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Patentbesvarsratten (PBR) — 14-098
GH ./. Orebro Lindarverkstad

Upphivande av monsterregistrering

°* PRV

Ansokan om samregistrering av monster 1 form av en skyddsvast f6r hund samt del
darav inkom till PRV den 21 september 2012 och sokande ir Orebro Lindarverkstad
AB (Lindarverkstad).

GH (individ) invande och gjorde gallande att monstret inte var nytt och heller inte
sarpraglat. Till stod for invandningen pastods att monstret utgor en kopia av ett
monster som GH tagit fram och tillverkat 1 Kina. Vidare forekommer monstret 1 tre
broschyrblad och en anvandarmanual och detta bevisas med tre fakturor f6r materialet.
Dartill aberopas en svensk monsterregistrering som GH innehar sedan 2007 samt
skarmdumpar utvisande olika typer av hundvistar.




Forts. PBR 14-098

Lindarverkstad bestrider invandningen och anser att de aberopade monstren avser
aldre modeller av hundvistar och att fakturorna som aberopats ar inkorrekta da
mottagarnamn ar andrade. GH var vid tiden for framtagande av en av vastarna som
aberopas anstalld 1 ett av Lindarverkstad dagt bolag, Det nu aktuella monstret utgor en
ny produkt 1 férhdllande till de monster som invandaren forevisat och skillnaderna
ligoer framst 1 det annorlunda utseendet 1 brost- och frontdelen av vasten. Monstret ar

nyskapande.

Lindarverkstad har ingivit motsvarande fakturor som GH ingivit, innehallande annan
mottagare samt anstallningsavtal for GH utvisande anstallning 2011 till 2012.




Forts. PBR 14-098

PRV:s bedomning

* Broschyrbladen, anvindarmanualen och skirmdumparna som inviandaren ingivit visar vissetligen att en skyddsvast
tor hund funnits med i trycksaker samt pa fotografier 2008-2013. Detta ar dock inte tillrackligt for att visa att
monstret gjorts allmant tillgangligt och inlagorna ska laimnas utan avseende.

* Den monsterregistrering som aberopas har gjorts allmant tillgangligt fore dagen for registreringsansékan.

* De bada monstren skiljer sig at avseende skyddsvistarnas form, fargsittning och mangden applikationer.
Skillnaderna ar tillrdckliga for att kravet pa nyhet ar uppfyllt.

* Varationsutrymmet anses inte vara begréinsat tor formgivaren.

* Olikheterna moénstren emellan dr sa framtridande att den kunnige anvindarens helhetsintryck av monstren skiljer
sig. Monstret har sarpragel.

PRV — monsterregistreringen bestar




Forts. PBR 14-098

* PBR

Parterna vidhaller sina yrkanden.

GH anfor 1 PBR att han kontinuerligt gjort sma forandringar 1 det monster som aberopats 1 invandningen.
I broschyren som ingivits som bevis 1 malet finns 2 hundvastar atergivna som designats av GH och de ar
fran 2011 och fran 2012 och man ser en forandring 1 frontskyddet som visar att det angripna monstret inte
ar nyskapande. GH anfor vidare att de intyg fran tva aktérer man ingivit som bevis pa att produkterna pa
fotografier och i broschyrer tillingliggjorts, visar att en "6ppen utovning” skett av de dldre monstren 3-4
manader innan registreringsansokan for det sokta monstret vilket innebar nyhetshinder.

Lindarverkstad anfor 1 PBR att en kunnig anvandares helhetsintryck av monstret visar pa sarpragel i
forhallande till dldre monster. Intygen ar for oprecisa och saknar betydelse 1 malet. Detaljer kring GH:s
anstallning framfors och att GH foretritt bolag tillhorande Lindarverkstad vid forevisning av de aldre
monstren och att dessa monster inte tillhoér GH utan svarandeparten. Undantaget 1 Monsterskyddslagen
3§ 2st gors gallande och att formgivarens (GH) ritt har overgatt till arbetsgivaren. GH:s presentation av
monstren under anstillningstiden ska alltsa inte ses som ett offentliggérande (se C 41/16 P).




Forts. PBR 14-098

* PBR - domskail

** PBR delar PRV:s bedémning att variationsutrymmet for formgivaren inte kan anses ha varit
begransat pa grund av produkternas nodvandiga sardrag. Ingenting annat 1 utredningen
tyder pa att variationsutrymmet begransas pga monstertathet 1 aktuell bransch.

** Det angripna ménstret uppvisar tillrdckliga skillnader i friga om form, firgsittning och
applikationer 1 jaimforelse med de motstiende registrerade monstren att nyhetskravet 1 den
yngre monsterregistreringen ar uppfyllt.

** Bilderna som ingdr 1 ingivet material visar bade skillnader och likheter med det aktuella
monstret men ingen bild visar helheten och utgor inget tillfredsstallande underlag 61 en
jamforelse av helhetsintrycken. De 1 registretingen 1ngaende monstren kan inte sakna vare
sig nyhet eller sarpragel i1 forhallande till de monster som aterges 1 broschyrblad och manual.




Forts. PBR 14-098

* Forts. PBR — domskail

+* Det kan inte anses visats om och i vilken omfattning fotografierna i utredningen har distribuerats
och dirmed inte om de gjorts allmant tillgangliga.

+* De intyg som ingivits som bevis pa att vistarna som aterges i ingivet material har gjorts allmant
tﬂlganghga ar oprecisa och kan inte anses visa under vilka forhallanden vastarna tillhandahallits
1ntygsg1varna och offentliggjorts. Det gar inte att genom intygen pavisa att de aldre monstren
gjorts allmint tillgdngliga fore ansokan ingivande.

