MONSTER-OCH
FORMGIVNINGSSKYDDET

AR 2023

SVENSKA FORENINGEN FOR IMMATERIALRATT
17 JANUARI 2024

DESIGNTRION:
LISELOTT ENSTROM - LINNEA HARNESK - KATARINA STROMHOLM




ARET SOM GICK...2023

AVGORANDEN/MAL:

Hogsta domstolen:

Patent- och marknadsoverdomstolen:

Patent- och marknadsdomstolen:

EU-domstolen:
Tribunalen:

Gemenskapsdomstolar:

| beslut (6verklagande av PMD:s

beslut i fraga om interimistiskt
forbud)

2 domar + ett antal beslut (i
fragor om interimistiskt forbud,
sidkerhetsatgarder, avvisning,
vilandeforklaring mm)

2 forhandsavgoranden
5-8 domar

Nagra avgoranden (som
kommenteras med viss
fordrojning i ”’IP-pressen”’)



ARET SOM GICK...2023...VILKA DESIGNFRAGOR
DISKUTERADES?

Teknisk funktion — designskydd?

Sammansatta produkter - vad innebar kravet pa ’synlighet’’ vid ’normal
anvandning”’?

Nar anses en formgivning ha gjorts allmant tillganglig
(=nyhetsforstorande/relevant vid bedomning av sarpragel)?

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

| Sverige: ovanligt manga mal avseende monster/formgivning — ett antal
staimningar och genstaimningar, ett antal forlikningar

En del processuella fragor: dndring av talan, vilandeforklaring,
rattegangskostnader

Overlappande skydd — formgivning-upphovsritt — hur bedoms
skyddsforutsattningarna?

EU-reform for direktiv och forordning — ndra forestdaende



SVERIGE

DOMAR FRAN PATENT- OCH
MARKNADSDOMSTOLEN

ALLMANT TILLGANGLIGGORANDE
SARPRAGEL




MAL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

I-TEAM PROFESSIONAL BV ./. CLEANHOUSE STADMATERIAL & HYGIEN
IN SCANDINAVIA AB:

GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GOLVRENGORINGSMASKIN .
(DOM AV DEN 20 APRIL 2023 - LAGAKRAFTVUNNEN - E]J] PT I PMOD)

Malet giller formgivningsskydd for golvrengoringsmaskiner -
kombiskurmaskiner.

I-Team ar ett nederlidndskt foretag som utvecklar och producerar
rengoringsmaskiner och tillbehor till sadana produkter. I-Team har licens att
nyttja ett tyskt foretags immateriella rattigheter till en rengorings- och
torkmaskin for manuell korning — den s.k. I-Mop - bland annat en
gemenskapsformgivning (se vanster, ovre bilden - | av 7 vyer). Formgivningen:
ansokan och registrering ar 201 3.

Cleanhouse marknadsfor och siljer stadutrustning och stadmaskiner via
webbutik och fysiska butiker (i Stockholm med omnejd). Cleanhouse har salt
en maskin med det utseende som framgar av den nedre bilden till vanster.

I-Team staimde Cleanhouse for intrang i gemenskapsformgivning och
framstillde yrkanden om vitessanktionerat forbud, skilig ersattning for
nyttjande, ersattning for ytterligare skada (tycks bland annat avse otillborlig
vinst), aterkallelse och forstorelse av produkter.




MAL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

I-TEAM PROFESSIONAL BV ./. CLEANHOUSE STADMATERIAL & HYGIEN
IN SCANDINAVIA AB: .
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GOLVRENGORINGSMASKIN

(DOM AV DEN 20 APRIL 2023 - LAGAKRAFTVUNNEN - E]J PT I PMOD)

Cleanhouse genstaimde och hdavdade att den registrerade gemenskapsformgivningen till
rengoringsmaskinen var ogiltig.

Som grund for sin hdvningstalan har Cleanhouse anfort att den registrerade formgivningen
avseende rengorings- och torkmaskinen saknar sdrprdagel i forhallande till ritningarna i vart
och ett av tre olika patent — ett tyskt patent, ett brittiskt patent och ett amerikanskt patent.
Patenten har innehafts eller sokts av det svenska foretaget Electrolux (publicerade 1969,
1964 och 1963). Samtliga patent har offentliggjorts genom publicering av respektive lands
patentverk.

I-Team gjorde i ogiltighetsmalet gillande att:

(i) gemenskapsformgivningen skiljer sig i h6g grad fran tidigare formgivningar, inklusive
ritningarna i de tre aberopade patenten,

(ii) de tre patenten inte innehaller nagon formgivning som kan identifieras eller aterges
exakt och fullstindigt pa sdtt som gor att de kan utgora hindrande formgivning,

(iii) formgivningen i patenten har inte gjorts tillgiangliga for allmanheten eller blivit kinda
vid normal yrkesmassig verksamhet i kretsar inom den berorda kretsen inom EU -
patenten dr sedan linge utgangna (det senaste ar 1982) och dessutom avsedda att skydda
en teknisk l6sning for hushallsbruk, har inte heller resulterat i produkter pa marknaden.




FORTS. MAL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

Patent- och marknadsdomstolen:

Tillgangliggorande for allmdnheten — de tre aberopade patenten? (artikel 7, forordning nr 6/2002)

En formgivning presumeras ha gjorts tillganglig for allmidnheten om det visas att den exempelvis har
offentliggjorts i samband med registrering eller pa annat sitt, forevisats, anvdnts i yrkesmissig verksamhet
eller pa annat sitt blivit kand fore dag for ansokan/prioritet. Presumtionen bryts om omstandigheterna var
sadana att formgivningen inte rimligen kunde ha blivit kdnd vid normal yrkesmassig verksamhet i kretsar
inom den berorda sektorn inom gemenskapen (EU).

