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Designmal i domstolarna under 2024

*AVGORANDEN/MAL:

* Hogsta domstolen:

¢ Patent- och marknadséverdomstolen:

e Patent- och marknadsdomstolen:

e EU-domstolen:
¢ Tribunalen:

* Gemenskapsdomstolar:

1 beslut (6verklagande av PMD:s beslut i fraga om
interimistiskt forbud)

5 domar (varav tre stadfasta

forlikningar) + 4 avskrivningsbeslut (till

foljd av forlikning/aterkallelse/avregistrering av
rattighet)

1 dom + 2 begdaranden om forhandsavgorande
ca 16-17 domar

Nagra avgéranden (som kommenteras med viss
fordréjning i ”IP-pressen”)



Vilka designfragor diskuterades under 2024?

* Formgivning - Teknisk funktion — designskydd?
* Bevisborda — giltighet for registrerad formgivning (modulundantaget)
e "Kunnig anviandare” —samma norm i alla situationer?

 Overlappande skydd — formgivning-upphovsritt — hur bedoms
skyddsforutsattningarna?

» Betydelsen av att design/utseende pa produkt ansluter till en trend (aberopas aven
i upphovsrattsliga tvister)

» Nar anses en formgivning ha gjorts allmant tillganglig (=nyhetsférstorande/relevant
vid bedomning av sarpragel)? Vilken bevisning kravs?

* EU:s designreform



SVERIGE - ATT NOTERA...

* PMT 16834-21: Volvo Lastvagnar AB ./. Europart i Sverige AB (PMD:s dom, den 26 januari 2024
lagakraftvunnen)

* Tvisten ror bade varumarkes- och monsterintrang (fordonsdelar, reservdelar).
* Svaranden medger monsterintrang — medger vitesforbud + skyldighet erlagga skalig ersattning.

* ”Med hdinsyn till att Volvos pastaenden om ménsterintrang utgér dispositiva element i tvisten saknas skl
fér Patent- och marknadsdomstolen att géra en materiell prévning av sjélva intrangsfragorna (jfr Patent-
och marknadséverdomstolens dom den 22 mars 2023 i mal nr PMT 2604-22 m. fl. med ddiri gjorda
hédnvisningar”).

* | fraga om skadestandsberdkning slar domstolen fast:

« ”..svensk rdtt utgdr fran att det varken ér mer eller mindre én den faktiska skadan som ska erséittas och
att intrangsgorarens vinst i regel kan tillméitas betydelse framst som bevisning fér den forsdljning som
réittighetshavaren har gatt miste om (se prop. 2008/09:67 s. 227-230)".

* (jmf resonemang med avseende pa intrangsgorarens otillborliga vinst i andra domar om skadestand vid
immaterialrattsintrang)



SVERIGE - ATT NOTERA...

 PMT 1396-23/PMT 1428-23: Penhaligon’s Ltd ./. Ibrahim Al Zouabi/Pana Dora Sweden AB
(PMD:s dom av den 25 april 2024, éverklagad — mal nr PMT 7290-24 i PMOD)

* Intrang i gemenskapsformgivning — alternativt (i andra hand?) intrang i upphovsratt
(parfymflaskor i lyxsegmentet, korkar med djurhuvuden).

* Kunnig anvandares uppmarksamhetsniva:

* EU-domstolen har slagit fast att den kunnige anvédndaren dr ett mellanting mellan den
varumdrkesrdttsliga genomsnittskonsumenten och den patentrdttsliga fackmannen — det finns inte ndgot
stod i EU-domstolens praxis for att den kunnige anvéndarens uppmdérksamhetsniva varierar pa grund av
vilken typ av produkt eller prisniva som en formgivning gdiller. PMD:s bedémning dir att den kunnige
anvéindaren inte ska anses ha en hégre grad av uppmdérksamhet i dessa mal — som avser produkttypen
parfymflaskor — én som vanligtvis féljer av EU-domstolens praxis och som redogjorts for under réittsliga
utgangspunkter...

* (att jamfora med differentiering av uppmarksamhetsniva relaterad till varas art och pris vid
forvaxlingsbedomning inom kdanneteckens- och marknadsforingsratten).




Forts. PMT 1396-23/PMT 1428-23

* Den kunnige anvindaren gér en direkt jamférelse — nédir sa dr méjligt.

» Jdmférelse gérs mellan gemenskapsformgivningen (registreringen) och pastadd intrangsformgivning —
med beaktande av att registreringen avser en tredimensionell produkt. Eftersom formgivningen endast
finns atergiven i en vy framifrdn i ménsterregistreringen ska bedémningen i férhallande till andra
formgivningar ske frdén motsvarande vy.

* Skyddsomfdang: bakomliggande formférrad dr relevant bade vid prévning av pastadd ogiltighet av ett
ménster och vid bedémning av en formgivnings skyddsomfang vid prévning av pastdende om intréang.
Aven formgivningar frdn andra produktkategorier ska beaktas — fanns glasflaskor med hjortdjurskork
(formgivnings produktklass pdverkar inte skyddsomfdng).

* Upphovsriittsligt skyddat verk?

* Parfymflaskan hadller visst avstand till det bakomliggande formférradet.

* Referenser till begéiran om férhandsavgérande i MIO-malet (C-580/23): fragan om skapandeprocessen
som sddan eller resultatet av skapandeprocessen dr det avgérande vid en bedémning av det
upphovsridttsliga originalitetskriteriet.

* Det har emellertid inte utvecklats vem som skapat alstret, hur alstret i sig dr originellt, hur skaparen av
parfymflaskan gjort fria och kreativa val under skapandeprocessen och satt sin individuella prégel pa
flaskan -- =2 inte visat att originalitetskravet dr uppfylit.

* Frdga om bristande saklegitimation:

* Det gar inte mot bakgrund av utredningen att faststdlla att kéiranden skulle vara innehavare av eventuell
upphovsriitt.