PBR — monstret uppfyller kraven pa nyhet och sarprigel som uppstills f6r monsterritt och
overklagandet ska darfor avslas.




Ecoride AB ./. MH Nordic Trade AB —

Monster- och upphovsritt till design av elcykel/delar av elcykel?
(Stockholms tingsritts mal nr T 12960-15, beslut av den 24 mars 2016 avseende interimistiskt f6rbud)

* Ecoride bedriver utveckling, produktion och forsiljning av elcyklar. En av bolagets cyklar marknadsférs under
beteckningen AMBASSADOR. Formgivningen av (den senaste modellen av) AMBASSADOR ir skyddad genom
savil gemenskapsformgivningar som svenska nationella ménsterregistreringar. Dirtill 4r ramen skyddad genom en
svensk monsterregistrering.

beteckningen ORION ECOMBO FALSTERBO.

* Ecoride vickte ar 2015 talan mot Nordic Trade for intrang i registrerade och oregistrerade
gemenskapsformgivningar och i svenska ménsterregistreringar samt for intrang i upphovsrittigheter.
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Forts. Ecoride AB ./. MH Nordic Trade AB —

Ecoride framstillde yrkande om forbud — dven interimistiskt — vid vite for varje 6vertriadelse - for Nordic Trade att ” sjalve
eller i medverkan med annan” importera, marknadsfora eller forsilja elcykel under beteckning ORION ECOMBO
FALSTERBO (alla modeller och firger — ink 26”/28”) och ”varje annan cykelmodell som innefattar formgivningar som
ger en kunnig anvindare samma helhetsintryck” som Ecorides monsterskyddade formgivningar enligt f6ljande:

formgivningen av ramen pia Ambassador,
formgivningen av downtube och styrboxutrymme (oregistrerad gemenskapsformgivning),
formgivningen av genomféringen genom downtube, (oregistrerat skydd)

formgivningen av kontrollpanelen (oregistrerad gemenskapsformgivning samt upphovsritt)

Talan innefattade dven ett pa upphovsritt grundat yrkande om férbud fér Nordic Trade att importera, marknadsfora och
forsilja elcykeln ORION ECOMBO FALSTERBO samt varje annan cykelmodell som innefattar ett styrsystem (styrbox

och kontrollpanel) vars mjukvarukod goér intrang i Ecorides elcyklars mjukvarukod (omfattar tydligen samtliga elcyklar
marknadsforda av Nordic Trade).

Nordic Trade vickte genstimningsvis talan mot Ecoride och yrkade ogiltigférklaring av de registrerade
gemenskapsformgivningarna, de oregistrerade gemenskapsformgivningarma samt den ena av de svenska
monsterregistreringarna (den avseende cykeldesignen i dess helhet).




Forts.

Ecoride:

Formgivningen av AMBASSADOR (senaste modellen) dr konstnirligt betingad, uppvisade nyhet och sirprigel vid tidpunkt for | |
ansbkan om skydd — “tydlig férindring av helhetsintrycket”. Ecorides registreringar dr giltiga.

Kontrollpanelen ir konstnirligt betingad, ny och sirpriglad — gjordes tillgdnglig vid samma tidpunkt som elcykeln.
Mjukvarukoden ir unik i sitt slag — upphovsrittsligt skyddad. De oregistrerade rittigheter bolaget dberopar ir giltiga.

ORION ECOMBO FALSTERBO ir en exakt efterbildning av AMBASSADOR.

Andra cykelmodeller saluférda av Nordic Trade ir utrustade med formgivningselement till vilka Ecoride atnjuter oregistrerat
formgivningskydd. Efterbildning av mjukvarukod i styrbox + kontrollpanel = upphovsrittsintrang.

Nordic Trades marknadsféring/forsiljning férringar virdet av ensamritten — minskade forsiljningsintikter, goodwillforluster.




Forts.

Nordic Trade:

Ecorides formgivning avseende AMBASSADOR saknar nyhet och sirprigel — elcyklar med liknande
helhetsutseende offentliggjordes flera ar innan Ecoride s6kte skydd. Snarlika modeller av AMBASSADOR har

funnits pa Ecorides egen hemsida sedan ar 2010.

Nedre delen av downtube, styrboxutrymme samt kontrollpanel saknar skydd — helt betingade av funktion — elcyklar
med aktuella formgivningar tillgdngliggjorda tidigare. + detaljerna ger inte en kunnig anvindare ett annat
helhetsintryck 4n motsvarande detaljer pa dessa.

Verksho6jd saknas med avseende pa kontrollpanel och mjukvarukod — inget skydd.

Om skydd skulle foreligga — Nordic Trades import/f6rsiljning utgér inte intrang (lite oklart vad som avses).
+ Vi har upphért med férfogandena — forutsittningar for interimistiskt f6rbud saknas.

+ Ecoride ir inte innehavare av eventuella formgivnings-/upphovsrittigheter.

+ Ett interimistiskt fé6rbud skulle strida mot proportionalitetsprincipen.

+ en av Ecorides svenska ménsterregistreringar soktes skydd for efter att malet anhingiggjorts — otilliten
taleindring att inkludera yrkande baserat pd sddan réttighet.




Forts. Ecoride AB ./. MH Nordic Trade AB

* Tingsritten prévade de interimistiska férbudsyrkandena “med beaktande av genkiromalet”.

* Giltiga registreringar? Skillnader mellan nu aktuell modell av AMBASSADOR och tidigare modeller sa framtridande att den
senare modellen ger annat helhetsintryck — 4dven skillnader relativt elcyklar fran andra tillverkare = NYHET + SARPRAGEL =
sannolika skil for giltiga registreringar.
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avser den cykelmodell som intrangstalan avser - talan vilar ”pa visentligen samma grund”.

