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ARET SOM GICK...2022

AVGORANDEN/MAL:

Hogsta domstolen: ——-

Patent- och marknadsoverdomstolen: 2 beslut
Patent- och marknadsdomstolen: 2 beslut (samma mal)
EU-domstolen: 1 forhandsavgoOrande

1 forslag fran generaladvokat
Tribunalen: ca 10 st domar
Gemenskapsdomstolar + UK: Nagra avgoranden (som

kommenteras med viss
fordrojning i ”IP-pressen”)




ARET SOM GICK...2022...VILKA DESIGNFRAGOR DISKUTERADES?

Giltighetspresumtionen avseende registrerade formgivningsrattigheter — hur
fungerar den i interimistiska forfaranden?

Gransoverskridande tvister — vilket lands lag tillampas pa accessoriska
yrkanden?

Teknisk funktion — designskydd?

Sammansatta produkter — vad innebar ”synlighet” vid ”normal anvandning”?

Vikten av att (i) kartlagga prior art, (ii) dokumentera egen formgivning/-process
och (iii) andras intrangsgorande handlingar mm

AKTUELLT: EU-kommissionens forslag till nytt (omarbetat) direktiv om
formskydd och om andring av forordning 6/2002 om gemenskapsformgivning



SVERIGE - VAD HANDER PA DESIGNOMRADET - TVISTAS DET OM MONSTER?

Mal nr. PMT 17190-22: Reitan Convenience Sweden AB ./. Butterick’'s

Leco AB: Intrang i gemenskapsformgivning till lussebulledrékt?

Reitan — driver detaljhandel i form av kiosker och servicebutiker under varumarkena
Pressbyran, 7Eleven.

En av Pressbyrans aterkommande produkter ar saffransbrod — flera hundra tusen
saffransbrod séljs varje ar. For att marknadsfora saffransbroden har Reitan tagit fram
olika "anknytande” produkter — exempelvis "Lussekorven”.

Reitan: Ar 2019 togs en sérskild drikt fram. Drikten skapades utifran en karakteristisk
S-form med rundat snitt + russinens proportioner och utformning agnades stor
uppmarksamhet + den gula fargen skulle vara fin - inte alltfér orange.

Lussebulledrikten lanserades den 27 november 2019 och fran och med den 2
december 2019 kunde lussebulledrékten képas i samtliga Pressbyraer i Sverige.

Den 25 november 2020 - infor julsasongen 2020 - ansokte Reitan om att registrera
lussebulledrakten som gemenskapsformgivning (’traditionella klanningar eller
drakter”).




FORTS. INTRANG | GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRAKT?

| december 2021 upptackte Reitan att Buttericks — som bedriver naringsverksamhet
med skamtsaker, fest- och maskeradartiklar — salde en lussebulledrakt med ett
utseende som Reitan ansag var pafallande likt den lussebulledriakt som omfattas av
Reitans gemenskapsformgivning.

Efter viss korrespondens vackte Reitan den 18 november 2022 talan mot Buttericks
om intrang i gemenskapsformgivning — med yrkande om vitesforbud — dven
interimistiskt — samt faststallelse av skyldighet att utge skalig ersattning och
skadestand samt aterkallelse fran marknaden och forstorelse av lussebulledrakter.

Reitan:

Kunnig anvéindare: barn i aldern 5-10 ar jamte foraldrar och mor- och farféraldrar
som ’kommer att uppmuntras att kopa drakten”...

Skyddsomfang: stora variationsméjligheter — brett skyddsomfang.

Skillnad: endast farg pa russinen (svart-rott) + ryggdelen ar slat pa Buttericks
lussebulledrakt — Reitans drékt har sémmar och russin dven pa ryggsidan. %



FORTS. INTRANG | GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL LUSSEBULLEDRAKT?

Buttericks (som forelades att yttra sig 6ver det interimistiska forbudsyrkandet) -
bestred yrkandet da Reitan inte gjort sannolikt att intrang &r for handen.

Buttericks: Reitans gemenskapsformgivning ar inte giltig + det fanns
formgivningar som i stort foregrep Reitans lussebulledrakt (+ risk for
nyhetsforstérande handelser?) + tillrdackliga skillnader foreligger mellan de tva
lussebulledrakterna for att kunnig anvandare skall ges olika helhetsintryck
(+otillracklig sakerhet, interimistiskt forbud oproportionerligt och yrkat
vitesbelopp alltfor hogt — 1 MSEK).