I-Team har anfort foljande presumtionsbrytande omstandigheter:

Ritningarna i patenten kan inte anses ha varit relevanta att eftersoka eller kanna till - patenten ar sedan
linge utgangna - dessutom avsag de att skydda teknisk 16sning av maskin for hushallsbruk.

Domstolen: Det saknar betydelse att ritningarna fanns i patentskrift — det ar utseendet som utgor
formgivningen - den rattsliga form under vilken detta utseende skyddas dr inte avgorande.

Samtliga patent har publicerats av patentverk — inget har framkommit annat an att patenten/ritningarna
funnits sokbara och gratis tillgingliga i etablerade databaser (exempelvis Espacenet). Det saknar betydelse
att patenten inte langre ar giltiga.

Det kan rimligen kravas att personer inom sektorn for maskiner for golvrengoring gor eftersokningar
avseende publicerade patent inom berort omrade - sarskilt nar patenten tillhor stor och vilkiand aktor pa
marknaden. Inget krav att patent resulterat i produkt pa marknaden.

Ej visat att patenten inte rimligen kunde ha blivit kinda i kretsar inom berord sektor.

Ritningarna synliggor den patentskyddade produktens linjer, konturer, vinklar och form.

= formgivningen i patenten kan ldggas till grund for den jamforelse som dr nodvandig vid
sdrpragelbedomningen.



FORTS. MAL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

Bedomning av sarpragel — fyra steg:

(i) vilken produktsektor tillhor de produkter som formgivningen ar avsedd att inga i eller
anvandas for? golvrengoringsmaskiner for professionellt bruk

(ii) vem ar den kunnige anvandaren av dessa produkter? en person som anvander
golvrengoringsmaskiner i yrkesmdssig verksamhet/ansvarig for inkop av stadprodukter — har intresse
och erfarenhet av olika typer av stadprodukter — exempelvis den typ av kombiskurmaskin som ar
aktuell - en direkt jamforelse gors mellan produkterna

(iii) vilken grad av frihet hade formgivaren vid utvecklingen av formgivningen?

Utover skisser i patentskrifterna har separata delar av dldre formgivningar aberopats - ej relevant
(Karen Millen-malet, C-345/13); formgivaren har behovt ta hadnsyn till funktion (rengora golv):
nodvdndiga bestdandsdelar sasom skurhuvud, vatskebehdllare och styrdel — begrdnsad frihet vid
utvecklingen av formgivningen (=sndvare skyddsomfang)

(iv) vilket helhetsintryck far en kunnig anvandare vid en — om mdjligt direkt — jamforelse mellan
den omtvistade formgivningen och individuellt varje annan dldre formgivning som gjorts
tillginglig for allmanheten?

Liknande 6vergripande formsprdk — men flera skillnader avseende sdval formgivningens grundldggande
form som olika detaljer = annat helhetsintryck = SARPRAGEL =

GILTIG REGISTRERING



FORTS. MAL NR. PMT 3093-22/PMT 7677-22:

Intrang?

Relativt snavt skyddsomfang - nagra iogonfallande designelement gor att
rengoringsmaskinen enligt gemenskapsformgivningen och Cleanhouses maskin skiljer sig
at = INTE intrang.

Forsvar avseende oaktsamhet-uppsat:

Svarandeparten forlitade sig pa kinesisk dom avseende identisk produkt och identisk
rattighet enligt vilken intrang inte ansags foreligga — overinstans dandrade sedan domen
och intrang ansags foreligga...(frdgan kom aldrig att provas)

Rattegangskostnader?

Pastaende om att part onodigt belastat, komplicerat och fordrojt utredning — anses inte
visat huruvida agerande medfort merkostnader, huruvida atgarder haft inverkan pa
motparts processforing eller medfort att vidtagna utredningsatgarder blivit obehovliga =
saknas skal forordna om rattegangskostnader pa annat satt an enligt huvudregeln.

Domen overklagades — Patent- och marknadsoverdomstolen beviljade inte
provningstillstand - laga kraft.




MAL NR.PMT 7215-23:

SUNTOY AB ./. MAMMAFINT AB: MONSTER TILL BOKSTAVSPARLOR
(DOM AV DEN 22 DECEMBER 2023)

Mammafint dger tva svenska monsterregistreringar avseende parlor med bokstaver pa:

N .

Reg.nr 83863

Reg nr 83994

Mammafint stamde Suntoy vid Patent- och marknadsdomstolen och gjorde gallande
intrang i de ovan angivha monsterregistreringarna (mal nr PMT 3452-23)

Suntoy genstaimde och vickte talan om hdavning av Mammafints monsterregistreringar
till foljd av bristande nyhet och bristande sdrprdgel. Suntoy ansag sig ha ratt enligt 31a §
monsterskyddslagen att fora talan avseende havning av registreringarna da bolaget
?lider forfang” av Mammafints registreringar — som ett resultat av intrangstalan
(Suntoy aberopar inte nagra egna dldre eller kolliderande rattigheter).

Intrangsmalet har forklarats vilande i avvaktan pa att fragan om giltigheten av de tva
monsterregistreringarna slutligt har avgjorts.