* Sannolikt med skydd genom oregistrerade gemenskapsformgivningar? Ej méjligt utifran dberopade fotografier urskilja
skillnader med avseende pa downtube — styrboxutrymme — E] NYHET + SARPRAGEL = EJ INTRANG.

* Kontrollpanelen? Vid jimférelse med av Ecoride ingivna bilder pa tidigare modeller av kontrollpanelen kan konstateras ett
annat helhetsintryck — NYHET + SARPAGEL - ej uteslutande tekniskt betingad — sannolika skil fér giltig OREGISTRERAD
GEMENSKAPSFORMGIVNING da Nordic Trade inte dberopat st6d for att kontrollpanel inte skulle vara ny/sérpriglad
(Karen Millen C-345/13 — giltighetspresumtion for oregistrerade gemenskapsformgivningar) + Uppvisar tillrdcklig originalitet
for att vara upphovsrittsligt skyddad, om in med mycket begrinsat skyddsomfing.

* Mjukvarukoden? Ecoride har inte presenterat nigon utredning till stéd for originalitet — E] SKYDD — E] INTRANG.

* Rittmitig innehavare av registrerade och oregistrerade rittigheter? Av registreringar framgér Ecorides innehav. Det faktum att
Ecoride anvinder kontrollpanelen — talar i sa hég grad f6r att bolaget ir rattmitig innehavare av savil formgivning som
upphovsritt — saknas skil ifragasitta Ecorides innehav av upphovsrittigheter.




Tingsrittens bedémning:

Nordic Trades elcykel ”uppvisar pafallande likhet” med AMBASSADOR - ger kunnig anvindare samma helhetsintryck =
sannolika skil for intrang i ménsterritt.

Nordic Trades kontrollpanel ”pafallande lik” Ecorides kontrollpanel = talar for efterbildning (underlag presenterat av Nordic
Trade till st6d for sjilvstandigt framtagande mycket begriansat) — ger kunnig anvindare samma helhetsintryck = sannolika skal
for intrang i oregistrerad gemenskapsformgivning — av samma skil sannolika skil for intrang i upphovsritt.

Skilbefara fortsa Fang samt torringande av vardet av Ecorides ensamratt? Ecoride abefopa €f som visar pa f6rsaljning
efter tidpunkt som angetts fér upphérande - Nordic Trade ej presenterat stéd for att férfogandena upphort — skil befara fortsatt
intring och diarmed férringande av ensamrittigheternas virde.

Proportionalitet: Nordic Trade anser att Ecoride agerat langsamt efter upptickt av pastatt intrang — varningsbrev juli 2015 —
vickte talan i oktober 2015 — bristfilliga varningsbrev — ej svarat pa brev etc. - Forsiktighet bor iakttas med att tillmita
passivitetsverkan betydelse for att inte rittighetshavare skall behdva vicka talan pa ofullstindiga grunder.

Stilld sikerhet tillricklig? Parterna ej lagt fram bevisning om skador — i avsaknad av sadan utredning — stilld sikerhet godtas.

Vitesférbudets utformning: skall vara entydigt och konkretiserat och inte mer lingtgaende 4dn motiverat — yrkandet omfattar
?samtliga elcykelmodeller som gor intrdng i monster- och upphovsritt” — ger inte Nordic Trade reell mojlighet att efterkomma
forbudet — uppfyller inte kraven pa entydighet och konkretisering.

Forbudet begrinsas darfor till att omfatta...import, marknadsforing eller férsiljning av elcyklar av modell
ORION ECOMBO FALSTERBO (bilaga forestillande modellen)”

FORLIKNING — malet avskrivet




GSAB Glasmisteribranschens Service Aktiebolag ./. Roca Industry AB; monsterritt till
gangjarn for glasdorrar och fonster (Nacka tingsritts dom av den 18 maj 2016 — lagakraftvunnen)

GSAB tillverkar och levererar produkter till aktérer inom glasmisteri- och byggbranschen. GSAB innehar en svensk
monsterregistrering avseende gangjirn for glasdorrar och glasfonster (juni 2011). |

Roca tillverkar, designar och marknadsfor produkter for marina och industriella applikationer. Ar 2014 lanserade Roca ett
gangjirn for glasdorrar kallat RG-490.

GSAB vickte talan vid Nacka tingsritt mot Roca och yrkade (i) vitesférbud for bolaget att tillverka, bjuda ut, marknadsfora,
infora till eller utfora fran Sverige produkt enligt [bilden ovan] eller lagerhilla sadan produkt, (ii) forpliktelse f6r Roca att inom
viss angiven tid skriftligen informera ”innehavare som Roca levererat produkten till” att det begar intrdng i ménsterritt, inte far
sdljas och skall Iimnas i retur mot aterbetalning, (iii) férpliktelse for Roca att inom viss angiven tid dndra sidana exemplar av
gangjirnen som de har i besittning/under kontroll sa att de inte lingre g6r intrang, eller om detta inte dr mojligt, forstora
exemplar av gangjarnen.

Roca har bestritt intrang — bolagets gdngjirn ger annat helhetsintryck pa en kunnig anvindare — féreliggandet om
korrigeringsatgirder ir oskiligt.




Forts.

* GSAB:

* Mbonstret skiljer sig visentligt fran tidigare registreringar — GSAB siljer ett gangjirn som ir en reproduktion av det skyddade
monstret — gangjirnet siljs dels separat och dels som en del av en helhetslésning med dorr, dérrkarm och lds.

* Rocas gangjirn ir mycket lik det skyddade monstret — i allt visentligt 6verensstimmande grundform + samma
proportionet.