SVERIGE - ATT NOTERA...

 Mal nr PMT 19366-23: Dacapo Silver AB ./. Nicklas Nilsson; Hivning av monsterregistrering.
(avskrivning av den 27 mars 2024): Fraga om rattegangskostnader

* Varningsbrev fran svarandeparten — pastdende om intrang — kéiranden bestrider och hotar med
réttsliga atgdrder om registrering inte avférs (kdranden ansdg att — registrerat ménster - avdelare
for snusdosor - brast i fraga om nyhet och sérprdigel).

* Pdaminnelser — Ans6kan om stimning — Kopia av stimningsansékan till svarandeparten efter att
stdmning utfdrdats.

* Svarandeparten bestrider kéiromdl + anger att ménstret avregistrerats (“pd eget bevdg”) och
utan koppling till stdmningsansokan.

* Medgivande? Nej, avskrivning av madlet da talan i huvudsaken forfallit.

* Rdttegdngskostnaderna? Inga uttryckllza regler — Kidranden kan anses ha vunnit madlet i sak
Kdranden far ersdttning for réittegangskostnader (dock ca 50 % av yrkat belopp).

* Majoriteten av nedlagt arbete héinfor sig till arbete i tiden fore talans véickande.

 Visst arbete har héinfort sig till arbete med framtagande av férlikningsavtal — framgadr inte att parterna fort
diskussioner som motiverat detta.

 Skriftviixlingen vid domstolen har varit begréinsad.
* Madlet har inte rért nagra scirskilt komplicerade fragor.

« Kiranden 6verklagade till PMOD i fraga om rittegdngskostnaderna — inte provningstillstand.



Avgoranden fran EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

EU-domstolen: c-382/21: EUIPO ./. The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR
(27 februari 2024): Bestimmelse i internationell konvention - Direkt effekt i unionens rattsordning?

Artikel 41.1 i forordning nr 6/2002: Ratt till prioritet

Den som i vederbérlig ordning har Iéimnat in en ansékan om ett formskydd eller en nyttighetsmodell i
eller med verkan for en stat som dr part i Pariskonventionen eller i avtalet om upprdittande av
Virldshandelsorganisationen, eller dennes rdttsinnehavare, skall vid inlimningen av en ansékan om en
registrerad gemenskapsformgivning fér samma formgivning eller nyttighetsmodell atnjuta prioritet
under sex manader fran den dag da den férsta ansékningen Iéimnades in.

Enligt Pariskonventionen (artikel 4) tjanar en patentansékan ingiven i ett unionsland som grund fér ansprak pa
prioritet i annat unionsland vid en senare ans6kan om skydd som patent eller nyttighetsmodell (och vice
versa). Den tidigaste rattigheten styr prioritetstiden — 12 manader for patent, sex manader for
nyttighetsmodell.

| PCT innefattar begreppet ”patent” aven nyttighetsmodell (artikel 2. ii) och begreppet “internationell
ansokan” bland annat ans6kan om patent och ans6kan om nyttighetsmodell.

KaiKai lamnade in ansokan om registrering av gemenskapsformgivning — aberopade prioritet baserad pa
ingiven PCT-ans6kan — en internationell patentansdkan - som lamnats in 12 manader minus tva dagar tidigare.

EU-domstolen:

Bestammelsen i artikel 41.1 tillrackligt tydlig — ingen "lucka” i systemet = en patentansdkan kan
overhuvudtaget inte ge prioritet vid senare ansékan om registrering av gemenskapsformgivning
och prioritet baserad pa ansékan om nyttighetsmodell kan endast aberopas under sex manader.



Tribunalen T-647/22 (6 mars 2024)
Puma -Rihanna

Bakgrund

= Puma SE ansokte om att registrera en design for en traningssko 2016. Handelsmaatschappij
J. Van Hilst BV ansokte om ogiltigférklaring baserat pa bilder fran Rihanna’s Instagram 2014.
EUIPO beslutade 2021 att ogiltigforklara designen, och Puma dverklagade beslutet.

= |dentifiering avden omtvistade designen:

- Tribunalen analyserade de karakteristiska dragen hos Pumas registrerade design, baserat pa de inskickade vyerna.

= |dentifiering av tidigare uppvisad design:

- Liknande bilder av skon hade publicerats pa Rihannas Instagramkonto i tiden fore registreringen, vilket betraktades
som tidigare offentliggjord design.

= Formgivarens frihet:

- Tribunalen bedémde graden av frihet for formgivaren vid skapandet av skon, vilket paverkar hur "unik” designen [.‘ ) (Lh
kan anses vara. 2 3

= Jamforelse av helhetsintryck:

- Enjamforelse mellan Pumas design och den tidigare designen visade att de gav samma helhetsintryck for en
kunnig anvdndare.

= Slutsats:

- Pagrund av bristen pa sarpragel ogiltigforklarades Pumas design.

Autoliv




Tribunalen: T-757/22 och T-758/22 (8 maj 2024) - Férenade Puma

Bakgrund

| tva separata fall (T-757/22 och T-758/22) ansokte Puma om ogiltigforklaring av RCD nr. 004160273-0015
respektive nr. 008367742-0013, bada avsedda for "fotbekladnad". Puma havdade att dessa design saknade
sarpragel med hanvisning till tidigare design, inklusive deras egna modeller som "NRGY v2" och "Mega NRGY

Knit".

Domstolens beslut:

EU:s tribunal avslog Pumas ansékningar och betonade foljande punkter:

Kunnig anvandare och formgivarens frihet:

Den kunnige anvandaren har en relativt hog uppmarksamhetsniva.
Formgivarens frihet ar stor, begransad endast av ergonomiska och funktionella krav for skor.

Helhetsintryck:

Beddmningen fokuserar pa de visuella egenskaper som framgar av den omtvistade designen, exklusiv:
tekniska funktioner.

