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Interimistiskt vitesforbud

OVERKLAGAT AVGORANDE
Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-12-05 i mal nr PMT 17190-22

Butterick s Leco AB (Buttericks) har yrkat att Patent- och marknadsdverdomstolen ska

upphéva Patent- och marknadsdomstolens beslut. Till stod for detta har Buttericks
vidhéllit det som bolaget anforde 1 Patent- och marknadsdomstolen med bl.a. f6ljande

tillagg och fortydliganden.
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Gemenskapsformgivningen ér ogiltig. Giltighetspresumtionen for gemenskaps-
formgivningar dr som utgangspunkt sérskilt svag. Buttericks har pa kort tid ldmnat in
en ansOkan om ogiltighet till EUIPO och hittat stod i form av bl.a. tidigare monster och
drakter som ger anledning att ifrdgasitta om gemenskapsformgivningen uppfyller

grundliggande forutsittningar.

Det foreligger inte sannolika skil for intrang. Skyddsomfanget for gemenskaps-
formgivningen maste anses vara begrinsat. De skillnader som finns mellan Buttericks

drikt och gemenskapsformgivningen medfor sammantaget ett annat helhetsintryck.
Patent- och marknadsdomstolen har felaktigt bedomt den ingivna bankgarantin som en
godtagbar sdkerhet. Vid bedomningen av sidkerheten maste hdnsyn tas till de faktiska
forutséttningarna for att ta bankgarantin i ansprék.

Ett interimistiskt forbud ar inte proportionerligt.

I vart fall har Patent- och marknadsdomstolen utformat vitesforbudet pé ett felaktigt

satt. Detta eftersom det saknas forutsdttningar att interimistiskt forbjuda lagerhallning i

sig.

Reitan Convenience Sweden AB (Reitan) har motsatt sig att Patent- och marknads-

domstolens beslut d@ndras. For det fall att Patent- och marknadsdverdomstolen skulle
finna att beslutet ska &ndras, har Reitan i andra och tredje hand gjort gillande att
beslutet endast ska begransas pa visst sétt betrdffande Buttericks lagerhallning av
intrdngsforemalet. Till stod for sin instéllning har Reitan vidhillit det som bolaget
anforde i Patent- och marknadsdomstolen med bl.a. f6ljande tilligg och fortyd-

liganden.

Gemenskapsformgivningen dr giltig. Buttericks har inte presenterat sddant underlag

som krédvs for att kunna bedoma om de péstatt tidigare kdnda formgivningarna hade
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offentliggjorts fore prioritetsdagen. I vart fall har Buttericks inte gjort sannolikt att

gemenskapsformgivningen &r ogiltig.

Det foreligger sannolika skél for att Buttericks drikt gor intrang i gemenskaps-
formgivningen. Gemenskapsformgivningen har en stor grad av sérpragel. De skillnader
som finns mellan Buttericks drikt och gemenskapsformgivningen innebér inte att den

kunnige anviandaren ges ett annat helhetsintryck.

Vitesforbudet ar korrekt utformat. Den anvdndning som en rittighetshavare kan
astadkomma ett forbud mot &r begransad till kommersiell anvéindning. Det r alltsa
tillatet att inneha formgivningar utan syfte att silja dessa intill dess den registrerade
formgivningen har 16pt ut. Om emellertid lagerhillningen sker som ett forled till en
forsaljning utgor det intrang. Om ett forbud mot lagerhdllning skulle anses for
ingripande, kan forbudet i1 andra hand tydliggoras genom tilligget ”for nagot av dessa
andamal” lagerhélla intrangsforemalet. I sista hand kan forbudet utformas pa ett sitt

som undantar lagerhallning.

Ett interimistiskt forbud ar proportionerligt.

Den stéllda sékerheten ér tillracklig och bankgarantin dr utformad pé ett godtagbart

satt.

Parterna har yrkat erséttning for sina rittegangskostnader 1 Patent- och marknads-

Overdomstolen.