Buttericks yrkade dven vilandeférklaring av malet — yrkande om ogiltigforklaring
av gemenskapsformgivningen har getts in till EUIPO - da ankommer det pa
nationella domstolar att vilandeférklara intrangstalan i avvaktan pa beslut i
giltighetsfragan.




Patent- och marknadsdomstolen - beslut av den 5 december 2022:

Giltighetspresumtion géller i mal som avser intrang i gemenskapsformgivning —
giltigheten kan endast bestridas genom vackande av genkaromal (art. 85.1 i
forordning nr. 6/2002 om gemenskapsformgivning).

| interimistiska provningar géller giltighetspresumtionen ocksa — men da kan
invdndningar om ogiltighet tas upp till prévning utan genkaromal (art. 90.2
forordningen).

Prévning av interimistiskt yrkande: éversiktlig och preliminar prévning pa
begransat underlag.

Preliminart anser domstolen att den utredning och argumentation Buttericks
framfort inte rubbar giltighetspresumtionen.

Kunnig anvandare: relativt bred grupp bestaende av savil konsumenter som
grossister — som kanner till drakter.

Trots forekomst av andra drakter forestallande matprodukter mm —
lussebulledrakten uppfyller krav pa sarpragel.

Skillnader — inte sarskilt framtradande ----------- > INTERIMISTISKT FORBUD




Patent- och marknadséverdomstolen — beslut den 16/19 december 2022 (PMO 14536-22):

Buttericks 6verklagade och yrkade upphavande av Patent- och marknadsdomstolens beslut
— invandningar mot alla delar av det interimistiska forbudet.

Den 9 december 2022 meddelade Patent- och marknadsoverdomstolen beslut av innebord att
det interimistiska forbudet tills vidare inte skulle galla.

............... PMOD:S BESLUT

Sannolika skal for intrang = det maste framsta som sannolikt att en giltig
gemenskapsformgivning foreligger for att interimistiskt forbud skall kunna meddelas.

Giltighetspresumtionen kan brytas utan genkaromal i interimistiska forfaranden —
giltighetspresumtionen fér gemenskapsformgivningar har inte samma styrka som i fraga om
exempelvis patent- ingen ingaende granskning av att skyddsforutsattningar foreligger gors
(se PMO 2043-22, beslut 14 juli 2022 + PMO 9614-17, beslut 16 april/15 juni/20 juni 2018).

Inte presenterats utredning som bryter giltighetspresumtion.

Drakt enligt gemenskapsformgivning utformats for att helt likna lussekatt + flera skillnader
mellan Reitans lussedrakt och Buttericks --------- >

INTE SANNOLIKA SKAL FOR INTRANG --- PMD:S BESLUT UPPHAVS

Talan har darefter aterkallats — malet avskrivits.




Theorema Scandinavia ar grossist i och verksam i skobranschen —
Theoremas kunder ar aterférséaljare av skor.

Theorema ar innehavare av tva gemenskapsformgivningar
avseende sandaler/tofflor (se bilder i vanster kolumn) — registrerade
den 14 juli 2021. Formgivningarna gjordes allmant tiligangliga 9
augusti 2020/19 augusti 2020/8 januari 2021/10 april 2021.

Exani Sports dr ocksa grossist i skobranschen — levererar skor till
aterforséljare i Sverige. Exani har marknadsfort och salt sandaler/
tofflor (se bild overst, hoger kolumn).




Theorema vackte den 21 oktober 2021 talan mot Exani om intrang i de
registrerade gemenskapsformgivningarna — vitesforbud — aven interimistiskt
— informationsforelaggande — skaligt vederlag - skadestand.

Efter att stimning ingavs har Theorema dndrat grunden f6r sin talan satillvida
att bolaget aven gjort gallande att Exanis marknadsforing och forsaljning av
tofflor/sandaler begar intrang i oregistrerade gemenskapsformgivningar
avseende de tofflor som omfattas av de registrerade gemenskaps-
formgivningarna. Intranget avser forfoganden under period bade fore
registrering och efter.

Exani har bestritt kAromalet i dess helhet — har inlett ogiltighetstalan
avseende Theoremas registrerade gemenskapsformgivningar vid EUIPO —
har marknadsfort sandal/toffla som utgér nyhetshinder + annan har
marknadsfort sandal/toffla som utgor nyhetshinder (se bild 2-4, hoger
kolumn).