* Det finns ett stort variationsutrymme vid utformning av gdngjirn —ingen del av det skyddade moénstret har en uteslutande
teknisk funktion.

En kunnig anvindare kan vara en glasmistare, en hantverkare f6r montering av planglas, ett féretag eller en arkitekt som
arbetar med ny- och ombyggnationer frimst i fraga om kontorsbyggnader.

* Roca:

*  RG-490 ir en estetisk och funktionell vidareutveckling av tidigare gangjirn (RG-480) som Roca utvecklat och salt sedan
2007. Nar RG-490 togs fram kontrollerades marknaden.

* Kunnig anvindare = grossist, glasmistare, inredare, arkitekt som arbetar med offentliga milj6er, hantverkare.

* Jamforelse GSAB:s monster — Rocas gangjirn: ungefir samma matt, men helt olika form, Rocas gingjirn har ett tydligt
kantigt formsprak, tunnare och nittare — fler skillnader — teknisk funktionalitet dikterar delar av formgivning = Rocas
gangjirn ger inte samma helhetsintryck som det skyddade ménstret (lika karmfisten — resultat av branschpraxis och
numera utgangen standard).




Forts.

Tingsritten:

Parterna dr 6verens om att det skyddade monstret ér giltigt (ej ifragasatts) och har ett normalt skyddsomfang.

Kunnig anvindare = ingen expert, formgivare eller tillverkare, men nagon som férvintas kontinuerligt ga igenom exempelvis
produktkataloger och vara vil informerad om utbudet pa marknaden och uppmirksam pa detaljer som paverkar
helhetsintrycket. Godtar parternas samstimmiga uppfattning om vem den kunnige anvindaren ar

(glasmistare/ hantverkare/inredare/ arkitekt/ utformare av kontor) — yrkesméssig kontakt med gangj?

Teknisk funktion? Undantag fran skydd genom 4 a § ménsterskyddslagen? Nej, inte vare sig i sin helhet eller i nagon
bestandsdel har ménstret uteslutande varit betingat av produktens tekniska funktionalitet (=ej funnits variationsméjligheter)
+ inte ogiltighetstalan och inte pastienden om att gangjirn ir del i sammansatt produkt --=> den kunnige anvindaren skall
inte bortse fran nagon del av moénstret vid en jimférelse mellan ménster och Rocas gingjirn.

Jimf6relse: Domstolen gir igenom formelementen hos det skyddade monstret — konstaterar att gangjirnet i viss vinkel ger ett
?tydligt avrundat”, ”nigot knubbigt”” intryck — att det dven frin en annan vinkel framtrider med en avrundad silhuett —
rundad kontur. Sammanfattningsvis skulle en kunnig anvindare anse att monstret uppvisade ett patagligt avrundat formsprak
dir ndstan samtliga delar priglas av knubbiga och cirkelformade konturer.

Rocas gangjirn — stora likheter mellan detta och det skyddade ménstret i fraga om maétt och proportioner — den storsta
skillnaden dock att Rocas gingjirn inte alls uppvisar samma rundade formsprik och knubbiga intryck — ger rakare, tunnare
och kantigare kontur — brantare vinkel hos Rocas gidngjirn mellan frimre gangjirnsplatta och gangjarnstapp mm.

BEDOMNING: i flera visentliga avseenden olika p4 sitt som den kunnige anvindaren bér ligga
mirke till — kan inte anses ge samma helhetsintryck — INTE INTRANG.

Lagakraftvunnet avgorande.




Patent- och marknadsdomstolen — PMA 10883-16
Pick & Mix Sweden AB ./. Akriform Plast AB
Upphivande av monsterregistrering

°* PRV

Ansokan om registrering av monster 1 form av en godislada inkom till PRV den 24
september 2014 och sokanden var Akriform Plast AB (Akriform). Pick & Mix Sweden
AB (P&M) invande och gjorde gallande att monstret inte var nytt och heller inte
sarpraglat. Till stod for invindningen ingavs ett fotografi avseende en godislada till
PRV. Datum eller andra uppgifter som styrker att det aberopade monstret var allmant
tilloangligt fore dagen for registreringsansokan saknades.

PRYV avslog invindningen eftersom det inte gick att faststilla att det aberopade
monstret utgjorde nyhetshinder. PRV finner inga skil att gbéra nagon
skillnadsbedomning mellan de bada monstren.




Forts. PMA 10883-16

* Patent- och marknadsdomstolen
Utveckling av talan:

P&M — efter forfragningar fran kunder om nyheter avseende burkar och stativ f6r losgodlsforsa1]n1ng, har
P&M tagit fram en ny produkt som man presenterade f6r en kund den 3 juni 2014. P&M pastar ocksi 1
overklagandet att det vid tiden for registreringsansokan fran Akriform fanns manga liknande monster pa
marknaden och att Akriforms monster inte var unikt vid ansokningstillfallet.

Akriform — Det 1 PRV dberopade monstret utgor inte hinder mot registrering eftersom Akriforms eget
monster har uppvisats for kunder 1 februari 2014, alltsa inom “grace period”. Vidare bestrider Akriform
att de av P&M dberopade monstren gjorts allmint tillgangliga fore registreringsansokans ingivande.
Akriform anfor ocksa att monstret 1 vart fall besitter sarpragel 1 forhallande till de av P&M aberopade
monstren. Akriform pastar att den produkt som P&M aberopar utgor ett intrang 1 bolagets monsterratt.




