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Genom det 6verklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen S6derhamn
Eriksson AB:s ansokan om informationsforelaggande och forpliktade S6derhamn

Eriksson AB att utge ersattning for Tolé Verktyg AB:s rattegangskostnad.

Soéderhamn Eriksson AB (fortsattningsvis bendmnt Séderhamn Eriksson) har yrkat att
Patent- och marknadsdverdomstolen ska bifalla ansdkan om informationsférelaggande,
utom savitt avser punkten c (se Patent- och marknadsdomstolens dom sidan 2), befria
bolaget fran skyldigheten att ersatta Tolé Verktyg Aktiebolag (fortsattningsvis be-
namnt Tolé) for dess rattegangskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och istallet

forplikta Tolé att ersatta SGderhamn Erikssons rattegangskostnad dar.

Soderhamn Eriksson har alltsa i Patent- och marknadséverdomstolen inte vidhallit sitt
yrkande om informationsférelaggande avseende uppgifter om knivar/huggstal med be-
namningar och artikelnummer Séderhamn Combi Cut H445 och H449 som omfattas
av det svenska patentet nr SE 530 1609.

Tolé har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut &ndras.

Soderhamn Eriksson har vidhallit vad bolaget anforde i Patent- och marknadsdom-
stolen och i Patent- och marknadsdverdomstolen sérskilt anfort foljande. Reducer-
skivan, som tjanar som hallare av huggknivarna, &r inte en dyr, tekniskt komplex pro-
dukt varfor den inte bor betraktas som en sammansatt produkt vare sig i den mening
som avses i Radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemen-
skapsformgivning eller i den mening som avses i monsterskyddslagen (1970:485). De
monsterskyddade knivarna innehaller dels en huvudegg och dels en biegg. Knivarna ar
en forbrukningsvara som byts ut nar kniveggen blivit sl6. Aven om man skulle bedéma
att Sderhamn Erikssons huggknivar &r att betrakta som bestandsdelar i en sammansatt
produkt, sa utgor de inte reservdelar; dvs. de &r inte delar som reparerar reducerskivan
sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende. Tolés pastaende att en reducerskiva bestar
av 388 delar och att kostnaden for en reducerskiva uppgar till 250 000 kr — 270 000 kr
ar inte riktig. Ett byte av huggkniven nér den ar forbrukad innebar inte ett aterstallande
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av reducerskivans ursprungliga utseende. De monsterskyddade knivarna utgor saledes
inte reservdelar varfor registreringarna ar giltiga och i kraft. Da de av Tolé marknads-
forda knivarna faller inom skyddsomfanget for monsterregistreringarna foreligger
sannolika skal for intrang.

Aven Tolé har vidhallit vad bolaget anforde i Patent- och marknadsdomstolen och har i
Patent- och marknadsdverdomstolen sarskilt anfort foljande. | forsta hand gors
géllande att huggdonen inte &r synliga vid normal anvandning. Detta innebér att
gemenskapsformgivningen inte ar giltig och att skyddstiden for de svenska monster-
registreringarna har 16pt ut. | andra hand, for det fall huggdonen bedéms vara synliga
vid normal anvéndning, anfors att gemenskapsformgivningen inte kan goras gallande
med hansyn till bestdammelsen i artikel 110, punkten 1, i férordningen om gemenskaps-
formgivning samt att skyddstiden for de svenska registreringarna har 16pt ut. Vidare
gors gallande att saval reducerskivan som planreduceringsmaskinen utgér sammansatta
produkter. Reducerskivan bestar av 388 delar och kostnaden for en reducerskiva upp-
gar till 250 000 kr — 270 000 kr. Reducerskivan &r saledes en dyr och komplex
sammansatt produkt. Vidare utgér huggdonen en reservdel. Planreduceringsmaskinen
fungerar inte utan huggdonen och dessa utgor en integrerad del av denna sammansatta
produkt. Huggdonen &r alltsa inte en forbrukningsvara. Monsterregistreringarna ar
aven ogiltiga eftersom de enbart bestar av sadana detaljer i produktens utseende som
uteslutande &dr bestdmda av produktens tekniska funktion. Vidare har Tolé inte till-
verkat, bestillt eller mottagit och sélt” nagra produkter motsvarande de produkter som
marknadsforts pa bolagets hemsida, varfor det saknas forutsattningar att rikta ett beslut
om informationsforeldggande mot Tolé utan att forst beddma huruvida de produkter
som faktiskt salts utgor intrang eller inte. Dessutom skulle ett beslut om informations-
forelaggande med sadant innehall som Soderhamn Eriksson har begart innebara en risk

for sjalvinkriminering.