)

FORTS. MAL NR. PMT 7215-23:

Suntoy har, till stod for sin talan om bristande nyhet och sarpragel,
aberopat utskrifter frain Mammafints egen Instagram-sida samt fran
andra foretags Instagram-konton - dven arkiverade inlagg - blogginlagg,
Facebook-sidor for att visa att parlor identiska eller kvasi-identiska med
de parlor som omfattas av Mammafints monsterregistreringar — bland
annat parlor med bokstaverna A och O - hade gjorts tillgangliga fore
dagen for Mammafints ansokningar om monsterregistrering. Vidare
ansag man att monstren ifraga uppvisar en grundform som ar helt
ordindr och inte unik, alltsa saknar parlorna erforderlig sarpragel.

Mammafint a sin sida, havdade att tidigare parlor inte ar
nyhetshindrade, da det finns tydliga skillnader (A och O jimfért med A,
A och 0).Man pekade ocksa pa placering av punkter och ocksa pa
skillnader i material. Mammafint ansag ocksa att parlorna var speciella
vid tiden for ansokningarnas ingivande till PRV och det fanns inga
liknande bokstavsparlor pa marknaden. Placeringen av punkterna i
bokstdverna var helt unik och olik det som fanns tillgangligt.




FORTS. MAL NR. PMT 7215-23:

Patent- och marknadsdomstolen:

PMD, som avgjorde malet pa handlingarna, borjade sitt resonemang med att sla fast att EU-
domstolens praxis har stor relevans for forutsattningarna for och uppratthallandet av
monsterskydd dven ndar mal handlar om nationellt monsterskydd.

Vidare gjordes det tydligt att den som gor gillande att ett monster ska havas, har
bevisbordan.

Allmant tillgdangliggorande:

Arkiverade Instagram-inlagg ar att anse som offentliggjorda — samtliga inlagg har fatt
gilla-markeringar och kommentarer och det fanns ingen anledning att betvivla att
inlaggen funnits allmant tillgangliga vid tidpunkt som angetts.

Nyhetskravet:

Det monsterrattsliga nyhetskravet ar snavt avgransat — normen for nyhet skall avgoras
genom en objektiv expertbedomning — exempelvis med utgangspunkt fran vad en
specialkunnig formgivare anser.

Marginella skillnader kan racka for att tva formgivningar inte skall anses vara identiska
eller nyhetsforstorande i forhallande till varandra.



FORTS. MAL NR. PMT 7215-23:

Krav pa sdrprdgel:

Domstolen hanvisar till en provning i fyra steg och kommer fram till foljande:

(1) Produktsektor till vilken monster hor — parlor avsedda for pyssel/hobbybruk

(2) Kunnig anvandare - person med viss praktisk erfarenhet av formgivningsomradet -
anvander parlor for att pyssla och skapa tex. armband som en hobby.

(3) Variationsutrymme for formgivare — bland annat egenskaper som ar nodvandiga pa
grund av produktens/produktdelens funktion eller lagenliga krav pa produkten -
monstertiathet — OBS! allman designtrend ses inte som en begransande faktor. Det kravs
ett hal dar en trad kan foras igenom, storleksmassiga begransningar, maste kunna uppvisa
bokstav - relativt stor frihet genom val av material, figurer, symboler, typsnitt, farger,
strukturer och former.



A

5)

FORTS. MAL NR. PMT 7215-23:

(4) Kunnige anvandarens helhetsintryck — en jamforelse skall goras mellan det
omtvistade monstret individuellt och varje tidigare formgivning (bl.a. C-345/13,
Karen Millen-malet) — avgorande ar det bildmaterial avseende den omtvistade
formgivningen som tagits in i registret.

A och O pirlorna uppbir sma skillnader i detaljer vid jimforelse med tidigare
parlor, saisom placering av punkterna, bokstidvernas proportion i forhallande till
parlan samt formen pa O-formen, men dessa ar inte tillrdackliga for den kunnige
anvandaren ska fa ett annat helhetsintryck = bristande sarpragel.

N:ir det giller A pirlan, skulle en kunnig anvindare fi ett annat helhetsintryck in
de tidigare parlorna med A,0, A och O. Suntoy har inte lyckats visa att monstret
for A-pirlan saknar nyhet eller sirprigel i forhallande till de tidigare parlorna,
vilket innebar att det inte finns skal att hdva denna registrering

A och O faller — bokstavspirlan A forblir giltig.



Mal nr. PMT 7882-22

Promoteq i Sandviken AB ./. Preventor ab:
(Dom av den 21 december 2022 — lagakraftvunnen)

* Polismyndigheten upphandlade under ar 2019 vaskor till sin ingripande- och
insatsverksamhet. Ny part vann upphandlingen — Promoteq vann 6ver Preventor.

* Preventor innehar monsterregistreringar avseende en storre SPT-viska och en mindre
IGV-viiska — ans6kningar gavs in den 30 november 2016, registreringar beviljades i
februari 2017.

* Promoteq vickte talan om ogiltigtérklarande av monster pga bristande nyhet och
sarpragel (teknisk funktion pga krav fran Polismyndigheten). Menade ocksa: Viaskor i
enlighet med de registrerade monstren utformades pa varen 2015 och levererades av
Preventor till polismyndigheten den 24 november 2015 = da blev monstren allmiént
tillodngliga = nyheten forstord vid tidpunkt f6r ansokningarna 2016.

* Kunnig anvindare = polis inom polisens ingripandeverksamhet eller omrade for
sarskild polistaktik — mindre intresserad av detaljer som skiljer vaskorna fran tidigare
vaskor.

@ Westerberg



Mal nr. PMT 7882-22

Promoteq i Sandviken AB ./. Preventor ab:
(Dom av den 21 december 2022 — lagakraftvunnen)

* Nyhetsfristen enligt 3a § monsterskyddslagen (grace period) 16pte fran den 30 november
2015 till den 30 november 2016.