Exani har yrkat vilandeforklaring av malet vid Patent- och
marknadsdomstolen i avvaktan pa att EUIPO:s beslut i fraga om giltigheten
vunnit laga kraft.




Patent- och marknadsdomstolens beslut 2 februari 2022: -: ey~

s b2 Utgor Theoremas justering av grunden for talan - intrang i oregistrerad
SN gemenskapsformgivning — en otillaten taledndring (processhinder)?

Domstolen resonerar kring sambandet mellan identifikation av saken (13:3 rattegangsbalken)

och réattskraft (17:11 rattegangsbalken). Det registrerade och det oregistrerade

gemenskapsformgivningsskyddet utgér tva olika rattigheter. Forutséttningarna for

rattigheternas varaktighet skiljer sig at — skyddstid. Ett forbud som meddelas pa den ena

~ grunden kan bli utan rattsverkan samtidigt som ett férbud meddelat pa den andra skulle
kunna besta ----- > OTILLATEN TALEANDRING.

Foreligger sannolika skal for intrang? Beviskravet lagre &dn vid slutlig provning — skyndsam
provning pa begransat underlag — inte féregripa slutlig provning — beslutsskélen begransas.

Giltighetspresumtionen fér gemenskapsformgivningar har inte samma styrka som i fraga om
exempelvis patent — EUIPO gor ingen ingaende granskning av att skyddsférutséttningar
foreligger.

Exani gjort gallande att uppenbart nyhetshinder foreligger och att registreringarna kommer
att upphavas — aberopat intyg av agenter som intygar att skor identiska med de skyddade
salts under fyra ars tid mm. pa sétt som skulle vara nyhetsforstorande.

Intyget tillrackligt fér att sétta i fraga registreringarnas giltighet ----> A}
INTE SANNOLIKA SKAL FOR INTRANG - INGET INTERIMISTISKT FORBUD

VILANDEFORKLARING | AVVAKTAN PA EUIPO:S BESLUT (LAGAKRAFT)
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Patent- och marknadséverdomstolens beslut 1 juni/30 juni 2022:

Utgor Theoremas justering av grunden for talan - intrang i oregistrerad
gemenskapsformgivning — en otillaten taleandring (processhinder)?

Tva skilda skyddsformer — skyddsforutsattningar avseende nyhet och sarpragel desamma
— men tillgangligg6érande respektive registrering for uppkomst av skydd. Olika skyddstid.
Regelverk for ogiltighet skiljer sig at. Ensamrattens omfattning skiljer sig at - intrang i
oregistrerade rattigheter forutsatter efterbildning. Skilda formogenhetsobjekt (registrerade
rattigheter kan stéllas som sékerhet) — kan innehas av olika rattighetshavare. | detta fall:
delvis olika intrangsperioder.

Ansluter till Patent- och marknadsdomstolens resonemang avseende talans identitet och
rattskraft mm. ----- > OTILLATEN TALEANDRING.

Foreligger sannolika skl for intrang?

Ansluter till Patent- och marknadsdomstolens resonemang i fraga om
giltighetspresumtionen fér gemenskapsformgivningar - inte samma styrka som i fraga om
exempelvis patent — ingen ingaende granskning av att skyddsforutsattningar foreligger
gors.

De intyg Exani aberopat tillréckliga for att skapa osékerhet i fraga om registreringarnas
giltighet. ---> INTE SANNOLIKA SKAL FOR INTRANG

| fraga om talesdndringen och avvisning meddelade PMOD ventil — ansags vara av vikt for
rattstillampningen att ett overklagande provades av Hogsta domstolen.

Malet ar vilandeforklarat.




TILLAGG:

Annulleringsenheten vid EUIPO har i beslut av den 7 december 2022 beslutat
att avsla Exani Sports ansékningar om ogiltigforklaring av Teoremas
gemenskapsformgivningar.




EU-DOMSTOLENS DOM | MAL NR. C-421/20
(DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW

Acacia — ett italienskt foretag — tillverkar och saljer aluminiumfalgar for
motorfordon och distribuerar dem i flera medlemsstater.

Acacia levererade félgar fran Iltalien till Tyskland. Varorna har salts i
Tyskland och reklam pa Internet har varit riktad till konsumenter i Tyskland.