Forekomsten av ytterligare element i en tidigare design ar inte avgérande om de inte paverkar
helhetsintrycket.
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(RCD no. 1286116-0005 (‘D 1))
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(RCD no. 1286116-0006 (‘D 27))
(RCD no. 1286116-0003 (‘D 37))

(RCD no. 1286116-0002 (‘D 47))

(RCD no. 1286116-0001 (‘D 57))
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Tribunalen: T-757/22 och T-758/22 (8 maj 2024) - F6renade Puma

= Anvandning av streckade linjer: W

(RCD no. 1286116-0005 (‘D 1))

* Streckade linjer anvands for att indikera delar av en design som inte omfattas av
skydd. \

(RCD no. 1286116-0006 (‘D 2°))

* | dessa fall ansags de streckade linjerna inte paverka bedomningen av designens
sarpragel.

= Slutsats:
Dessa beslut understryker vikten av att forsta hur visuella undantag, sdsom
streckade linjer, tolkas i bedomningen av en designs skyddsomfang och dess
sarpragel.

(RCD no. 1286116-0003 (‘D 3"))

(RCD no. 1286116-0002 (‘D 47))

(RCD no. 1286116-0001 (‘D 57))
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Avgoranden fran EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

* Tribunalen: T-25/23: Orgatex GmbH & Co. KG ./. Lawrence Longton
(23 oktober 2024) — Ogiltighet — uppfyller inte krav i artikel 3 (a) i forordning (EG) nr V4 y

6/20002 (eller krav pa nyhet och sarpragel)

* Artikel 3 a) i forordningen:

» formgivning: en produkts eller produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjélva
produkten och/eller i produktens ornament och som sdrskilt kan vara linjer, konturer, féiirger, form,
ytstruktur och/eller material...

* Domstolen konstaterade att utseendet ar den avgorande faktorn fér designskydd — bedomningen
av skyddsforutsattningar tar darfor sin utgangspunkt i om avbildningen av
gemenskapsformgivningen visar en produkt eller produktdel eller inte.

* ”Principle of unicity of design” — “principen om formgivningens enhetlighet”

* Det maste av avbildningarna i designansékan vara méjligt att bilda sig en bestimd uppfattning om
hur den enhetliga produkt eller produktdel ser ut for vilken skydd soks — olika vyer far inte vara
sinsemellan inkonsistenta - “motsagelsefulla”.

* En jamforelse mellan avbildningar och den "riktiga” produkten kan endast ske i illustrativt syfte for
att bekrafta slutsatser som dragits utifran avbildningarna i registreringen.

* | ogiltighetsforfaranden ar inte domaren bunden av granskarens bedomning av om artikel 3 (a) ar
uppfylld eller inte — alla misstag som gjorts under registreringsforfarandet skall kunna rattas till...




Avgoranden fran EU-domstolen, Tribunalen, EUIPO...

* Tribunalen: 1-654/22: M&T 1997, a s ./. EUIPO/VDS Czmyr Kowalik sp. K. (10 april 2024):
Sarpragel — formgivning avseende dorr- och fonsterhandtag

* Det helhetsintryck som en formgivning ger en kunnig anvidndare maste nédvéindigtvis bestimmas med
hdinsyn till det séitt pa vilket produkten i fraga normalt anvénds.

* Betydelsen av produktens synliga kédinnetecken bedéms inte bara pa grundval av deras inverkan pa
produktens utseende utan dven pa hur bekvim produkten dr att anvénda.

e} -
* En kunnig anvéiindare kommer dessutom att uppfatta...Dessa aspekter b
pdverkar némligen hur bekvémt handtaget dir att anvinda, eftersom de
hdnfér sig till delar av handtaget som kommer i direkt kontakt med den @

kunniga anvdndarens hand.

* En mer avrundad form leder i allméinhet till att halsens och tryckets linjer ger ett mjukare intryck, vilket har
en betydande inverkan saviil pa helhetsintrycket som pa hur bekvimt dérrhandtaget dr att anvéinda. Det rér
sig sdledes om en bestdndsdel som drar till sig en kunnig anvéindares uppmdérksamhet.

* DESIGN — FUNKTION flyter delvis ihop...

* (jmf Tribunalens dom i T-614/23, p. 52: ”...the protection of designs is intended to protect the appearance of
the product, with the result that the use of those products can serve only illustrative purposes...).



DESIGN och funktionalitet — foljetongen om LEGO-klotsen...

« Svenskt patent: 1968-1975 (réiknat frén Gr 1958). SRl Sy

* Varumdrkesriittsligt skydd: prévat i NJA 1987 s. 923: Klotsens utformning i
huvudsak funktionellt betingad — inte méjlig skydda som varukédnnetecken.

* Marknadsféringsriittsligt skydd: prévat i MD 2004:23: Byggklossarna har en i
grunden funktionell utformning genom konstruktionen med knoppar som goér
det mojligt att koppla ihop klossarna med varandra. Byggklossarna foreter
emellertid diven vissa designmdssiga och godtyckliga formgivningselement
bestdende bl.a. i att byggklossarna proportionerats for att astadkomma en
tilltalande form. Kdinda och sdrprédglade — skydd mot vilseledande efterbildning Ppr .
(prévning enligt ddvarande 8 § MFL:...huvudsakligen tjéinar till att géra A RN
produkten funktionell).

* Varumdrkesrdittsligt skydd: prévat av EU-domstolen i C-48/09 (14 september
2010): inget skydd da kiinnetecknet (klotsen) endast bestdar av en form pad en
vara som krdvs for att uppnd ett tekniskt resultat (férekomst av patent hindrar
inte skydd som varumdirke, men tillmdts stor betydelse).




DESIGN och funktionalitet — foljetongen om LEGO-klotsen...

Artikel 8 i forordning nr 6/2002

* Formgivningar betingade av teknisk funktion och formgivningar for mekaniskt sammanfogande delar

» 1. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhallas fér sddana detaljer i en produkts utseende som uteslutande
dr betingade av en teknisk funktion.