* Av utredning i malet framgar att viskor levererades till polismyndigheten den 24
november 2015, men att polismyndigheten fick del av prototyper av vaskor som
overensstimmer med monstren fére den 24 november. Inget har framkommit som
tyder pa att detta skedde efter uttalat eller underforstatt forbehall om att monstret skulle
hallas hemligt.

* Monstren blev allmint tillgdngliga i den mening som avses 1 3 § monsterskyddslagen nir
prototyperna kom polismyndigheten tillhanda - en statlig myndighet som i egenskap av

slutkonsument bestillt vaskorna efter viss kravspecifikation.

allmint tillgidngliga bristande nyhet hivning av registreringen.

@ Westerberg



SVERIGE

PAGAENDE MAL - PROCESSUELLA FRAGOR

ANDRING AV TALAN
GILTIGHETSPRESUMTION
VILANDEFORKLARING




MAL NR PMT 10120-23:
WELAND STAL AB ./. SOLIFOKUS SVERIGE AB

INTERNATIONELL DESIGNREGISTRERING TILL FASTANORDNING
TILL SOLPANEL

(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FORBUD, .
PMD 16 NOVEMBER 2023 - OVERKLAGAT, DOCK FOR SENT)

Weland Stal utvecklar produkter for montering av solpaneler pa tak. Bolaget innehar

en internationell designregistrering - som har skydd som en gemenskapsformgivning —
omfattande 12 olika formgivningar till fistanordningar for solpaneler (nagra synliga
pa bild till vanster).

Solifokus har en verksamhet som omfattar solcellsinstallationer.

Weland Stal vickte talan mot Solifokus och gjorde gillande att fyra produkter som
Solifokus forfogade Over gjorde intrang i formgivningarna 1,5, 8 och 9 i Weland Stals
designregistrering.Talan innefattade yrkande om interimistiskt vitesforbud.

Solifokus bestred intrang och inkom med ett genkdaromal om ogiltighet av vissa
formgivningar i Weland Stals designregistrering.

Weland Stal justerade sin talan, dven det interimistiska forbudsyrkandet, till att
] omfatta ytterligare tva produkter (fyra + tva) och de tva nya produkterna angavs gora
o intrang i formgivningarna 3 och 10 i designregisteringen (inte tidigare aberopade).



FORTS. MAL NR PMT 10120-23:

Patent- och marknadsdomstolen:

Huvudregel: vickt talan far inte dndras fran utformning i stimningsansokan - avser saviil
yrkanden som grunder (13 kap 3 § RB).

Kdranden far dock bland annat pa grund av omstandighet som intradffat under rattegangen
eller forst da blivit kidnd krdava annan fullgorelse an den om vilken talan vickts + framstalla
nytt yrkande om det stoder sig pa vasentligen samma grund (forsta respektive tredje stycket,
13 kap 3 § RB).

Taleandring i 13 kap 3 § RB - hdanger samman med bestammelsen om domens rattskraft i
17 kap 11 § RB (” Dom dge, sedan tid for talan utgatt, rattskraft, savitt darigenom avgjorts den sak,
varom talan vdckts.).

Sakens identitet = den rattsfoljd som kdranden gor gillande i malet = kdrandens yrkande och
de omstandigheter som aberopats till grund for talan satt i ett rattsligt sammanhang.

Aberopandet av intrang i formgivning 3 och 10 gjordes inte i stimningsansdkan = ny grund till
stod for talan (om forbud, skilig ersidttning, skadestand mm).

En internationell designregistrerings verkan i EU kan ogiltigforklaras helt eller delvis.
Designregistreringen skulle kunna ogiltigforklaras avseende formgivning 3 och 10 medan
‘ formgivningarna 1,5, 8 och 9 skulle kunna besta.

— 7 N Den slutliga provningen i malet far inte rittsverkan avseende andra formgivningar som
” kdranden innehar ensamritten till men som inte aberopats som grund for talan.

A o Bifall till det ursprungliga yrkandet om vitesforbud omfattar produkter som gor intrang i
formgivningarna 1,5, 8 och 9 — inte produkter som gor intrang i formgivningarna 3 och 10.
Det skulle vara mojligt vacka ny talan om de senare intrangen.

= Inte samma rattsfoljd pa alternativa grunder =

OTILLATEN TALEANDRING



MAL NR PMO 4794-23: 3
ERGOSAFE AB /. AK FONSTER & DORR AB

GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL HOJ- OCH SANKBARA GLASRACKEN

(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FORBUD, PMOD 27 JUNI 2023 -
E] OVERKLAGNINGSBART; DAREFTER FORLIKNING AVSKRIVET)

Ergosafe ar innehavare av fem gemenskapsformgivningar avseende hoj-
och sankbara glasracken.

Viackte talan mot (i) AK Fonster & Dorr + (ii) Filip Piorowski avseende
intrang i de fem formgivningarna - interimistiskt forbud, enbart riktat
mot AK Fonster & Dorr.

FP dessforinnan ansokt hos EUIPO om ogiltigforklaring av en av de fem
gemenskapsformgivningarna (bristande nyhet-bristande sarpragel).

PMD:

Redogorelse for giltighetspresumtion - registrerad
gemenskapsformgivning.

Inte sannolika skal for intrang - snavt skyddsomfang.



FORTS. MAL NR PMO 4794-23:

Patent- och marknadsoverdomstolen:

Beviskrav vid provning av interimistiska atgarder:

Kiarandeparten har att gora sannolikt saval att det finns en ensamrdtt som att intrdang i
denna forekommer.