BMW ansag att Acacias distribution av vissa félgar i Tyskland utgjorde
intrang i BMW:s registrerade gemenskapsformgivning och véckte talan om
intrang vid en gemenskaps-domstol i Tyskland. Talan omfattade yrkanden
om forbud att fortsédtta med intranget saval som accessoriska yrkanden —
yrkanden om skyldighet att utge skadestand, skyldighet att IAmna
upplysningar, skyldighet att inkomma med handlingar och bokforing samt
skyldighet att 6verlamna varor for forstorelse.

Den tyska gemenskapsdomstolen ansag sig behorig att préva fragan enligt
artikel 82.5 i forordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning:

Talan om intrang och genkdromal i fraga om ogiltighet vid
intrangstalan far vackas vid domstol i den medlemsstat ”dér intrang eller
fara for intrang forekommit”.



EU-DOMSTOLENS DOM | MAL NR. C-421/20
(DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW

Den tyska gemenskapsdomstolen bif6ll talan och slog fast att Acacia gjort
sig skyldiga till intrang i gemenskapsformgivningarna. Dartill tillampade
domstolen tysk lagstiftning (nationell ratt) pa BMW:s accessoriska yrkanden
avseende skadestand, skyldighet att lamna viss information, inkomma med
handlingar och bokforing samt éverlamna intrangsgorande varor for
forstorelse.

Acacia 6verklagade domen till Oberlandesgericht Disseldorf och gjorde
dels géallande att intrang inte forelag, dels att italiensk ratt var tillamplig pa
BMW:s accessoriska yrkanden.

OBS! Bestammelserna i tysk ratt om forpliktande fér part att inkomma med
handlingar och bokforing skiljer sig fran bestammelserna i italiensk rétt.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM | MAL NR. C-421/20
(DEN 3 MARS 2022): ACACIA SRL VS BMW

EU-domstolen slar i domen fast:

1. Gemenskapsdomstol som grundar sin behérighet pa artikel 82.5 — ”dér intrang
eller fara for intrang forekommit” — ager endast préva intrangshandlingar som begatts/
riskerar att begas i den medlemsstat dar domstolen ar belagen — detta foljer av artikel
83.2 i forordningen.

2. Att Acacia fattat beslut om och vidtagit atgérder fér intrangshandlingarna
(reklam pa Internet riktad till tyska konsumenter + forsaljning av varor pa tysk marknad)
I ltalien utgor inte hinder for att vacka talan i Tyskland.

3. Den nationella ratten i den medlemsstat dar domstolen ar belagen (Tyskland)
skall tillampas pa fragor som inte regleras i EU-férordningen — sasom fragor om
skadestand, skyldighet att lamna u|_||oplysningar samt inkomma med handlingar och
bokféring (artikel 88.2 + C-479/12, H Gautzsch GroBhandel, p. 53-54).

4. |1 mal dér intrang bedémts foreligga skall domstolen besluta om “annan paféljd
som ar lamplig med hénsyn till omstandigheterna” och som féreskrivs i lagstiftningen i
den medlemsstat dar handlingar begicks — detta innefattar bland annat forstorelse av
varor (artikel 89. d) + C-479/1 %

5. I Begreppet "tillamplig lag” i artikel 88 omfattar aven internationellt privatrattsliga
regler.
6 "Tillamplig lag” vid intrangstalan som vécks i medlemsstat med stéd av artikel

82.5 ar den nationella ratten i den medlemsstaten — denna tolkning av relevanta
bestammelser innebar ett uppratthallande av gkyddsl__andsprinciﬁen (lex loci
protectionis) — viktig princip inom immaterialratten (foljer av artikel 89.1 d).



TRIBUNALENS DOM AV DEN 19 OKTOBER 2022 MAL NR T-231/21: PRAESIDIAD HOLDING VS
ZAUN LTD; GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL STOLPE

Praesidiad innehar sedan januari 2004 en gemenskapsformgivning for en stolpe (att
infoga i ett sakerhetsstangsel; se bilden till vanster).

Zaun ingav i mars 2018 en ansokan om ogiltigforklaring av registreringen — enligt
Zaun ar produktens utseende uteslutande betingad av en teknisk funktion.

| juli 2019 avslog Annulleringsenheten yrkandet om ogiltigforklaring.

Zaun overklagade och i februari 2021 beslutade Tredje Besvarskammaren att bifalla
overklagandet och ogiltigforklara formgivningen med hanvisning till bestammelsen i
artikel 8(1) i forordning nr 6/2001 om gemenskapsformgivning. Bland annat hade
besvarskammaren tagit del av innehallet i en patentansékan som aberopats av
Praesidiad.