» 2. Ett gemenskapsformskydd kan inte erhadllas for sGdana detaljer i en produkts utseende som madste
dterges exakt till formen och dimensionerna fér att den produkt som formgivningen ingar i eller anvénds
for skall ga att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt, sa att bada
produkterna fyller sin funktion.

* 3. Med avvikelse fran punkt 2 skall ett gemenskapsformskydd under de férutsdttningar som anges i
artiklarna 5 och 6 kunna erhdllas fér en formgivning som tillater att inbérdes utbytbara produkter
sammanfogas eller férbinds med varandra ett stort antal ganger inom ett modulsystem.




DESIGN och funktionalitet — foljetongen om LEGO-klotsen...

Tribunalen: T-537/22: Delta Sport Handelskontor GmbH ./. Lego A/S (24 januari 2024 (ej

overklagad): ”Building blocks from a toy building set”

December 2016, Delta Sport ansokte om ogiltigforklaring av Legos formgivning (registrerad 2010). Grund for

begaran: samtliga sardrag i formgivningen tjanar funktionella syften och faller in under artikel 8.1.

Oktober 2017, Annulleringsenheten (EUIPO): avslog begaran om ogiltigférklaring — ej visat att det enbart ar

funktionsbetingat - hdnvisade till artikel 8.3.
April 2019, Tredje Besvarskammaren (EUIPO): ogiltigforklarade formgivningen, artikel 8.1. Samtliga sex

identifierade sardrag tjanar uteslutande funktionella syften (”satta ihop med andra element- ta isar”).

24 mars 2021, Tribunalen (T-515/19): domstolen upphdvde Besvarskammarens avgorande.

Besvarskammaren hade inte identifierat samtliga sardrag — ett sjunde sardrag, namligen den slata ytan vid
sidan av knopparna hade darfor inte bedomts. Besvarskammaren hade inte heller prévat om undantaget i

<

artikel 8.3 var tillampligt — nagot LEGO hade havdat att det var.

Malet aterforvisades till Tredje Besvirskammaren.

30 maj 2022, Tredje Besvdarskammaren: Ogillade Delta Sports

yrkande om ogiltigforklaring. Aven om alla sirdrag hos formgivningen skulle tjana funktionella syften enligt
artikel 8.1. skulle formgivningen inte kunna forklaras ogiltig da den faller in under modulundantaget i artikel
8.3. 1 denna artikel hamnade Besvarskammaren efter att ha fastslagit att formgivningen inte endast foll in
under artikel 8.1 utan dven under artikel 8.2.



DESIGN och funktionalitet — foljetongen om LEGO-klotsen...

¥
’: . ‘;‘;@I . " .

* Forts. Tribunalens dom av den 24 januari 2024 (ej overklagad): g

* Delta Sport 6verklagade till Tribunalen:

* Delta Sport: det var fel att Besvarskammaren tillimpade artikel 8.2 nar denna bestammelse inte aberopats
av sokanden.

* Delta Sport: Det &r fel att bevisbordan i fraga om krav pa nyhet och sarpréagel i artikel 8.3 skall avila den
som yrkar pa ogiltigforklaring.

* Delta Sport: Det var fel av Besvirskammaren att inte beakta "well-known facts”, att klotsar funnits pa
marknaden valdigt lange.

* Tribunalen:

« Aven om inte den som yrkar ogiltigférklaring aberopar sig pa must-fit-bestimmelsen i artikel 8.2
ankommer det pa prévande instans att tillaimpa bestammelsen — om den befinns vara tillamplig — och
rattighetshavaren aberopar modulundantaget i artikel 8.3.

* Tribunalen: en formgivning kan ogiltigférklaras med stod av artikel 8 endast i de fall da samtliga dess
sardrag dr undantagna fran skydd enligt artiklarna 8.1 och 8.2.



DESIGN och funktionalitet — foljetongen om LEGO-klotsen...

* Forts. Tribunalens dom av den 24 januari 2024 (ej 6verklagad):

* Tribunalen: For att artikel 8.3 skall vara tillamplig kravs_dels att formgivningen uppfyller kraven pa nyhet och sarpragel,_dels
att den tjanar syftet att sammanfoga eller férbinda inbordes utbytbara produkter med varandra ett stort antal ganger inom
ett modulsystem.

* Parterna ar ense om att krav no 2 ar uppfylit. Delta Sport har inte férebringat bevisning till stod for att kraven pa nyhet och
sarpragel inte ar uppfyllda — bevis for att aldre design gjorts allmant tillganglig hade kravts.

* Besvarskammaren antog, helt korrekt, att kraven pa nyhet och sdrpragel maste antas vara uppfyllda till dess motsatsen
bevisats.

* Hela systemet med gemenskapsformgivningar grundar sig pa principen om om att alla ansokningar som uppfyller de
formella kraven och inte strider mot artikel 47 (artikel 3(a) — avser produkt/produktdel, inte strider mot allman ordning
eller allman moral) skall registreras av EUIPO. ----- Giltighetspresumtion i artikel 85.

. Pr6vningen)av nyhet och sdrpragel maste goras i relation till specificerade, individualiserade formgivningar (Karen Millen-
avgorandet).

» Bevisbordan for bristande nyhet och sarpragel maste avila den som yrkar pa ogiltigforklaring — i annat fall skulle
innehavaren av registreringen beho6va bevisa att formgivningen uppvisade nyhet och sarpragel relativt alla tidigare
offentliggjorda formgivningar...