Patent- och marknads6verdomstolen har den 9 december 2022 forordnat att det

overklagade beslutet tills vidare inte ska gélla.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadsdverdomstolen foljande
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BESLUT (att meddelas 2022-12-19)

1. Patent- och marknads6verdomstolen upphdver Patent- och marknadsdomstolens

beslut.

2. Reitan Convenience Sweden AB ska ersétta Butterick's Leco AB:s réttegéngs-
kostnad 1 Patent- och marknadsdverdomstolen med 79 825 kronor, avseende ombuds-
arvode, jimte rinta enligt 6 § riantelagen fran dagen for detta beslut till dess betalning

sker.

Skalen for beslutet

Rattsliga utgangspunkter

Enligt artikel 4.1 1 rédets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning (EU-FGF) ska en formgivning skyddas som gemenskaps-
formgivning i den mén den dr ny och sarpriglad. Narmare forutséttningar for nir en
formgivning ska anses vara ny eller sarpriglad anges i artiklarna 5 och 6. Bland annat
anges 1 artikel 6.1 att en formgivning ska anses ha sarprigel om det helhetsintryck som
en kunnig anvindare far av formgivningen skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan

anvandare far av en formgivning som har gjorts tillgidnglig for allmidnheten.

Enligt artikel 25 1 EU-FGF far en gemenskapsformgivning forklaras ogiltig bl.a. om
den inte uppfyller kraven pa nyhet och sérprégel.

Av artikel 10.1 1 EU-FGF framgar att en gemenskapsformgivnings skyddsomféng ska
omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck.
Vidare anges 1 artikel 10.2 att vid provningen av skyddsomfénget ska hénsyn tas till

den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.
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Begreppet kunnig anvéndare ska forstas som ett mellanting mellan det inom varu-
mérkesritten tillimpliga begreppet genomsnittskonsument — varvid genomsnitts-
konsumenten inte forvintas besitta nagon sérskild sakkunskap och generellt sett inte
ser ndgon direkt koppling mellan de motstdende varumérkena — och begreppet
fackman — varvid fackmannen &r en sakkunnig som har en betydande teknisk
kompetens. En kunnig anvandare kan alltsa forstds, inte som en genomsnittligt
uppmairksam anvindare, utan som en sérskilt uppmérksam anvédndare, oberoende av
om detta beror pa anvindarens personliga erfarenhet eller vederborandes vidstrackta
kunskap om den aktuella sektorn. Den kunnige anvéndaren ér till sin natur sadan att
denne, nér det dr mojligt, kommer att gora en direkt jimforelse av de aktuella form-
givningarna. Det kan emellertid inte uteslutas att en sddan jamforelse inte later sig
goras eller inte dr bruklig inom den berdrda sektorn. Detta kan bland annat bero pa
sarskilda omstidndigheter eller pa egenskaper hos de foremal som de aktuella form-
givningarna forestéller. Kvalificeringen “kunnig” innebér pa att anvindaren, utan att
vara konstruktor eller teknisk expert, kianner till de olika formgivningar som
forekommer inom den berdrda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa
formgivningar vanligtvis brukar innehalla och pa grund av sitt intresse for produkterna
ar relativt uppmarksam nér han eller hon anvinder dem. (Se EU-domstolens dom den
20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P,
EU:C:2011:679, punkterna 53, 55 och 59.)

Av artikel 90.1 1 EU-FGF f6ljer att de interimistiska atgérder som enligt en medlems-
stats lagstiftning dr mojliga avseende ett nationellt formskydd ska kunna begéras
avseende en gemenskapsformgivning. Savitt nu dr aktuellt anges det 1 51 § monster-
skyddslagen (1970:485) att 35 b § ska tillimpas 1 frdga om interimistiskt vitesforbud
vid intrdng 1 gemenskapsformgivningar. I den sistnimnda paragrafen foreskrivs att om
kdranden visar sannolika skal for intréng och det skiligen kan befaras att svaranden
genom att fortsitta intrdnget forringar virdet av ensamritten till monstret, far
domstolen meddela vitesforbud for tiden till dess att malet slutligt har avgjorts eller
ndgot annat har beslutats. Forbud far som huvudregel meddelas endast om kéranden

stéller sdkerhet hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden.
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Att kdranden ska visa sannolika skil for intrdng innebdr, i ett fall som detta dér
svaranden invdnder att gemenskapsformgivningen inte &r giltig, att det méste framsta
som sannolikt att en giltig gemenskapsformgivning foreligger for att ett interimistiskt

vitesforbud ska kunna meddelas.