Praesidiad 6verklagade och Tribunalen har déarefter provat fragan om formgivningen
ar ogiltig enligt artikel 8(1) i forordningen om gemenskapsformgivning:

Ett gemenskapsformskydd kan inte erhallas fér sadana detaljer i
en produkts utseende som uteslutande ar betingade av en teknisk

funktion.



DESIGN OCH FUNKTIONALITET - VAD GALLER?

Tribunalen hanvisar till EU-domstolens dom av den 8 mars 2018, C-395/16, DOCERAM:

En prévning av huruvida artikel 8.1 ar tillamplig sker genom att féljande steg vidtas:

(a) man slar fast vilken teknisk funktion den aktuella produkten avser att tjdna,

(b) man identifierar de utseendeméssiga sadrdragen hos formgivningen,

(c) man bedémer, utifran de objektivt faststillda omstiandigheterna — bland annat hur produkten anvénds
och hur alternativ design ser ut, huruvida sédrdragen uteslutande betingas av den tekniska funktion

produkten avser att tjdna

Om uppfyllandet av den tekniska funktionen &r den enda faktor som paverkat/avgjort
formgivarens val av formgivningens sardrag — andra 6vervaganden, i synnerhet med
avseende pa visuella aspekter av produkten, har inte spelat nagon som helst roll = artikel
8.1 ar tillamplig. Detta géller &ven om det finns andra utféranden som uppnar den
efterstravade funktionaliteten.



DESIGN OCH FUNKTIONALITET - VAD GALLER?

Parterna ar overens om att de utseendemassiga sardragen hos designen ar:

En flans och en oppen kanal
En u-formad profil
En tackplat

Tribunalen konstaterar att produkten fyller foljande tekniska funktion:

Att vara fastpunkt for stangslets natpanel, dvs att stotta stangslet.




FORTS. TRIBUNALENS DOM AV DEN 19 OKTOBER 2022 MAL NR T-231/21: PRAESIDIAD HOLDING VS ZAUN LTD; GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL STOLPE

Tribunalens dom - uttalanden:

1. Ett patent ar ett dokument som forklarar de tekniska sérdragen hos en produkt. Ett sadant dokument
kan inte, da det uteslutande har ett tekniskt syfte, automatiskt anvéandas for att utesluta mojligheten av att
overviaganden andra én tekniska, exempelvis 6vervaganden hanforliga till visuella aspekter, ocksa kan ha
beaktats vid framtagandet av en design som forekommer i dokumentet.

2. Praesidiad aberopade fyra sakkunniga vittnen: de sakkunniga vittnena uttalade att funktionella hansyn
tagits vid formgivningen, men att dven estetiska/visuella aspekter beaktats i fraga om i vart fall tva av tre
sardrag. Artikel 8(1) i forordningen &r endast tillamplig vid total franvaro av estetiskt betingade
overvaganden — den tillimpas inte per automatik sa snart det kunnat faststallas att funktionella hansyn
har tagits.

3. Det ar tillrackligt att ett av tre sardrag utformats med beaktande av annat an enbart tekniska
overvaganden for att artikel 8(1) inte skall kunna ligga till grund for ogiltigforklaring.

4. Férekomst av alternativ design ar en objektiv omstandighet av intresse vid provning av artikel 8(1) —
den maste dock underbyggas med annan bevisning och kan inte ensam ligga till grund for slutsats om att
annat an funktionella hansyn tagits vid formgivning.

5. De sakkunniga vittnena + kataloger mm avseende sédkerhetsstédngsel visar att det i fraga om en produkt
av denna storlek och art finns intresse av att “den smalter in i omgivningen” = estetiska 6vervaganden
finns med - i synnerhet da produkten ar "hoggradigt synlig for allmédnheten”.

EJ UTESLUTANDE BETINGAD AV TEKNISK FUNKTION




SFIR - PRAXISDAGEN 2023

Liselott Enstrom
Barker Brettell Sweden AB



STORBRITANNIEN:
IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC) 8 FEBRUARI 2022
AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED; FORMGIVNING AVSEENDE HOODY - NYHET OCH

SARPRAGEL

Erol &r innehavare av tva registrerade formgivningar:

Erol pastod att Posh gjorde intrang i dessa formgivningar, men Posh bestred intrang och
anforde att formgivningarna skulle ogiltigférklaras pga att nyhetskravet inte var uppfyllt och
formgivningarna inte besitter erforderlig sarpragel.