* | ett ogiltighetsforfarande skall den provande instansen begransa sin provning till fakta, bevisning och argument som
framforts av parterna — utifran framstallda yrkanden. Att en viss formgivning kan ha offentliggjorts ar inte "well-known
facts” att lagga till grund for bedomning - inte heller ndr innehavaren av formgivningen inte uttryckligen bestrider
offentliggérandet eller vissa pastaenden gors i en tidigare dom (C-48/09). PP

« REGISTRERINGEN STAR SIG 7 g
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Begaran om forhandsavgorande — LEGO:s klotsar igen...

e C-211/24 (18 mars 2024):Févarosi Torvényszék (Ungern) i mal mellan LEGO A/S och Poszitiv

Energiaforras Kft. — Tvist avseende byggleksaker (modulundantaget i artikel 8.3 + mojlighet ogilla talan vid
begransat intrang...)

» Skall de nationella domstolarna...

» Utga fran en kunnig anviandare som har sadan teknisk kunskap om formgivningens och produktens funktion som kan forvantas
av en fackman?

* Betrakta en anvandare som jamfor produkterna genom en noggrann, teknisk och metodisk undersokning som en kunnig
anvandare?

 Utga fran att denna kunniga anvandaren bildar sig ett helhetsintryck av formgivningen och produkten i forsta hand i form av en
asikt om teknik?

* GRUR (German Association for the Protection of Intellectual Property) Committee for Design Law har svaren (IPKat, 24/10-24):

* Innebodrden av begreppet ”kunnig anvandare” maste tolkas i enlighet med etablerad rattspraxis — det saknas anledning att
etablera-tillimpa andra kriterier vid bedémning av intrang i formgivning som skyddas enligt artikel 8.3.

* Den kunnige anvandarens jamforelse sker inte som en grundlig, teknisk, metodisk undersokning. 'l

L 1 4

* Det helhetsintryck den kunnige anviandaren far utgors inte i forsta hand av en tekniskt fargad uppfattning.



Deity Shoes (C-323/24): Fragor till EU-domstolen om designskydd

Deity Shoes (C-323/24): Fragor till EU-domstolen om designskydd

Bakgrund

- Deity Shoes stimde Mundorama Confort och Stay Design for intrang i gemenskapsformgivningar (RCD).

- Motparterna pastod bristande nyhet och sarpragel.

- Design baseras pa katalogmodeller fran kinesiska leverantérer med sma dndringar av komponenter.

- Prisfokus begrdansar mojligheten till stérre andringar.

Kravs genuin designverksamhet?

e Racker sma andringar av forutbestimda modeller for skydd?

Sarpragel och anpassning

* Kan design baserad pa urval fran leverantorers katalog uppfylla sarpragelskravet?

Vem ar formgivare?

e Kravs bevis for att slutlig design avviker vasentligt?

Modetrenders paverkan
* Begransar trender formgivarens frihet eller minskar deras betydelse for helhetsintrycket?
Rattspraxis

Kanda designelement har mindre vikt (Ballerinaschuh, | ZR 187/16).

Autoliv




EU:s designreform — vad innebar den?

Nyheter i Europaparlamentets och radets omarbetade direktiv och
andrade forordning om formskydd

2
s



Viss historik - och det senaste.

* 1999:

e 2001:
e 2002:

* 2020/2021:

e 28 november 2022:

e 3 februari 2023:
* 10 oktober 2024:

* 8 december 2024:
* 1 maj 2025:
* 9 december 2027:

Eultropaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG om monsterskydd
antogs.

Radets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning antogs.
Forordningen tradde i kraft den 6 mars 2002.

Direktivet fran 1998 resulterade i andringar i den svenska
monsterskyddslagen — de tradde i kraft 1 juli 2002.

Ministerradet uppmanade EU-kommissionen att gora en dversyn — dven
Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att uppdatera direktivet och
forordningen.

Kommissionen offentliggjorde ett atgardspaket med tva
forslag: en forordning om dndring av radets férordning (EG) nr 6/2002
om gemenskapsformgivning och en omarbetning av direktiv 98/71/EG).

Kommissionens forslag skickades ut pa remiss — frist for att lamna
synpunkter till (svenska) Justitiedepartementet var den 3 februari 2023.

Ministerradet godkande EU-parlamentets standpunkt avseende d@ndring av
forordningen och omarbetning av direktivet.

Rattsakterna tradde i kraft (20 dagar efter publicering i OJEU).
Forordningens bestammelser borjar tillampas.

Medlemsstaterna skall ha inforlivat de bestammelser i direktivet som utgor
innehallsmassiga dndringar relativt direktiv 98/71/EG.



Vad ar syftet med reformen?

Modernisera och harmonisera formskyddet i EU.

Anpassa till varumarkessystemet — forenkla och effektivisera procedurer.

Utvidga skyddet till digitala produkter och hantera 3D-printning samt transit av intrangsprodukter.
Forenkla registreringsprocesser — sanka avgifter och krav, bade nationellt och pa EU-niva.

Madjliggora anvandning av formgivning for kritik, parodi och jamforande reklam.

Inféra snabbt och effektivt forfarande for att hdva registrerade formgivningar - administrativ havning.

Harmonisera skyddet for reservdelar.



Ny terminologi (i férordningen)

Begreppet “gemenskapsformgivning” andras till "EU-formgivning”.

Pa engelska: "Registered/Unregistered Community Design” blir
”Registered/Unregistered European Union Design” (REUD/UEUD).

Framst kosmetik, men den nya terminologin avser ocksa att klargora att det ror
sig om en enhetlig och EU-vid rattighet — pa samma satt som ett EU-varumarke.



Utvidgning av begreppet “formgivning”

Formgivning (Artikel 2 i direktivet — Artikel 3 i forordningen)

En produkts eller produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa

sjéilva produkten och/eller i produktens dekor och som sdrskilt kan vara linjer, konturer,
férger, form, ytstruktur och/eller material inbegripet rérelse, féréindring eller nagot
annat slag av animering av dessa detaljer.

Vad finns redan? Vad &r nytt?
Merparten av exemplen pa vad som kan utgéra formgivning finns redan i nuvarande bestaimmelser.
Det nya ar tilldgget av dynamiska-rorliga element. Kanske har vissa av de tillagda elementen redan kunnat skyddas

som formgivning, men nu blir det tydligt att de kan omfattas av formskydd.