En giltighetspresumtion galler for registrerade gemenskapsformgivningar - en domstol
som har att bedoma intrang i en registrerad gemenskapsformgivning skall anse att
gemenskapsformgivningen ar giltig och en invandning om ogiltighet forutsatter en
genstamning (artikel 85.1, forordning nr 6/2002).

| interimistiska forfaranden ar det emellertid tillrackligt att svarandeparten gor en
invandning om ogiltighet — bevisbordan for ogiltighet avilar svarandeparten och

svarandeparten skall, enligt PMOD, géra sannolikt att registreringen kommer att forklaras
ogiltig (artikel 90.2, forordning nr 6/2002; hanvisning gors till PMO 14536-22; PMO 2043-
22).

Bedomningen av om svarandeparten har uppfyllt sin bevisborda bor goras mot
bakgrund av den begransade provning som registreringsmyndigheten gor infor
registreringen av en gemenskapsformgivning.

Intrang i en av fem gemenskapsformgivningar = begriansat interimistiskt forbud.



MAL NR PMT 191 19-22:
ERGOSAFE AB /. FILIP PIOROWSKI

GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL HOJ- OCH SANKBARA RACKEN

(BESLUT AVSEENDE AVVISNING AV TALAN - VILANDEFORKLARING,
PMD 16 OKTOBER 2023)

Fraga om bristande domsritt

Vilandeforklaring?

Svarandeparten har gett in ansokan om ogiltighet till EUIPO avseende | av 5 dberopade
gemenskapsformgivningar i tiden fore talans vackande.

Stark presumtion for att vilandeforklara malet savitt avser den Femenskapsformgivningen i
avvaktan pa att giltighetsfragan provas slutligt — domstolen skall vilandeférklara om det inte
finns sdrskilda skadl att fortsatta forfarandet — artikel 91.1 i forordning nr 6/2002).

Karandeparten motsitter sig vilandeforklaring och hivdar att det inte ar sannolikt att
formgivningen kommer att ogiltigforklaras — bade PMD eller PMOD har bedomt det vara
sannolikt att registreringen ar giltig.

Att domstol i interimistiskt forfarande uppritthaller giltighetspresumtion — medf6r inte att
sarskilda skal for att fortsatta handlaggningen foreligger.

Den registrering som dr foremal for EUIPO:s bedomning ar av central betydelse i den svenska
processen.

32 kap 5 § RB: Av “’synnerlig vikt” att giltighetsfragan forst provas = talar for vilandeforklaring.
=VILANDEFORKLARING



MAL NR PMT 12702-23:
AXEL JOHNSON INT.AB ET AL ./. AWIMEX INT.AB ET AL

REGISTRERAD/OREGISTRERAD GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL
FORDONSLYKTA

(BESLUT AVSEENDE INTERIMISTISKT FORBUD -\_/_ILANDEFéRKLARING,
PMD 20 OKTOBER 2023 - OVERKLAGAT, EJ] PT | PMOD)

Patent- och marknadsdomstolen:

En giltighetspresumtion giller for registrerade gemenskapsformgivningar (artikel
85.1, forordning nr 6/2002).

Om vissa forutsattningar ar uppfyllda skall aven en oregistrerad
gemenskapsformgivning anses vara giltig. Bland annat kravs att innehavaren
anger pa vilket satt formgivningen ar sarpraglad (artikel 85.2, forordning nr

6/2002).

| interimistiska forfaranden kan svarandeparten gora en invandning om ogiltighet
(utan genstamning) — svarandeparten - skall gora sannolikt att registreringen
kommer att forklaras ogiltig. Pa samma satt far svaranden i regel anses ha
bevisbordan for att en oregistrerad gemenskapsformgivning ar ogiltig (artikel 90,
forordning nr 6/2002).

Bedomningen av om svarandeparten har uppfyllt sin bevisborda bor goras mot
bakgrund av den begransade provning som registreringsmyndigheten gor infor
registreringen av en gemenskapsformgivning — presumtionen har inte samma
styrka som nar det galler andra registrerade rattigheter (exempelvis patent).




FORTS. MAL NR PMT 12702-23:

Vilandeforklaring av intrangsmal i avvaktan pa EUIPO slutliga beslut om
giltighet:

Ett intrangsmal skall forklaras vilande om ansokan om ogiltigforklaring gjorts hos EUIPO

nadr talan om intrang vacks (om inte sarskilda skal foreligger for fortsatt forfarande;
artikel 91, forordning nr. 6/2020).

Utover detta far ett mal forklaras vilande om det for provningen ar av synnerlig vikt att
fraga som ar foremal for annan rattegang/behandling i annan ordning, forst avgors. |
princip kravs att avgorande av fragan i den andra rdttegangen har betydelse for
provningen av de fragor malet omfattar — avgorandet kan vara bindande, rora fragor
som har betydelse som bevis eller avse relevanta rattsfragor.

Nu aktuellt fall:

Ingen ans6kan om ogiltigforklaring hos EUIPO fore talan om intrang = inget
krav/presumtion att vilandeforklara malet.

Ingen genstimning om ogiltighet vid domstolen.

Kirandeparten motsatter sig vilandeforklaring.

= EJ VILANDEFORKLARING




EU-DOMSTOLEN

FUNKTIONALITET - DESIGNSKYDD
KRAV PA SYNLIGHET VID NORMAL ANVANDNING




EU-DOMSTOLENS DOM | MAL C-684/21:

PAPIERFABRIK DOETCHINGHEM BV ./. SPRICK GMBH BIELEFELDER PAPIER-
UND WELLPAPPENWERK & CO .
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL DISPENSER FOR OMSLAGSPAPPER

(DOM AV DEN 2 MARS 2023

Sprick dr ett bolag som tillverkar bland annat en dispenser for
omslagspapper. Bolaget ar innehavare av en gemenskapsformgivning som
avser en forpackningsanordning (se de oversta tva bilderna till vanster).