Forts. PMA 10883-16

* Patent- och marknadsdomstolens bedéomning

P&M har bevisbordan for att det motanférda monstret gjorts allmant tillgangligt dagen
fore Akriforms monsteransokan. Forsaljning pa den 6ppna marknaden av en produkt
dir monstret framgir 4r att anse som nyhetshindrande. Aven en enstaka forsiljning
kan vara nyhetshindrande. I forevarande fall har P&M 1 samarbete med ett foretag tagit
fram en produkt som ar speciellt anpassad till visst andamal men “enbart denna
omstindighet kan inte anses medfora att den kommit en obestimd personkrets
eller en representant for allmanheten till del.” Nigra andra bevis om allmant
tilloanglioca monster har inte forevisats och 6verklagandet ska avslas.

PMD - 6verklagandet avslas och ménsterregistreringen ska kvarsta




Morakniven AB ./. Plantagen Sverige AB; Intrang i moénsterritt till Morakniv?

(Mal nr PMO 5678-16 vid Patent- och marknadséverdomstolen; beslut avseende informationsforeliggande av den 12
december 2016)

Morakniven innehar svensk moénsterregistrering avseende design av knivmodell CLIPPER |
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Plantagen siljer i sina butiker en kniv kallad UNIVERSALKNIV
(i vart fall sedan december 2015).

* Morakniven skickade varningsbrev till Plantagen i februari 2016 — Plantagen svarade att man inte

ansag att intrang foreldg, men att bolaget ind4a avsag att upphoéra med forsiljningen — forsiljning
fortsatte.




forts.

* Morakniven vickte talan om intrang vid Vistmanlands tingsritt och yrkade bl.a. interimistiskt vitesférbud samt
informationsforeliggande (ex parte) — bolaget 6nskade fran Plantagen besked om namn och adress till
importor/tillverkare /distributér/andra som innehaft eller erbjudit varan; namn och adress till
grossister/detaljister/eventuella forsiljningsstillen som varit i kontakt med Plantagen och mottagit likadana varor

utanfor Sverige; antal bestillda och férsalda varor samt inképspris, férsdljningspris och vinst.

* Plantagen bestred allt — ej skil anta att talan blir féremal for rittegang - upphort med férsiljning, ej skil anta
forringande av virde av ensamritt, inget intrang, formgivning betingad av funktionalitet (4 a §), ej skl anta att
informationsféreliggande underlittar utredning etc.

* Tingsritten bif6ll det interimistiska férbudsyrkandet, men avslog yrkandet om informationsféreliggande —
Plantagen medgett att frivilligt limna efterfragad information och da ir inte féreldggand behévligt (avslog ex parte-
yrkandet).




forts.

Morakniven 6verklagade tingsrittens beslut om att limna yrkandet om informationsféreliggande utan bifall till Patent-
och marknadséverdomstolen — efter att Plantagen limnat uppgifter om importor och tillverkare inskrinktes
overklagandet till att avse 6vriga punkter i det ursprungliga yrkandet.

Plantagen motsatte sig dndring samt yrkade ersittning f6r de kostnader och det besvir som ett

ande)
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Morakniven: trots att bolaget begiirt att fi den information som Plantagen sagt sig skola limna frivilligt har sa inte

skett — den information som limnats ir inte tillricklig — med hénsyn till att Plantagen har butiker i Sverige, Norge och
Finland bor foreliggande omfatta till vem knivar sdlts utanfor Sverige — visentlig information for att faststilla
omfattning av intrdng — eftersom Plantagen begatt intrang avsiktligen bor foreliggande férenas med krav pa ingivande
av skriftliga handlingar (utdrag ur bokféring, revisorsintyg etc).

Plantagen: begird information ir i vissa delar alltfér oprecis — kniven har inte silts utanfor Sverige — Plantagen har

mottagit varorna frin Plantagen Logistik AB — har inge forsiljningsstillen utanfor Sverige och kinner inte till andra
grossister/detaljister dn tillverkaren — Morakniven kan fa ga igenom Plantagens redovisning med bolagets controller —
Plantagen har limnat in s.k. kvittodata avseende forsiljning av Universalkniven samt en vinstberikning.




forts.

* Patent- och marknadsoverdomstolen:

* Beslut om informationsféreliggande fir endast meddelas om sannolika skil for intrang féreligger, om information kan antas
underlitta utredningen av ett intrdng samt om skilen for atgidrden uppviger oligenhet eller men (=ir proportionell) — i varje
enskilt fall skall bedomas om atgirden behéver tillgripas med hinsyn till omstindigheterna eller om syfte kan tillgodoses
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medgivande om att (i framtiden) frivilligt Iamna information ej tillrickligt for att hidvda bristande proportionalitet.
* Morakniven har visat sannolika skil f6r intrang + efterfragad information kan antas underlitta utredningen av pastitt intrang.

* Det har inte i malet lagts fram utredning avseende bolagsstruktur f6r Plantagen och kopplingar mellan det svenska bolaget
och bolag i andra nordiska linder under samma/motsvarande firma — inte mojligt att utifran befintlig utredning dra slutsatser
att Plantagen har kinnedom om verksamhet utanfor Sverige — bolagets uppgifter fir i denna del godtas.

* Yrkande avseende uppgift om bestillda och sdlda knivar — Plantagen har f6rdr6jt limnande av uppgifter — lamnat vissa, men
inte andra uppgifter, limnat felaktiga uppgifter, limnat sinsemellan olika (oférenliga) uppgifter — inte limnat uppgifter om
antal bestillda knivar — Morakniven har befogat intresse av att fi del av begird information och det ir proportionerligt att
information limnas i denna del.

* Yrkande avseende information om vinst — inte st6d for att foreliggandet skall omfatta uppgift om vinst pa forsiljning och inte
heller att foreliggande skall férenas med skriftlighetskrav.




forts.