Formgivningsdetaljer behover inte vara synliga vid en viss tidpunkt eller i en sarskild anvandningssituation for att atnjuta
formskydd — dock maste bestandsdelar i sammansatt produkt vara synliga vid normal anvandning (beaktandesats 13,

forordningen).



Utvidgning av begreppet “produkt”
Produkt (Artikel 2 i direktivet — Artikel 3 i forordningen)

Alla industriellt eller hantverksmdssigt framstdllda féremdl andra éin ett datorprogram, oberoende om
det rér sig om ett fysiskt foremal eller forverkligas i icke-fysisk form, inbegripet

a) férpackningar, artikelsatser, rumsliga arrangemang av féremal som dr avsedda att utgéra en inom-
eller utomhusmiljé, och delar som ska monteras till en sammansatt produkt,

b) grafiska verk eller symboler, logotyper, ytménster, typografiska typsnitt och grafiska
anvéndargrénssnitt.

Vad finns redan? Vad ar nytt?

Bestammelsens disposition har dndrats relativt gillande bestammelser.

Manga av de uppriknade exemplen pa vad som kan utgora en produkt finns redan i nuvarande bestimmelser.

Det nya ar det uttryckliga tillagget av icke-fysiska och digitala produkter — skydd for virtuell design som helt saknar
ett fysiskt forkroppsligande — som metaverse, NFT-autentiserade konstverk, 3D-utskriftsfiler mm.

Butiksinredning kan skyddas — detta tydliggors (nagot...).



Ensamratten — Rattigheter knutna till EU-formgivningar

Ensamriatten (Artikel 16 i direktivet; Artikel 19 i forordningen)

1. Registreringen av en formgivning ska ge innehavaren ensamriitt att anvidnda den och att hindra en tredje

part fran att anvéinda den utan innehavarens samtycke.

2. Féljande handlingar far sérskilt forbjudas enligt punkt 1:

a) Att tillverka, erbjuda, slippa ut pd marknaden eller anvéinda en produkt som formgivningen ingar i
eller anvadinds pa.

b) Att importera eller exportera en produkt som avses i led a.

c) Att lagerhdlla en produkt som avses i led a for indamal som avses i leden a och b.

d) Att skapa, ladda ner, kopiera och dela eller distribuera till andra varje medium eller program som
dterger formgivningen i syfte att méjliggéra tillverkning av en produkt som avses i led a.

Kommentarer:

Bestammelsens disposition har andrats och sprakliga justeringar har gjorts relativt gillande reglering.
Nytt: Upprakningen av forfoganden i punkten d) innebar att digitala forfoganden — sasom 3D-printing, delande av CAD-

filer mm som syftar till att reproducera en produkt som gor intrang i formgivningen — tydligt omfattas av ensamrétten och

innebér intrdng om de sker utan rittighetshavarens samtycke. Onskan ir att "kapa” kedjan av intrangshandlingar tidigare,

innan en fysisk produkt existerar.



Monsterskydd for reservdelar — Kontroversiell fraga

* En av de besvarligaste fragorna i arbetet med att ta fram en gemensam monsterskyddslagstiftning
inom EU har varit fragan om reparationsdetaljer inom fordonsindustrin skall kunna monsterskyddas.

* Synliga reservdelar kan vara karosseridelar — dérrar, motorhuvar, bagageluckor mm, belysning och
glasrutor.

* Olika regler gdller i de olika medlemsstaterna.

* | vissa lander giller en s.k. reparationsklausul som innebar att synliga delar som maste vara identiska
med originaldelen nar det gdller utseendet inte omfattas av monsterskydd.

* Enligt overgangsbestimmelse i forordningen: must-match-undantag — avser reservdelar som maste
utformas pa ett visst satt, av estetiska skal, sa att de motsvarar utseendet hos den bestandsdel som
byts ut — framskdarm, motorhuv mm.

* | Sverige och ett antal andra EU-lander saknas en reparationsklausul — synliga reservdelar kan alltsa
monsterskyddas (med beaktande av 6vriga krav som stalls i fraga om skydd — exempelvis must-fit-
bestammelsen i 4a p. 2 monsterskyddslagen - must-fit-regeln innebar att man inte kan erhalla
monsterskydd for sammankopplingsdelen/anlaggningsytan hos en reservdel (avser funktionalitet).

» Skyddstiden for reservdelar ar 15 ar enligt svenska monsterskyddslagen — att jamféra med den “normala”
skyddstiden om 25 ar.



Skyddet for reservdelar - Reparationsklausulen

Reparationsklausulen (Artikel 19 i direktivet — Artikel 20a i forordningen)

1. Skydd ska inte ges for en registrerad formgivning som ut%c'ir en bestdndsdel i en sammansatt produkt vars
utseende bestandsdelens formgivning ér beroende av och som anviéinds i den mening som avses i artikel
16.1 utgslutande for att reparera den sammansatta produkten sa att den dterfar sitt ursprungliga
utseende.

2. Punkt 1 far inte dberopas av tillverkare eller séiljare av en bestdndsdel i en sammansatt produkt som
underlatit att vederborligen informera konsumenterna, genom en tydlig och synlig uppgift pa produkten
eller i nagon annan limplig form, om det kommersiella ursprunget och identiteten hos tillverkaren av den
produkt som ska anvéindas fér att reparera den sammansatta produkten, sa att de kan géra ett véilgrundat
val mellan konkurrerande produkter som kan anviéndas fér reparationen.

3. Tillverkaren eller séljaren av en bestandsdel i en sammansatt produkt ska inte vara skyldig att garantera
att de bestdandsdelar som de tillverkar eller séiljer slutligen anvénds av slutanvédndarna enbart for
reparation sd att de aterfdr det ursprungliga utseendet hos den sammansatta produkten.