Papierfabrik tillverkar och salufor en produkt som konkurrerar med Spricks
produkt.

Sprick vackte talan om intrang i formgivningsratt vid Landgericht
Diisseldorf.

# ((K,* Papierfabrik vackte genkdromal och yrkade att formgivningen skulle
ogiltigforklaras. Grunden for genkdromalet var att alla detaljerna i

formgivningen uteslutande var betingade av den aktuella produktens
tekniska funktion (artikel 8(1) i forordningen om gemenskapsformgivning).



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM | MAL C-684/21:

Landgericht Diisseldorf:

Domstolen ogillade genkdromalet med motiveringen att detaljerna i den aktuella formgivningen — med
hansyn till att det fanns ’manga olika utformningsalternativ’’ — inte uteslutande var betingade av
produktens tekniska funktion.

Papierfabrik overklagade till Oberlandesgericht Diisseldorf.

Oberlandesgericht Diisseldorf:

Domstolen ogiltigforklarade formgivningen med motiveringen att alla detaljerna i formgivningen var
betingade av produktens tekniska funktion. Domstolen beaktade sammandraget av Spricks
patentansokan enligt vilken alla detaljer hos produkten uppgavs ha fordelar ur teknisk synvinkel.
Domstolen hanvisade till EU-domstolens dom i DOCERAM (C-395/16) och konstaterade att vad galler
formen pa varan saknar det betydelse att det finns "’alternativa utformningsmojligheter”’.

Sprick overklagade till Bundesgerichtshof.

Bundesgerichtshof:

Domstolen upphavde Oberlandesgerichtshofs dom och aterforvisade malet. Oberlandesgerichtshof
hade tillmatt sammandraget i patentansokan alltfor stor betydelse och inte beaktat samtliga relevanta
omstidndigheter i fallet. Domstolen borde ha provat om inte ocksa visuella 6vervaganden spelat roll vid
valet att utforma den aktuella produkten med tva bestandsdelar, eftersom en sadan utformning gjorde
det majligt att tillverka en tvafiargad produkt — vilket den produkt som salufors ocksa dr. Domstolen
borde ocksa ha beaktat att Sprick innehar ett antal formgivningar for alternativa former, vilka skulle
kunna fylla samma tekniska funktion som den som uppnas genom den produkt som tillverkas enligt den
omtvistade formgivningen.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM | MAL C-684/21:

Tillbaka hos Oberlandesgericht Diisseldorf:

Domstolen anser att punkt 30 i DOCERAM-domen ger stod for tolkningen att forekomsten av andra
formgivningar ar av mindre betydelse i samband med en bedomning av alla de objektiva
omstindigheterna i det enskilda fallet, ndar innehavaren av den aktuella formgivningen dven gor
gdllande formskydd for dessa andra formgivningar.

Det tvafirgade utseendet framgar inte av registreringen av formgivningen och darfor saknades det
anledning att prova huruvida utformningen av den aktuella produkten grundade sig pa visuella
overvaganden — mht till mojlighet av att anvanda flera olika farger.

Fragor till EU-domstolen:

(1) Enligt EU-domstolens praxis skall provningen av huruvida detaljerna i en produkts utseende
uteslutande ar betingade av produktens tekniska funktion goras med hansyn till den aktuella
formgivningen, objektiva omstiandigheter som indikerar de skil som inverkat pa valet av detaljerna i
den aktuella produktens utseende och uppgifter om produktens anvandningsomrade, samt av huruvida
det finns alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion (DOCERAM).Vilken
betydelse skall det - i samband med provningen av huruvida det finns andra formgivningar — anses ha
att innehavaren av den aktuella formgivningen dven innehar formskydd for ett flertal alternativa
formgivningar?

(2) Skall det vid provningen av huruvida den aktuella produktens utseende uteslutande ar betingat av
produktens tekniska funktion beaktas att produktens formgivning kan vara flerfirgad om
firgsdttningen i sig inte framgar av den aktuella registreringen?

(3) Om den andra fragan besvaras jakande, paverkar detta om fanget av skyddet for den aktuella
formgivningen.



FORTS. EU-DOMSTOLENS DOM | MAL C-684/21:

EU-domstolen:

Syftet med artikel 8.1 ar att sdkerstalla att teknisk innovation inte hammas. Bestaimmelsen utesluter
skydd nar behovet av att fylla en teknisk funktion hos den aktuella produkten dar den enda faktorn som
lett till att formgivaren valt viss detalj i produktens utseende.

Svar fran EU-domstolen:

(1) Endast forekomsten av alternativa formgivningar ar inte tillracklig for att utesluta tillampning av
artikel 8.1 - inte heller om flera alternativa formgivningar har registrerats av innehavaren av den
omtvistade formgivningen. Om forekomst av alternativa formgivningar var tillrackligt skulle man inte
kunna utesluta att vissa aktorer registrerade flera formgivningar for att tjana samma tekniska funktion
- exklusivt skydd avseende teknisk losning som patent skall ge — utan att understallas krav som foljer av
det regelverket. Den omstindigheten att innehavaren av den omtvistade formgivningen innehar
alternativa formgivningar ar en omstiandighet bland flera att beakta — men den dr inte av avgorande
betydelse.