* Beslut:

*  vid vite av 200.000 SEK limna information om antalet bestallda och forsalda knivar av modell
Universalkniv (under 2015 och 2016) + inkopspris och forsdljningspris f6r knivarna.

* DPastadd intrdngsgorare har inte ritt till ersittning for kostnader och besvir — Plantagens
yrkande avslas.

Plantagen har limnat viss information férst under handliggningen av malet i andra instans -
skall ersidtta Morakniven for rittegangskostnader i Patent- och marknadsdomstolen trots att
Morakniven endast haft partiell framgang.




EU-domstolen C-41/16 P.
Overklagande av mal T-813/14 Tribunalen
Min Liu vs EUIPO

Min Liu overklagade Tribunalens dom och grunderna var féljande:

** Pormgivaren hade tillgingliggjort ménstret (Art 7(2) férordning 6/2002)
** Pelaktig bedémning av bevis

Art 7(2):

2. Allminhetens kinnedom om formgivningen inverkar inte pa tillimpningen av artiklarna 5 och 6 i sddana fall
da en formgivning for vilken skydd soks genom en registrerad gemenskapsformgivning har gjorts tillganglig for
allmanheten

a) genom formgivaren, den till vilken ritten har 6vergatt eller nagon annan till £6ljd av uppgifter som
tillhandahallits eller atgarder som vidtagits av formgivaren eller den till vilken ratten har 6vergatt, och

b) under en period av tolv manader fére den dag da en ansokan om registrering limnades in eller, om prioritet
aberopas, fore den dag fran vilken prioritet raknas.




Forts. EU-domstolen C-41/16 P

EU-domstolen gick pa generaladvokatens uttalande och domde till Min Lius
nackdel mot bakgrund av féljande:

***Eftersom det inte kan anses faststillt att Min Liu var formgivare, gjorde
Tribunalen ritt bedomning att Min Liu inte kunde forlita sig pd Art 7(2) 1
forordningen.

** Klagandepartens argument for sin andra grund giller enbart bedémningen
av faktiska omstandigheter och bevis och det aligger inte EU-domstolen att
ta upp till f6rnyad prévning. Hianvisning till C-311/11 P.




Thomas Philipps GmbH & Co KG ./. Griine Welle Vertriebs GmbH; fragor
avseende licenstagares rittigheter (EU-domstolens dom av den 22 juni 2016 i mal C-419/15)

* Griine Welle Vertiebs dr innehavare av exklusiv licens i Tyskland f6r gemenskapsformgivning avseende
tvittbollar (registreringen innehas av féretaget EMKER SA). Licensen har inte inforts i registret 6ver

gemenskapsformgivningar.
* Thomas Phillips bedriver férsiljning av specialartiklar — salde och marknadsférde en tvittboll.

* Griine Welle Vertriebs ansag att Thomas Phillips produkt utgjorde intring i gemenskapsformgivningen och att
bolaget hade bemyndigande frain EMKER att i eget namn utéva alla rittigheter som hinfor sig till denna
rattighet.

* Griine Welle Vertriebs anmodade Thomas Phillips att upphéra med forsiljning samt, direfter, vickte talan vid
domstol och yrkade ersittning f6r egen skada samt atgirder f6r bevisupptagning — férsta instans bif6ll
talan.

* Thomas Phillips 6verklagade och angav att Griine Welle Vertriebs saknade saklegitimation eller ett berittigat
intresse att utéva de rittigheter som hinfér sig till gemenskapsformgivningen.

* Oberlandesgericht Diisseldorf — till vilken domstol mélet kommit efter 6verklagande — har begirt
férhandsavgorande.



https://www.tmdn.org/tmdsview-web/design/image/EM700000000877030-0001-001

Forts.

° Artikel 33 i f6rordning nr 6/2002: ”Rittsverkan i férhéllande till tredje man”:

* Artikel 33.2: ”’Nir det giller registrerade gemenskapsformgivningar skall dock de rittshandlingar som avses 1
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1 registret. Emellertid skall en sddan rittshandling, innan den fors in i registret, ha rittsverkan gentemot en tredje
man som har forvirvat rdttigheter till den registrerade gemenskapsformgivningen efter tidpunkten for

rattshandlingen men som kinde till rittshandlingen nir rittigheten forvirvades.//

* Artikel 28 = Overlatelse

* Artikel 29 = upprittande av sakritter (stillande av sikerhet mm)
* Artikel 32 = upplatelse av licens

* Artikel 33.3: Punkt 2 skall inte tillimpas p4d en person som forvirvar en registrerad gemenskapsformgivning eller

en rdttighet till en registrerad gemenskapsformgivning genom att ett foretag 1 sin helhet overlits eller genom
ndgon annan generell éverging.”




Forts.

* Fraga 1: Kan en licenstagare vars licens inte dr inford i registret gora gillande sina
licensrittigheter gentemot en tredje man som misstinks bega intrang?

* Svar:

* Vid tolkningen av en unionsbestimmelse skall inte bara lydelsen beaktas utan sammanhanget
och de mal som efterstrivas med de foreskrifter i vilka den ingar. Det finns angivna undantag
fran regeln om att licens skall vara inférd i registret + licenstagarens ritt att vicka talan om
intrang endast underkastad kravet att innehavaren av formgivningen limnar medgivande.
Bestimmelserna syftar till att skydda den som har eller kan ha rittigheter till en
gemenskapsformgivning (inte tredje min som ir eventuella intrangsgorare). Savil ordalydelse
som systematisk tolkning ger vid handen att:

* Artikel 33.2 forsta meningen i férordningen om gemenskapsformgivning skall tolkas sa att
licenstagare kan vicka talan om intrang i en registrerad gemenskapsformgivning som ar
foremal for en licens dven om licensen inte har inforts i registret 6ver
gemenskapsformgivningar.