4. Om en medlemsstats nationella réitt den ...[dagen fér ikrafttriddandet av detta direktiv] ger skydd for
formgivningar i den mening som avses i punkt 1, ska medlemsstaten till och med den...[atta dr fran dagen
for ikrafttradandet av detta direktiv], genom undantag fran punkt 1, fortsditta ge skydd fb'r]]ormgivningar
for vilka det ansékts om registrering fore den...[dagen for ikrafttrddandet av detta direktiv].



Forts. Skyddet for reservdelar - Reparationsklausulen

Kommentarer:

« Motiv till bestimmelsen: Okad konkurrens — liberalisering av eftermarknaden fér reservdelar -
konsumenter av dyra produkter lases inte till en och samma tillverkare for evig tid.

* Reparationsklausulen galler for formberoende bestandsdelar (must-match) i sammansatta produkter.
* Bestammelsen i forordningens artikel 110 blir permanent (jmf Acacia-domen).

* Information enligt punkten 2 bor i vart fall innehalla det varumarke under vilket produkten salufors och
tillverkarens namn.

* FOr att kunna dra nytta av reservklausulens undantag fran formskydd &r tillverkaren/séljaren av en
bestandsdel i en sammansatt produkt skyldig att pa lampligt satt — sdrskilt genom avtal — sakerstélla att
képare inte avser att anvianda bestandsdelarna fér andra andamal dn reparationer for att aterstalla den
sammansatta produktens ursprungliga utseende — men, det kan inte kravas garantier
(beaktandesats 35 i direktivet, beaktandesats 20 i forordningen).

« Overgidngsperiod — utfasningsperiod: atta 4r — under denna period fortsitter gillande nationella
bestammelser att tillampas.



Registreringssymbol

D-symbol for designskyddad produkt (Artikel 24 i direktivet - Artikel 26a i
forordningen)

Innehavaren av en formgivningsrdttighet fdar informera allménheten om att
formgivningen dir registrerad genom att pa den produkt i vilken formgivningen ingdr
eller pa vilken den anvdéinds visa bokstaven D innesluten i en cirkel D. Ett sadant
meddelande om formskydd far atféljas av formgivningens registreringsnummer eller
ldinkas till formgivningen i registret.

* Kommentarer:

* Det finns symboler for upphovsratt och for varumarke — bade en symbol for registrerat varumarke

©®TM

och en for "allmant” varumarkesskydd: = rimligt att det finns symbol fér formgivning.

* Symbolen i sig ger inte rattsverkan (enligt vad som gidller for de andra symbolerna — i vart fall i
Sverige/EU) — anvdandande av symbol nar skydd inte finns kan utgora otillborlig marknadsféring.



Ansokningsforfarandet — Atergivande av formgivningen

Atergivande av formgivningen (Artikel 26 i direktivet)

1. Formgivningen ska cfitergies i ndgon form av visuell Gtergivning i svartvitt eller i féirg. Atergivningen kan
vara statisk, dynamisk eller animerad och ska utféras pa Iamp.lgt.satt med hjélp av allmadnt tillgénglig
teknik, inklusive teckningar, fotografier, videor eller datoravbildning eller datormodellering.

2. Atergivningen ska visa alla aspekter av den formgivning for vilken skydd séks i en eller flera :}/er.
Dessutom kan andra typer av vyer tillhandahdllas i syfte att ytterligare specificera sérskilda detaljer hos
formgivningen.

3. /

4. Formgivningen ska dterges ensam, utan ndgot annat material.

5. Sadant for vilket skydd inte s6ks ska anges med visuella disclaimers. Alla sadana visuella
disclaimers ska anvindas konsekvent.

6.//

Kommentar:

Bestammelsen innebar en storre flexibilitet for sokande — det kan ocksa bli svarare for tredje man att veta vad
som skyddas...

Tanken ar att medlemslandernas myndigheter skall faststilla gemensamma standarder avseende de formella
krav som atergivningen skall uppfylla (beaktandesats 24 i forordningen).



Giltighetspresumtion

» Giltighetspresumtion (artikel 17 i direktivet; finns redan i artikel 85 i forordningen):

I mdl om intrdng ska det presumeras, till férmadn fér innehavaren av den registrerade
formgivningsrdttigheten, att de krav for en registrerad formgivningsrdittighets rdttsliga giltighet
som anges i artiklarna 3-8 dr uppfyllda och att formgivningsriittigheten inte har registrerats i strid
med artikel 13.1.c.

Den giltighetspresumtion som avses i punkt 1 ska kunna motbevisas med alla férfarandemdssiga
medel som star till buds i den berérda medlemsstatens jurisdiktion, inbegripet kéiromal.

Kommentarer:

Bestammelse om giltighetspresumtion finns redan enligt forordningen - artikel 85 — for bade registrerad
och oregistrerad gemenskapsformgivning.

For oregistrerad gemenskapsformgivnin§ galler att begransat forebringande av bevisning skapar nagot
slags presumtion: domstolen skall anse formgivningen giltig om innehavaren foreter bevis for att villkoren i
artikel 11 ar uppfyllda och om "han anger pa vilket satt hans” gemenskapsformgivning ar sarpraglad (se
bland annat Karen Millen-malet, C-345/13§’.



Presumtionsregel — Arbetsgivares ratt till formgivning

Ratt till en registrerad formgivning (artikel 11 i direktivet; finns sedan tidigare i artikel 14
I forordningen)

1. Rdtten till den registrerade formgivningen ska tillkomma formgivaren eller den person till
vilken formgivarens riitt har évergatt.

2. Om tva eller flera personer gemensamt har skapat en formgivning, ska réitten till den registrerade
formgivningen tillkomma dem gemensamt.