Parterna har aberopat samma utredning som i Patent- och marknadsdomstolen.
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Tolé har i Patent- och marknadséverdomstolen som ny skriftlig bevisning aberopat
Soderhamn Eriksson Reservdelslista CombiCut 4/3 157 till styrkande av att en
reducerskiva utgor en komplex, teknisk och sammansatt produkt.

Soderhamn Eriksson har anfort att den nya bevisningen inte bor tillatas.

Parterna har begart ersattning for sina respektive rattegangskostnader i Patent- och

marknadsGverdomstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen féljande
BESLUT (att meddelas 2018-06-25)

1. Patent- och marknadsoverdomstolen tillater Tolé Verktyg AB att i Patent-och
marknadséverdomstolen som skriftlig bevisning aberopa Soderhamn Eriksson
Reservdelslista CombiCut 4/3 15”.

2. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar 6verklagandet.

3. Soderhamn Eriksson AB ska ersatta Tolé Verktyg AB for rattegangskostnad med
97 500 kr avseende ombudsarvode jamte ranta enligt 6 § rantelagen fran dagen for
Patent- och marknadsdverdomstolens beslut till dess betalning sker.

Skéalen for beslutet

Nar det inledningsvis galler fragan om den av Tolé forst i Patent- och marknadséver-
domstolen aberopade reservdelslistan ska tillatas som skriftlig bevisning gér Patent-

och marknadséverdomstolen féljande beddmning.

Soderhamn Eriksson har, utan att ha véckt talan om intrang, begart att domstolen ska

besluta om informationsforelaggande i forhallande till Tolé. En sadan ansokan
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handlaggs enligt lagen (1996:242) om domstolsarenden. Vid handlaggningen av ett
arende om informationsforelaggande finns normalt sett inte anledning att klargéra
parternas instéllning till samtliga de omstandigheter som kan ha forts fram i arendet
med samma omsorg som vid handlaggningen av ett tvistemal (jfr 42 kap. 8 § ratte-
gangsbalken). Med beaktande av detta och mot bakgrund av att arendet inte ar av
okomplicerad natur framstar det som ursaktligt att Tolé inte i Patent- och marknads-
domstolen uppfattade att Séderhamn Erikssons installning att en reducerskiva i sig inte
ar en sammansatt produkt ocksa innebar att det var tvistigt mellan parterna att en
reducerskiva bestar av 388 delar. Tolé far darfor anses ha haft giltig ursakt att inte

redan i Patent- och marknadsdomstolen ha aberopat beviset. Beviset ska darfor tillatas.

Nar det harefter galler fragan om informationsférelaggande bor meddelas gor Patent-

och marknadsdverdomstolen foljande bedémning.

Vid genomfdrandet av det s.k. sanktionsdirektivet (Europaparlamentets och radets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstallande av skyddet for
immateriella rattigheter) valdes en ordning dér ratten till information &r en sjalvstandig
ratt som ar oberoende av om nagon rattegang pagar eller inte (se prop. 2008/09:67

s. 145 1.). | de immaterialrattsliga lagarna finns darfér en mgjlighet att hos domstol
ansbka om informationsforeldggande utan att talan &nnu vackts i sjalva saken. Patent-
och marknadsdverdomstolen ansluter sig till underinstansens bedémning att invand-
ningar om rattighetens giltighet maste kunna beaktas inom ramen for den prévning

som domstolen nu har att gora.