Forts.

* Artiklarna 32.3-4 i f6rordningen om gemenskapsformgivning:

*  »Utan att det pdverkar tillimpningen av bestimmelserna i licensavtalet fir licenstagare vicka

talan om intrdng i en gemenskapsformgivning endast om innehavaren Iimnar sitt
medgivande till detta. Innehavaren av en exklusiv licens fir dock vicka sddan talan om
Innehavaren av gemenskapsformgivningen efter uppmaning att géra detta inte sjilv vicker
talan om intrang inom rimlig tid.”

* ”En licenstagare skall, i syfte att erhidlla skadestind for den skada som han Iidit, ha ritt
att intervenera I ett mal om intrdng som innehavaren av en gemenskapsformgivning har
inlett.”




Forts.

* Fraga 2: Kan en licenstagare i mal om intrdng som licenstagaren sjilv inlett
begira skadestidnd fér egen skada?

* Svar:

* Artiklarna 32.3 och 32.4 skall lisas tillsammans. Syftet med de mal som anges i preambeln
i punkt 29 — ?effektiv tillimpning av de rittigheter som gemenskapsformgivning
medfor...”- skulle inte realiseras om hinder bjods i detta avseende.

* Artikel 32.3 i fé6rordningen om gemenskapsformgivning skall tolkas sa att licenstagaren
kan begira ersittning for egen skada i ett mal om intrang i en gemenskapsformgivning
som licenstagaren sjilv inlett enligt denna bestimmelse.




Magmatic Ltd ./. PMS International Ltd: Gemenskapsformgivning avseende barnresviska med hjul
(The Supreme Court of the United Kingdom, Case ID: UKSC 2014/0147: dom av den 9 mars 2016)

Malet giller formgivningsskydd f6r barnresviaskor med hjul - sidana som barn kan sitta pa (ovansidan ir formad som en sadel).

Magmatic innehar en registrerad gemenskapsformgivning avseende en sadan resviska — registreringen upptar sex olika
datorgenererade bilder (CAD-bilder) férestillande resviskan i olika vinklar — i grdtoner — utan ornamenteringar eller dekor (inte
enkla, streckade skisser). Alla delar av viskan ir atergiven i gratt utom hjulen, ekrarna, remmarna pa viskans ovansida samt
remsorna pa viskans fér och akter 4r atergivna i svart.

Svarandebolaget siljer en resviska under varumirket KIDDEE CASE - bland annat i en variant ornamenterad/utformad som
en nyckelpiga och en som en tiger.

Malet giller skyddsomfinget f6r registrerad gemenskapsformgivning, diribland frigan om vilken betydelse det har att en
formgivning aterges i svartvitt/graton i registreringen (dvs utan dekor) — hur skall en jimf6relse géras mellan en sidan
registrering och en pastadd intrangsformgivning som innefattar ornamenteringar/dekorationselement och firger vid
intrangsbedémningen?
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Forts.

High Court of Justice = utgick ifran en jamférelse mellan den yttre formen hos den skyddade formgivningen och pastatt

intrangsmonster med bortseende av ornamentering pa pastidd intrangsprodukt Kiddee Case---> intrang foreligger i
registrerad gemenskapsformgivning.

Court of Appeal ansag att prévning skett utifran korrekta principet, men att underrittsdomaren begatt tva tankefel:

Han bortser ifran att ett av de sldende sdrdragen hos registreringen idr att viskan genom sina handtag och lis skapar
utseendet av ett behornat djur OCH att franvaron av distraherande dekor etc forstirker det intrycket — de pastadda
intrangsmonstren férmedlar intryck av en nyckelpiga med antenner respektive en tiger med 6ron (inte djur med horn...). D4
sjdlva formen pa svarandebolagets viskor férstirks av dekoren pa sidorna b6r dekoren beaktas vid jamférelsen med
registreringen.

Han bortser ifran att registretringen — trots att den dr svartvit/gratonad — innefattar kontrastering mellan a ena sidan firgen
pa handtagen, remmarna och hjulen och a den andra firgen pa resviskan i 6vrigt — motsvarande kontrastverkan saknas hos
de pastadda intrangsforemalen.

Sammantaget innebir beaktande av de aspekter av designen som domaren i forsta instans har
bortsett ifran att det helhetsintryck som férmedlas till en kunnig anvindare skiljer sig at pa sitt
som innebdr att intrang inte foreligger.




Forts. Supreme Court:

Med hinvisning till uttalanden i rittspraxis slar domstolen fast féljande princip for
overrittens provning (i friga om IP-drenden):

¥...because the decision involves the application of a not altogether precise legal standard to a
combination of features of varying importance,... an appelate court should not reverse a judge’s
decision unless he has erred in principle.” (p 24 i domen)

Och konsekvensen av principen...:

“..In these circumstances, the arguments of substance before us have been Iimited (and rightly so) to
the questions whether the Court of Appeal’s criticisms...of Kitchin L]’s judgment, were correct.//...if
we consider that those criticisms were justified, then Magmatic’s appeal should be dismissed and the
Court of Appeal’s order upheld...” (p 26)




The images incorporated in a Community Registered Design

Artikel 3 (a) i férordningen om gemenskapsformgivning:

” formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjilva produkten |
och/eller i produktens ornament och som sirskilt kan vara linjer, konturer, fiarger, form, ytstruktur och/eller
material”

?[the] registration holder is entitled to choose the level of generality at which his design is to be considered. If he chooses too
general a level, his design may be invalidated by prior art. If he chooses too specific a level he may not be protected against similar
designs.” (ref till Procter & Gamble vs Reckitt Benckiser)