FORTS. 1P-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC)
AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED
NYHET OCH SARPRAGEL

Posh forlitade sig pa prior art i form av:

En broschyr fran 1999 fran Urban Attitude utvisande en liknande logotyp som den pa
"hoodien” och T-shirten.

En bild av dalig kvalité fran en broschyr som pastods komma ifran en hemsida fér en
outlet for turister fran 2008.

Bilder av kepsar med liknande logotyp som Erols formgivningar fran KK Hosiery daterade
2007 och 2008.

EANGIAND

ENGNNID
EX10 LONDON




FORTS. IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC)
AHMET EROL VS POSH FASHION LIMITED

NYHET OCH SARPRAGEL

| domen fastslogs att det enda elementet som kan uppna kravet pa sérprégel &ar logotypen i sig. Plagget
som sadant ansags for generellt for att tillerkdnnas skydd. Domstolen kom fram till att den bevisning som
Posh lagt fram var trovardig och var fran tiden fére Erols ansékan om formgivningsskydd. Trots att de tidigare

exemplen pa liknande logotyp inte var asatta pl dgdg av samma farg och form som Erols "hoodie” och T-shirt,
slogs det fast att Erols formgivningar inte uppnadde kravet pa nyhet. Formgivningarna oglltlghetsforklarades

Vad kan vi ldara oss av detta rattsfall?

Var noggrann med genomgang av “prior art” innan en ansékan om registrering inges och man ska
inte forlita sig alltfor mycket pa en formgivningsregistrering for “enkla” formgivningar vid en

intrangstalan.

Féretag som star infér svarigheter med intrang fran andra aktérer kan tro att en intrangstalan kan
vara en I6sning pa deras problem. Det hér fallet visar dock att man behéver ett starkt skydd, solida
argument och bevis for att lyckas — utan dem finns risken att en intrangsatgérd slar tillbaka pa en

sjalv.




STORBRITANNIEN:IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC)
FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR; BEVISNING
DEN 25 MARS 2022

Fairfax, som handlar med ladervaror av lyxkvalité, har designat en stdvel, inspirerad av en spansk “ridstovel”
som bendmns Regina. Regina-stéveln &r registrerad som formgivning inom EU och det finns ocksa en
klonad registrering i UK som malet baseras pa samt en pastadd oregistrerad designrattighet i UK, som har
anforts med hjalp av skisser och uttalade exkluderingar av vissa delar av stoveln.

Fairfax klackstovel ar baserad pa en traditionell ridstdvel i spansk stil och har en dragkedja i full Iangd med
tofsdragning och en dragflerp i lader samt en bakre elastisk kilpanel tackt med fyra remsor.




FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC)
FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR

BEVISNING

En EU design ansbkan lamnades i januari 2016 och denna klonades sedan till en brittisk designregistrering. Den registrerade
formgivningen visar de tre nyckeldetaljerna - dragflerpen, tofsen och kilpanelen:

-
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registrering oregistrerade monster (delar av produkten)

Fairfax aberopade ocksa oregistrerade rattigheter till tre formgivningar i UK — i) hela stéveln, ii) hela stdveln exklusive den elastiska
kilen samt iii) hela stdveln exklusive bakstycke och del av insidan av stdveln). Eftersom oregistrerad formgivning uppstar automatiskt

vid skapande av ett monster i UK (liksom inom EU), ar det lite udda att — som i det har fallet — aberopa ritningar utvisande vissa
delar av stoveln som man inte gjorde ansprak pa genom sin oregistrerade rattighet.



FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689) (IPEC)
FAIRFAX VS THE HOUSE OF BRUAR
BEVISNING

Parterna hade diskuterat samarbete men ingenting kom till stand. Bruar bérjade sedan sélja en variant av Regina-stoveln som de kopte in fran ett annat bolag. Nar de fick problem med forsandelserna, férsokte Fairfax sélja
sin stével till Bruar samtidigt som man uppmanade Bruar att sluta sélja sin variant av stdvel som man ansag gora intrang i Reg?(ina-stc")veln. Bruar ville inte handla av Fairfax utan de designade istéllet en egen variant av
Regina-stoveln med hopp om att fa Fairfax att dra tillbaka sitt hot om intrangstalan. Den nya varianten hade bara tva remsor i kilen i bakstycket och en annan fargsattning. Man gjorde &ven en tredje variant.

version 2 version 3 prior art

Fairfax stamde for intrang och Bruar havdade att Regina-stoveln inte uppnadde kravet fér nyhet och aberopade en é&ldre variant av stével. Pa bilden som visar den tidigare stéveln syns inte bakstycket och man kan inte utga
ifran att det finns nagon elastisk kilpanel som pa Fairfax stével Regina.