(2) Utseende hos en produkt/produktdel dar av avgorande betydelse inom ramen for regelsystemet for
formgivningar i forordning nr 6/2002. Visuella 6vervaganden - sasom att en produkt utformats med tva
komponenter som mdjliggor att en produkt dr flerfirgad — kan i princip inga bland omstidndigheter att
beakta, dock utan att vara avgorande. Enkom madjligheten till ett flerfirgat utseende ar av subjektiv art
och racker inte for att utesluta en tillampning av artikel 8.1. Fargsattningen maste framga av
registreringen for att beaktas. Andra tolkningar av artikel 8.1 skulle leda till rattsosdkerhet - tredje
man maste veta vilka rattigheter som ar skyddade = farger maste framga av registret.



Monz C-472/21

* Talan om ogiltigférklarande av en nationell tysk designregistrerting f6r sadeln.

* Motpart menade att den var en s.k. sammansatt produkt och att undersidan av sadeln inte
var synlig vid normalt bruk. Tyskans “bestimmungsgemifle wervindung’.

* Milet tog sig hela vigen till Tysklands hégsta domstol som aktueliserade artikel 267 FEUF
och stillde tva fragor:

1) Anses en design vara synlig om det objektivt gar att kinna igen
designen nir produkten dar monterad eller ska det finnas krav pa
synlighet fran ett annat perspektiv.

ii) om forsta fragan ger att synlighet ska tolkas sa att den ska bedémas under
viss typ av anvindning eller fran en viss betraktares perskpektiv

- ska normalt bruk bedémas fran tillverkarens perspektiv
(vad som avsetts) eller slutanvindarens perspektiv?

- vilka dr kriterierna f6r anvindning av en sammansatt
produkt for att det ska falla under normalt bruk?

Westerberg




Monz C-472/21

* EU-domstolen svarade inte pa fragorna som de stillts, utan valde att limna ett
overgripande svar.

* Forst och frimst: en cykel ar en sammansatt produkt och sadeln en del av produkten.

* Synlighet ska inte avgoras iz abstracto — dvs. bedomningen maste goras fran ett praktiskt
perspektiv, men inte enbart fran anvandaren

* “Normalt bruk” = hur slutanvindaren kommer att anvinda produkten. Bruk bade
innan och efter att produktdelen monterats eller dylikt

* Tillverkarens tilltinka anvindning inte relevant, men inte sillan samstimming med den
taktiska anvindningen

Hur gick det sen?




TRIBUNALEN - FRAGA OM
OFFENTLIGGORANDE OCH GRACE

PERIOD

Liselott Enstrom
Barker Brettell Sweden AB




MAL NR.T-757/21 TRIBUNALEN

ACTIVA GRILLKUCHE GMBH ./. EUIPO (INTERVENIENT TARGA GMBH
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL GRILL

(DOM AV DEN 21 APRIL 2023

Den 5 april 2016, lamnade Targa GmbH (*’Targa’’) in en ansokan om
registrering av foljande formgivning till EUIPO:




FORTS. MAL NR.T-757/21 TRIBUNALEN

Den 14 november 2018, lamnade Activa Grillkiiche GmbH (Activa) in
en ogiltighetstalan till EUIPO och hidvdade bristande nyhet och bristande
sarprdgel.Till stod for sin talan hanvisade man bland annat till en
publicerad kinesisk bruksmodell i namnet Guangzhou Hungkay

(”’Hungkay”):




FORTS. MAL NR.T-757/21 TRIBUNALEN

Efter publicering av den kinesiska bruksmodellen, 6verlats modellen i
tva steg till Targa. Den forsta overlatelsen gjordes den 26 november
2016 fran Hungkay till Targa och den andra gjordes den 28 november
2016 fran designern till Hungkay. Bada avtalen inneholl en klausul om
att overlatelserna skulle ha effekt fran och med den 7 oktober 2014.

Bade EUIPO och overklagandeniamnden avslog begiaran om ogiltighet
och monsterregistreringen bestod.

Activa overklagade till Tribunalen och stod pa sig.




FORTS. MAL NR.T-757/21 TRIBUNALEN

Det var ostridigt i malet att publicering av den kinesiska bruksmodellen
utgjorde ett tillgangliggorande enligt Art 7. Bruksmodellen
tillgangliggjordes ocksa mindre an 12 manader fore Targas ans6kan om
gemenskapsformgivning, alltsa inom grace period:

24 juni 2015 - publicering av kinesisk bruksmodell

5 april 2016 - ingivande av ansokan om registrering av
gemenskapsformgivning

7 oktober 2014 - 6verlatelse till Targa




FORTS. MAL NR.T-757/21 TRIBUNALEN

Tribunalen hadnvisade i sin dom till principen om fri kontraktsratt inom
EU. Parterna var fria att overlata IP rattigheterna med retroaktiv
verkan och saledes dgdes formgivningen av Targa vid tiden for ansokans
ingivande.Tribunalen slog ocksa fast att det inte forelag nagon risk for
bedrdgeri med avseende pa overlatelsekedjorna, da Targa och Hungkay
hade haft en affirsmassig relation och det fanns inget skal att
ifragasdtta giltigheten av avtalen.

Tribunalen ogillade Activas talan och designregistreringen ska besta

Kommentar: Overlatelseavtalen blev i drendet viktiga. Ponera att de
inte funnits, da hade Targas EU-designregistrering kunna
ogiltigforklaras pa grund av Hungkays kinesiska bruksmodell. Kanske
var avtalen inte sa viktiga i relation till Artikel 7 (2) (grace period) som
i forhallande till fragan om Targa kan dga EU-registreringen (Art. 14 (1):

“The right to the Community design shall vest in the designer or his
g y g g
successor in title”




Lenz./. Wintersteiger

Gemenskapsformgivning till virmesocka
EUIPO:s tredje besvirskammare: R 878/2022-3

* Milet r6r formgivningen till del av en socka som laddar upp sig sjilv med ett laddningsbart
batteri. Batteriet dr fixerat i sockan med hjilp av tre sndpplas.