...the selection of the means for representing a design is equivalent to the drafting of the claims in a patent: including features
means claiming them?” (citat, Dr Schlételburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

“..where a design is shown in colours, the colours are claimed, while a black and white drawing or photo covers all colours”.
(citat, Dr Schlételburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

”...[b]asically, the broadest claims can be achieved by drawings showing only the contours of the design. In contrast, a photo
specifies not only the shape, but the surface structure and the material as well, thereby narrowing the scope of protection
accordingly.” (citat, Dr Schlételburg, co-ordinator of EUIPO:s Designs Department)

* DISCLAIMER/EXKLUDERING: Om nigon del av en formgivning finns med pa skisser/bilder i syfte att férklara
hur moénstret ser ut kan dessa undantas fran skydd genom att s6kanden anvinder brutna linjer (i teckningar),
fargning (i svartvita teckningar eller fotografier) eller inringning/cirklar (i teckning eller fotogarfi) (punkt 31).




Forts. Supreme Court
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Kritisk punkt 1: Jaimf6relse mellan helhetsutseenden

Court of Appeal anser att domaren i férsta instans inte jamfort helhetsutseenden utan detaljer — inte fist avseende vid
att den registrerade formgivningen férmedlar intryck av behornat djur — medan sa inte ar fallet med de misstinkta
intrangsprodukterna --=> Supreme Court delar denna bedémmning.

Kritisk punkt 2: Betydelsen av franvaro av ornamentering - dekor

Franvaron av ornamentering foérstirker intrycket av behornat djur (som formen pa viskan ger) — enligt Court of
Appeal bortsag underrittsdomaren (felaktigt) fran att franvaron respektive nirvaron av ornamentering paverkar det
intryck en kunnig anvindare far av viskornas respektive form — Supreme Court delar denna bedémning.

Franvaro av dekorationer/ornamentering hos en gemenskapsformgivning kan vara att betrakta som ett sirdrag —
enkelhet och minimalism kan vara en aspekt av en design och systemet f6r formgivningsregistreringar maste ta
hinsyn till detta --- DOCK inte korrekt att dra slutsatsen att existens i sig av ornamentering hos misstinkt
intrangsforemal/-moénster gor att intrang inte féreligger — att misstinkt intrangsféremal har ornamentering /dekor ar
en omstindighet som kan beaktas nir man bedémer om den gor intrang eller inte (p. 45).

Cf Samsung vs Apple — “If an important feature of a design is no ornamentation, as Apple contended and was
undisputed, the judge was right to say that a departure from no onrmanentation would be taken into account by the
informed user.” (p. 47)




Forts. Supreme Court

Kritisk punkt 3: Betydelsen av att formgivningen omfattar CAD-bilder diar huvuddelen av viskan
aterges i gratt och vissa sdrskilda element i kontrasterande svart

Naturligt att dra slutsatsen att komponenter atergivna i svart dr avsedda att ha en kontrasterande firg

relativt huvuddelen av monstret som ir atergivet i gratt (p. 52).

Felaktigt att, som underittsdomaren gjort och som kritiserats av Court of Appeal, dra slutsatsen att

den aktuella gemenskapsformgivningen endast innebir ett ansprik pa skydd for viskans form (p. 53).

Betydelsen av kontrasterande firger hos skyddad formgivning innebdr att man vid
intrangsbedémningen maste beakta firgstillningen hos misstinkt intrangsforemal (p. 53).

SLUTSATS: INTE INTRANG - Court of Appeal’s dom star fast




Andra avgoranden att nimna fran 2016 |

* Daimler AG ./. Wotld of Wheels Nordic et al; friga om informationsforeliggande — (beslut
av Svea hovritt, mal nr O 8596-15, av den 29 januari 2016)

. * Stadfast forlikning avseende pastatt intring 1 gemenskapsformgivning for bordslampa
(beslut 1 Stockholms tingsratts mal T-1087-16 av den 22 junt 20106)

* Amcamp AB etal ./. Accuhorsemat AB et al; friga om upphivande av ménsterregistrering
(PRV beslut den 31 augusti 2015 i invindningsirende - PMA 10885-16 - efter forlikning
avskrivs arendet)




R EVIPO ) European

7 / EUROPEAN UNION EUFOpean Trade Mark aﬂd
Smatt O gott // INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE DeS|gn Network
WIPO

** European Trade Mark and Design Network - samarbete mellan nationella och regionala immaterialrattsmyndigheter {f6r att skapa
harmoniserade krav for varumirken och design. Konvergensprogram 6 ir ett arbete som offentliggjordes 1 april 2016 och som
behandlar grafiska dtergivningar i en formgivning. Finns att ladda ner pa

** Under 2017 kommer arbetet med harmonisering inom EU nir det galler design att fortsitta och forslaget fran EUIPO ar att nagon
av foljande fragor behandlas:

. Criteria for assessing disclosure of designs on the internet
. Classification of ornamentation and its product indication
. Criteria of protection for a set of articles

e How to assess the “degree of freedom of the designer”

+*  Under 2016 tilltradde Turkmenistan och Kambodja Hague-systemet och nu gar det att designera 66 linder

+*  11:e utgavan av Locarno klassificering tridde 1 kraft den 1 januari 2017.



https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8
https://www.tmdn.org/network/documents/10181/20e96f9f-2e5b-431f-9ba5-e429abe7dac8

Tack!

Katarina Stromholm
Stromholm Advokatbyra AB
Tel. 0708 41 00 99

E-mail: ks@stromholmlaw.se
www.stromholmlaw.se

Liselott Enstrom
Beatum Advokatbyra AB
Tel. 0760 25 17 00

E-mail: liselott@beatum.se
www.beatum.se

41