Av bestammelsen i 35 ¢ § monsterskyddslagen foljer att domstolen far meddela ett
beslut om informationsférelaggande om sékanden visar sannolika skal for att ndgon

har gjort ett monsterintrang.

Hogsta domstolen har angdende beviskravet ”sannolika skél” uttalat att vad sdkanden 1
realiteten maste visa ar att det finns sannolika skal dels for den aktuella ensamrattens

existens, dels for att intrang i denna ensamrétt har forekommit (jfr rattsfallet NJA 2012
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s. 975). Kravet pa att karanden maste visa sannolika skal for att intrang férekommer
omfattar inte bara de sakfragor som kan aktualiseras vid prévningen utan atminstone
ocksa vissa rattsliga bedomningar (se t.ex. NJA 1995 s. 631, NJA 2006 s. 380 och
Gregow, Kvarstad och andra sakerhetsatgarder, s. 48).

Tolé har som grund for bestridande av Séderhamn Erikssons ansékan aberopat ett
flertal omsténdigheter. Bl.a. har Tolé gjort gallande att det brister i de grundldggande
skyddsforutsattningarna for de registrerade monstren och gemenskapsformgivningen,
att skyddstidens langd for de svenska registreringarna har 16pt ut bl.a. eftersom
huggdonen/knivarna &r reservdelar och, savitt avser registrerad gemenskapsform-
givning, att det s.k. reservdelsundantaget i artikel 110 i férordningen om gemenskaps-
formgivning medfoér att skydd for formgivningen éver huvud taget inte kan atnjutas.

Patent- och marknadsdverdomstolen kan konstatera att de invédndningar som Tolé har
gjort i arendet medfor att ett flertal komplexa fragestallningar, innefattande bl.a.
prévningar i flera led av bade sakfragor och rattsfragor, maste klaras ut for att ens
preliminart kunna bedéma saval registreringarnas giltighet som fragan om 6vriga
rattsverkningar av rattigheterna bl.a. med hansyn till de s.k. reservdelsundantagen.
Bland de fragor som uppkommer kan ndmnas fragan om vilken bevisverkan och tyngd
som registreringarna ska tillmétas vid provningen av sannolika sk&l med anledning av
de invandningar som gjorts, hur bevisbordan ska placeras mellan parterna och hur det
s.k. reservdelsundantaget ska beddémas i detta hanseende. VVad géller de réttsliga
bedémningarna av reservdelsundantaget kan det inte heller uteslutas att det skulle
kunna bli aktuellt att inhamta ett forhandsavgorande fran EU-domstolen for det fall

talan vacks i sjalva saken.

Nér det galler de svenska monsterskyddsregistreringar som &r aktuella i &rendet, vilka
registrerades fore ikrafttradandet den 1 juli 2002 av de &ndringar som gjordes i
monsterskyddslagen med anledning av genomférandet av bl.a. Europaparlamentets och
radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om monsterskydd, uppkommer

fragor om tillampningen av 6vergangshestammelserna till dessa andringar. Sarskilt
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uppkommer fragan hur dvergangsbestammelserna ska tillampas i fragan om synliga

respektive icke synliga bestandsdelar samt reservdelar.

Vid den 6versiktliga provning som Patent- och marknadséverdomstolen nu ska gora av
fragan om det foreligger sannolika skal for intrang, bedémer Patent- och marknads-
dverdomstolen att utgangen i flera av de fragor som uppkommer med anledning av
Tolés invandningar ar behaftade med sadana osakerhetsmoment att det sammantaget
inte foreligger sannolika skal for intrang. Séderhamn Erikssons ansékan om
informationsforelaggande ska darfor lamnas utan bifall. Overklagandet ska allts&

avslas.

Vid denna bedémning ska Soderhamn Eriksson ersatta Tolé for rattegangskostnad i
Patent- och marknadsdverdomstolen. Med hénsyn till arendets art och omfattning

finner Patent- och marknadséverdomstolen att det yrkade beloppet &r skéligt.

Overklagande
Det saknas skal att gora undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsverdom-
stolens beslut inte far 6verklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far darfor inte dverklagas.

Kerstin Norman

Protokollet uppvisat/