FORTS. IP-2019-000130 (EWHC 689 (IPEC) — FAIRFAX VS THE HOUSE
OF BRUAR

BEVISNING

Till stor del tack vare den bakre, elastiska kilen i Regina stoveln fann domstolen att Fairfax
registrerade design uppnadde kraven for sarpragel och var giltig. Man kom ocksa fram till att
Bruar gjort intrang i Fairfax registrerade réattighet med version 1 och 2 av stéveln. Stoveln i
version 3 ansags dock ge ett annorlunda helhetsintryck pa grund av att den elastiska kilen

placerats pa insidan av stoveln. Dock fann domstolen att version 3 gjorde intrang i Fairfax
oregistrerade formgivningsrattighet.

Detta &rende visar pa viktigheten av att:

AnsoOkningsstrategi — var noga med att utnyttja mojligheten att undanta vissa delar av en

produkt och att utnyttja mojligheten att [amna in flera formgivningar i samma ansokan for
att erhalla ett sa brett registreringsskydd som méjligt.

Framtida rattstvister — att samla dokumentation och arbetsmaterial ar sarskilt viktigt for
oregistrerade monsterrattigheter nar det galler att visa eller motbevisa kopiering.

Bevismaterial — om bevis om prior art ska laggas fram, var noga med tydliga avbildningar
som visar pa kopiering .




DOMAR (OCH MAL...) AV INTRESSE UNDER 2022

Patent- och marknadsdomstolen

PMT 15754-21: Theorema Scandinavia AB ./. Exani Sports AB — registrerad gemenskapsformgivning till toffla/
sandal (fragor om otillaten taleéndring - aberopande av oregistrerade gemenskapsformgivning for identisk
formgivning — giltighetspresumtionen vid interimistiska férfaranden mm - nu vilandeférklarat i avvaktan pa
EUIPO:s beslut i giltighetsfragan)

PMT 17190-22: Reitan Convenience Sweden AB ./. Buttericks Leco AB — registrerade gemenskapsformgivning
till lussebulledrékt (giltighetspresumtionen vid interimistiska férfaranden mm — nu aterkallat-avskrivet

EU-domstolen (férhandsavgérande + férslag fran generaladvokaten):

C-421/20 Acacia Srl ./. Bayrerische Motoren Werke AG (3 mars 2022) — fraga om tillimplig lag pa accessoriska
yrkanden ndr gemenskapsdomstol grundar behdrighet pa artikel 82.5 “dér intrang eller fara for intrang har
férekommit”

OBS! Generaladvokatens férslag C-472/21 Monz Handelsgesellschaft International GmbH & KG ./. Biuchel
GmbH & Co Fahrzeugtechnik KG (8 september 2022) — “synlighet” och "normal anvédndning” i fraga om
bestandsdel i sammansatt produkt



FORTS. DOMAR UNDER ARET (OCH 2020...)

Tribunalen:

T-327/20: Group Nivelles NV ./. Easy Sanitary Solutions BV (27 april 2022) — tillatlighet av ytterligare prior art vid
ogiltighetstalan — kjunnig anvéndare vid prévning av nyhet respektive sérprédgel — olika? OBS! begdaran om
forhandsavgérande har getts in — dom kommer

T-231/21: Praeisidiad Holding ./. Zaun Ltd (19 oktober 2022) — detaljer uteslutande betingade av teknisk
funktion?

IPEC - Storbritannien:

IP-2019-000124 (EWHC 195 (IPEC) Ahmet Erol vs Posh Fashion Limited — 8 februari 2022 — nyhet och sérprégel

IP-2019-000130 (EWHC 689) (IPEC) Fairfax vs The House of Bruar — 25 mars 2022 - formgivning avseende
stovel - bevisning

LASTIPS: EU-domstolens dom i C-24/16 och C-25/16, Nintendo, den 27 september 2017 - dar
tillampades andra forumbestammelser — omfattade intrang i flera lander — lagen i det land dér den
forsta intrangshandlingen begicks tillampades pa samtliga accessoriska yrkanden.