3. Rditten till en registrerad gemenskapsformgivning ska emellertid tillkomma arbetsgivaren

om en formgivning har skapats av en anstdlld som ett led i den anstdlldes arbetsuppgifter
eller enligt arbetsgivarens instruktioner, om inte annat har avtalats mellan de berérda

parterna eller foreskrivs i nationell ritt.

Kommentar:

* Presumtionsregeln galler redan for gemenskapsformgivningar.

* Bestdmmelsen i 40a § upphovsrattslagen — presumtionsregel avseende datorprogram tillkomna
inom ramen for anstallning.



Andra nyheter:

Tullstoppregler enligt modell fran varumarkesratten - tillampas i fraga om produkter som placeras i nagon typ
av tullforfaranden, inklusive transitering, omlastning, lagring, tillfillig férvaring mm.

(Artikel 16 i direktivet — Artikel 19 i forordningen).

Inskrdankning i formgivningsratten: vid jamforande reklam, i syfte att kommentera, kritisera, parodiera — i
enlighet med "god affarssed” (artikel 18 i direktivet, artikel 20 i forordningen).

Ansokan med flera formgivningar: ej langre krav pa att de tillhor samma Locarno-klass, 11 § ML (artikel 27 i
direktivet; artikel 37.1 i forordningen).

Ny avgiftsstruktur EU-formgivning: ny ansdkan billigare, fornyelser dyrare.

Ny grund for avslag/ogiltighet: formgivning innefattar kulturarv - kan exempelvis utgdras av monument, en
grupp av byggnader, artefakter, hantverk eller drikter (artikel 13.3/14.2 i direktivet).

Administrativ hdavning av formgivning: medlemslanderna ges mojlighet att infora system motsvarande det
som finns avseende foretagsnamn-varumarken (artikel 31 i direktivet).

Foranvandarratt: godtroende som pabdrjat anvandning/vidtagit allvarliga och faktiska forberedelser for att
anvanda en formgivning - som inte ar en efterbildning kan aberopa ratt (artikel 21 i direktivet).

Uppskjutet offentliggorande av registrering: upp till 30 manader (artikel 39 i direktivet, giller redan enligt
forordningen, artikel 50).




AVGORANDEN UNDER 2024 — SVENSKA DOMSTOLAR:

e Patent- och marknadsdomstolen:

* Mal nr PMT 16834-21: Volvo Lastvagnar AB ./. Europart i Sverige AB Dom PMD, 26 januari 2024

* Intrang i monster till del av stotfangare, grill och andra fordonsdelar (mm) lagakraftvunnen

* Mal nr PMT 1428-23: Penhaligon’s Ltd ./. Pana Dora Sweden AB Dom PMD, 25 april 2024, éverklagad,
* Intrang i gemenskapsformgivning-upphovsratt till parfymflaskor mél nr PMIT 7290-24 hos PMOD

* Mal nr PMT 1396-23: Pana Dora Sweden AB ./. Penhaligon’s Ltd

* Ogiltighet av gemenskapsformgivning till parfymflaskor

e Mal nr PMT 12702-23: Axel Johnson Int. AB et al ./. AWIMEX Int. AB et al Mal avskrivet, aterkallelse av talan

* Intrang i gemenskapsformgivning till fordonslyktor

* Mal nr PMT 19366-23: Dacapo Silver AB ./. Nicklas Nilsson Mal avskrivet (efter

* Havning av monsterregistrering — avdelare for snusdosor avregistrering av ménster) — 6verklagande
av rittegdangskostnader — ej
prévningstillsténd i PMIOD



AVGORANDEN UNDER 2024 — SVENSKA DOMSTOLAR:

* forts. Patent- och marknadsdomstolen:

* Mal nr PMT 10120-23: Weland Stal AB ./. Solifokus Sverige AB

* Intrang i gemenskapsformgivning till fastanordningar for solpaneler

* Mal nr PMT 13391-23: Arne Thuresson Byggmaterial AB ./. EJOT Sverige AB
Varumarkes- och monsterintrang — Vilseledande efterbildning — Renommésnyltning

* Mal nr PMT 201-24: Mora Contract Manufacturing ./. Pierce AB

Intrdng i gemenskapsformgivning till skidvagn (till snoskoter)
(aterkallelse)

e Mal nr. PMT 7801-24: CFW Trading AB . /. Weland Stal AB

* Ogiltigforklaring av gemenskapsformgivning — fastanordningar for solpaneler

Dom PMD, 21 maj 2024
Stadfdist forlikning

Dom PMD, 17 september 2024
Stad(fiist forlikning

Avskrivning — dterkallelse av
talan efter forlikning

Avskrivning — dterkallelse av

talan



NAGRA ANDRA AVGORANDEN UNDER 2024 -
TRIBUNALEN, EUIPO, GEMENSKAPSDOMSTOL...:

* Tribunalen:

» T1-329/22: Canalones Castilla ./. EUIPO/Canalones Novokanal (3 juli 2024) - ogiltigférklaring av registrerad gemenskapsformgivning
for vattensprutor, vattenuppsamlingsrannor.

* Sdrprdgel
» T-464/23: Lidl Digital International GmbH & Co KG ./. EUIPO/Ningbo Hanyuan Lighting Co. Ltd. (20 november 2024)

» Sdrprdgel — Offentliggérande

 EUIPO:s besvarskammare:

* R5/2024: Ecomill OU — Ecosauna Project OU (beslut av den 11 september 2024)

* Skdrmdump av Facebook-inldgg + hyperldnk tillerkénns inte vdrde som bevisning fér att formgivning gjorts allmdnt tillgénglig.

* Gemenskapsdomstol:
* Oberlandesgericht Dusseldorf (1-20 U 291/22): Volkswagen AG ./. W + S Autoteile GmbH (13 juni 2024 — éverklagat)

* Hadallare for bilnyckel utgér inte vare sig en del i den sammansatta produkten bil eller den sammansatta produkten bilnyckel.
Tillimpning av reparationsklausulen i artikel 110 i férordning nr 6/2002.



TACK!




