forbudsyrkanden och att malet darfor ska skrivas av
de aterkallade delarna samt att TellusTalk &r berdttigad till rattegdngskostnader

hénforliga till terkallelserna.

Patent- och marknadsdomstolens bedomning.

e-Boks justering har inneburit att bolaget inskrénkt sitt yrkande om foérbud mot
anviandning av kénnetecknet ebox till att avse en av ursprungligen sex tjanster. Den
pastadda intrangsgorande anvandningen av kdnnetecknet ebox 1 sina olika utféranden,
och som framgar av avsnittet "Bakgrund”, dr dock alltjimt detsamma. Enligt
domstolen &r det alltsd endast fraga om en inskrdnkning av ett forbudsyrkande, och

inte en aterkallelse av talan. Darfor ska ingen avskrivning ske.

e-Boks justering av yrkandet kan dock fa betydelse for fordelningen av

riattegangskostnaderna vilka domstolen nu dvergér till att prova.

e-Boks har i huvudsak vunnit bifall till sina yrkanden och &dr ddrmed berattigad till

ersittning for sina rattegdngskostnader. Frga &r om den inskrdnkning som e-Boks
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gjort av sitt yrkande har inneburit kostnader for TellusTalk som leder till att e-Boks
kostnadsansprak till viss del bor jamkas. TellusTalk har angett att dessa kostnader
uppgatt till 165 000 kr, men har inte specificerat kostnaderna ytterligare. Domstolen
konstaterar att skriftvaxlingen och den muntliga forberedelsen som foregick e-Boks
justering av forbudsyrkandet i allt vasentligt handlade om fragor av betydelse for det
nu bifallna yrkandet, sdsom frdgan om forvéxlingsrisk mellan Varumérkena och
TellusTalks anviindning av kinnetecknet ebox. Aven om fraga uppkom frin
TellusTalk om vilka tjanster TellusTalk gjorde intrang i var det tidigt under
forberedelsen ostridigt att TellusTalk anvinde kdnnetecknet for just elektronisk
signering av dokument. Enligt domstolen far de kostnader som hénfort sig sirskilt till
e-Boks ursprungliga mer omfattande forbudsyrkande ddrmed antas vara forsumbara.
Detsamma giller kostnader avseende e-Boks yrkande om spridningsatgérder.
Sammanfattningsvis anser domstolen dérfor att det e-Boks har tappat endast ar av

ringa betydelse vilket ger e-Boks ritt till full erséttning for sina rattegdngskostnader.

e-Boks har yrkat erséttning for rattegdngskostnad med totalt 478 322 kr, varav
450 000 kr for ombudsarvode. TellusTalk har vitsordat e-Boks kostnadsyrkanden
sdsom skiliga. Vid sddana forhdllanden ska e-Boks tillerkénnas ersdttning for

rattegdngskostnader med 478 322 kr.
HUR MAN OVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-02)

Overklagande, stillt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha kommit in till

Patent- och marknadsdomstolen senast den 12 april 2019. Det krévs provningstillstand.

Tomas Norstrom (skiljaktig) Ylva Aversten Peter Olivecrona
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Radmannen Norstrom &r av skiljaktig mening och anfor.

Som framgar av domen ska det vid forvaxlingsbeddmningen goras en
helhetsbedomning av samtliga relevanta faktorer som ror kinnetecknen som
sarskiljningsforméga, inarbetning, faktisk anvéndning, likhet i skrift och tal varornas
eller tjansternas beskaffenhet och kdparkretsens sammanséttning. Sarskilt avgorande
for bedomningen dr kdnnetecknens likhet och om de avser varor eller tjanster av

samma eller liknande slag.

Jag delar majoritetens uppfattning att genomsnittskonsumenten for de tjanster som de
motstdende varukidnnetecknen avser dr en uppmérksam och upplyst
genomsnittskonsument. Likasd delar jag uppfattningen att de tjdnster som

varukdnnetecknen anvinds for i vart fall 4r av liknande slag.

Nir det daremot géller fraigan om maérkeslikheten gor jag en annan bedémning av
foljande skil. e-Boks varumérken maste som helhet betecknas som ett kombinerat
figur-och ordmérke med en figurdel som inte &r underordnad. I e-Boks varumérken
finns en framtradande skillnad mot TellusTalks kdnnetecken genom att varumérkena
har en tydlig r6d ruta som omger bokstaven e, som &r utford 1 vitt. Dértill kommer att
orden ”boks” respektive ”box” dven om de inte har ndgon fonetisk skillnad ger ett
olikartat synintryck. For genomsnittskonsumenten torde orden ocksé kunna ge ett
olikartat meningsinnehall. Tellus Talks figurativa box-kénnetecken har forvisso ordet e
inom en ruta men beldget pa en kubs ena sida och utfort i bltt. TellusTalks
kannetecken dir ordet ebox ingér dr neutralt utformat och saknar det tydliga roda
element som finns i e-Boks varumérken. Det réda elementet i varumérkena
tillsammans med den visuella och den konceptuella skillnaden som finns mellan orden
boks och box ger, enligt min mening, ett helhetsintryck som skiljer sig 4t mellan
varukdnnetecknen i sadan grad att mirkeslikhet i varuméarkesrittens mening inte ar for

handen.
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Det finns inget 1 utredningen som visar att e-Boks anvindning av sina varumarken
skett i en sddan omfattning att bolagets varumérken fatt ett mer omfattande skydd som

kan innebira markeslikhet.

e-Boks talan skulle saledes, enligt min mening, ha ogillats pa den grund att det inte
foreligger mérkeslikhet mellan parternas kiinnetecken. Overrostad i denna friga ér jag i

Ovrigt ense med majoriteten.
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Anvisningar for overklagande PMD-02 - Dom i tvistemal ¢ Prc

SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen PMD-02

Vill du att domen ska dndras i ndagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor frin domens datum.
Sista datum f6r Overklagande finns pa sista
sidan 1 domen.

Overklaga efter att motparten overklagat

Om ena parten har 6verklagat 1 ritt tid, har den
andra parten ocksa ritt att 6verklaga dven om
tiden har gatt ut. Det kallas att anslutnings-
overklaga.

En part kan anslutningsoverklaga inom en
extra vecka fran det att 6verklagandetiden har
gatt ut. Ett anslutningséverklagande maste
alltsda komma in inom 4 veckor frin domens
datum.

Ett anslutningsoverklagande upphor att gilla
om det forsta 6verklagandet dras tillbaka eller
av nagot annat skil inte gar vidare.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och malnummet.

2. Forklara varfor du tycker att domen ska
indras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadsoéverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Iis mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

Det ir inte sakert att du kan ligga fram nya
bevis. Vill du gora det ska du férklara varfor
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya f6rh6r med nagon som redan
forhorts eller en ny syn (till exempel besok
pa en plats), ska du beritta det och forklara
varfor.

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid en huvudférhand-
ling.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Limna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lamna ocksi ombud-
ets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i domen.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in i ritt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen Gvet-
klagandet. Det innebir att domen giller.
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Anvisningar for 6verklagande PMD-02 - Dom i tvistemal

Om overklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen 6verklagandet och alla handlingar
1 malet vidare till Patent- och marknads-
6verdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning, kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadséverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ratt.

e Domstolen anser att det inte gir att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vagledning i ritts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte tar prévningstillstaind giller den
overklagade domen. Dirfor ér det viktigt att 1
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i domen.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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