* Foretaget Lenz innehar en gemenskapsformgivning till den formgivning som finns pa bild till
vanster — de streckade linjerna innebar att endast sockans 6vre del omfattas av skydd.

* Wintersteiger ansokte hos EUIPO om ogiltigférklaring av formgivningen. Grund f6r ansékan
var att sockan skulle vara uteslutande betingad av teknisk funktion och att relevanta delar inte
var synliga vid normalt bruk.

* Hinvisning till Monz (C-472/21 p. 52-53) gjordes. Av- och paknippning av sockan gors och
da dr den alltjimt synlig.

* Angiende teknisk funktion sa 6verklagandenimnden att det inte var visat att de patent som
anforts tillrickligt styrkte uteslutande betingad teknisk funktion. Sdrskilt £6r knappanordning
och rektangulir sockdel. Dessutom en modeprodukt.

..............
......................

* Intressant nog sa hade dven moral och goda seder tagits upp (art 9) men avfirdades av
6verklagandenimnden da piktogrammen i fraga inte omfattades av ansékan.



GEMENSKAPSDOMSTOL -

BELGIEN

OVERLAPPANDE SKYDD - DESIGNSKYDD-UPPHOVSRATT




GEMENSKAPSDOMSTOL - BELGIEN (CASE NO.A722/02872)

SAVIC ./. PLANA
GEMENSKAPSFORMGIVNING TILL KATTLADA

Savic — belgiskt bolag - stimde Plana - slovenskt bolag - for intrang i tva gemenskapsformgivningar
avseende kattlador samt for intrang i upphovsritt och otillborlig konkurrens vid forstainstansritten i
Bryssel (gemenskapsdomstol for formgivning).

Plana genstimde och yrkade pa ogiltigforklaring av Savics formgivningsrittigheter till kattlador.
Olika processuella 6verviaganden - forumbestammelser mm.

Grund for Planas yrkande om ogiltigforklaring var att Savic kattlador utformats uteslutande for att
tjana funktionella syften (artikel 8.1 i gemenskapsforordningen) samt att designen inte var vare sig ny
eller sarpraglad.

Den belgiska domstolen hanvisade till DOCERAM samt till tribunalens dom i LEGO-malet (T-515/19)
och slog fast att kattladorna hade flera formgivningsmassiga detaljer och siardrag som inte valts for att
tjana funktionella syften = formgivningarna kan inte ogiltigforklaras med stod av artikel 8.1.

Domstolen konstaterade sedan att det fanns dldre formgivning som innebar att Savic kattlador saknade
saval nyhet som sarpragel — de ogiltigforklarades pa de grunderna.

INTRESSANT:

Vid bedémning av huruvida Savic kattlador skall anses uppfylla upphovsrittens originalitetskrav
utgar domstolen fran den bedomning som domstolen gjorde i fraga om designrittslig sarpragel
- det konstateras att formgivaren till ett alster som bedomts sakna sarpragel inte kan anses ha
gjort eller i vart fall inte i tillracklig man ha gjort fria och kreativa val.
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SVERIGE - PAGAENDE MAL OM FORMGIVNING:

Patent- och marknadsdomstolen:

Mal nr PMT 16834-21:Volvo Lastvagnar AB ./. Europart i Sverige AB DOM 26 JANUARI (2024)

Intrang i monster till del av stotfangare, grill och andra reservdelar till fordon (aven vm-intrang)

Mal nr PMT 1428-23: Penhaligon’s Ltd ./. Pana Dora Sweden AB

Intrang i gemenskapsformgivning till parfymflaskor (mm)

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

Ogiltighet av gemenskapsformgivning till parfymflaskor
Mal nr PMT 12702-23: Axel Johnson Int.AB et al ./. AWIMEX Int.AB et al

Intrang i gemenskapsformgivning till fordonslyktor

Mal nr PMT 19119-22: Ergosafe AB ./.AK Fonster & Dorr AB/Filip Piérowski

Intrang i gemenskapsformgivning till hoj- och siankbara racken

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

Intrang i gemenskapsformgivning till fastanordningar for solpaneler




AVSKRIVNA MAL UNDER ARET (FORLIKNING MM):

Patent- och marknadsdomstolen:
Mal nr PMT 3585-22: Nils No Tobacco AB ./.The Art Factory AB

Intrang i monster till lada till snusask

Mal nr PMT PMT 8085-22:: The Art Factory AB ./. Nils No Tobacco AB

Ogiltighet av monster till 1ada till snusask

Mal nr PMT 10898-22: Arnold André GmbH & Co KG ./. Nils No Tobacco AB

Havning av monsterregistrering avseende lada till snusask

Mal nr PMT 15754-21:Theorema Scandinavia AB ./. Exani Sports AB

Intrang i registrerad gemenskapsformgivning avseende skor
Mal nr PMT 13947-22:Theorema Scandinavia AB ./. Exani Sports AB
Intrang i oregistrerad gemenskapsformgivning avseende skor

Mal nr PMT 11059-22: Golden Concept AB ./. Daniel Wellington AB

Intrang i registrerad och oregistrerad gemenskapsformgivning till klockholje (mm)

Mal nr PMT 18823-22: Daniel Wellington AB ./. Golden Concept AB

Ogiltigforklaring av gemenskapsformgivning avseende klockholje

Mal nr PMT 5254-23: Krinner Innovation GmbH ./. Rusta AB

Intrang i gemenskapsformgivning till julgransfot med pedal- och lasfunktion