Enligt artikel 85.1 i EU-FGF giller bl.a. att i mal som avser talan om intrang eller talan
om fara for intrang i en registrerad gemenskapsformgivning ska domstolen anse
formgivningen vara giltig. Giltigheten kan endast bestridas genom ett genkdromal om
ogiltigforklaring. Av artikel 90.2 framgér dock att i mal om interimistiska atgéarder kan
en sddan invindning om en gemenskapsformgivnings ogiltighet som gors av svaranden

pa annat sitt 4n genom genkédromal tas upp till provning.

Niér det géller giltighetspresumtionen for gemenskapsformgivningar kan denna inte
anses ha samma styrka som nér det géller andra registrerade réttigheter, som t.ex.
patent, dér det sker en ingdende granskning av forutséttningarna for skydd innan
beviljade sker (jfr t.ex. Patent- och marknads6verdomstolens beslut den 14 juli 2022 1

mal nr PMO 2043-22).

Bedomningen i detta fall

Inledningsvis instaimmer Patent- och marknadsdverdomstolen i Patent- och mark-
nadsdomstolens bedomning att det vid den preliminédra provning som nu ska goras inte
har presenterats sadan utredning av Buttericks som medfor att giltighetspresumtionen
for den registrerade gemenskapsformgivningen &r bruten. Fragan &r sedan om Reitan

har gjort sannolikt att Buttericks drikt gor intréng i gemenskapsformgivningen.

En gemenskapsformgivnings skyddsomfang omfattar varje formgivning som inte ger
en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck. Som har redogjorts for ovan ér den
kunnige anvéindaren sdrskilt uppmérksam och vilunderréttad samt gor, i ett fall som

detta, en direkt jimforelse av de aktuella formgivningarna.
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Enligt Patent- och marknadsoverdomstolen méaste Reitans registrerade gemenskaps-
formgivning — som i princip har utformats for att helt efterlikna det traditionella
bakverk som kallas bl.a. lussekatt eller julgalt — ha en lag grad av sérpréagel. Det

innebdr 1 sin tur att skyddsomfinget for gemenskapsformgivningen &r snévt.

Vid en jimforelse mellan gemenskapsformgivningen och Buttericks drikt kan Patent-
och marknadsdverdomstolen notera flera skillnader, diribland formgivningarnas
grundlidggande form och skdrning samt olika detaljer i utformningen. Enligt Patent-
och marknadsdverdomstolen medfor dessa skillnader sammantagna att Buttericks drékt
ger den kunnige anvédndaren ett annat helhetsintryck och att det darfor inte kan anses

foreligga sannolika skil for intrdng 1 den registrerade gemenskapsformgivningen.
Overklagandet ska dirfor bifallas och tingsrittens beslut upphivas.
Rdttegangskostnad i Patent- och marknadsoverdomstolen

Vid denna utgéng ska Reitan ersitta Buttericks rattegangskostnad i Patent- och mark-
nadsdverdomstolen. Buttericks har yrkat ersittning for riattegangskostnader med

79 825 kr avseende ombudsarvode. Reitan har dverldmnat till domstolen att bedoma
skiligheten av det yrkade beloppet.

Patent- och marknadsoverdomstolen bedéomer att den yrkade ersittningen ar skélig.
Overklagande

Det saknas skal att géra undantag fran huvudregeln att Patent- och marknadsodver-

domstolens beslut inte far dverklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut far dérfor inte 6verklagas.

Mattias Pleiner

Protokollet uppvisat /





