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Theorema vickte talan mot Exani Sports AB (Exani) 1 Patent- och marknadsdomstolen
och yrkade vitesforbud, dven interimistiskt, skilig erséttning for utnyttjande och ersitt-
ning for ytterligare skada samt informationsforeldggande pa grund av pastatt intrang i

de registrerade gemenskapsformgivningarna.

Exani bestred talan och anforde bl.a. att bolaget vickt en talan om ogiltighet av de
registrerade gemenskapsformgivningarna hos Europeiska unionens immaterialrétts-

myndighet (EUIPO).

I ett yttrande dver svaromalet pastod Theorema till stod for de redan framstéllda
yrkandena att Exani ocksé hade gjort intrdng 1 Theoremas ensamritt till oregistrerade
gemenskapsformgivningar med samma utseende som den sko som framgar av registre-
ringarna. Theorema anforde bl.a. att de oregistrerade formgivningarna gjorts allmint
tillgdngliga den 9 augusti 2020, eller 1 vart fall den 19 augusti 2020, den 8 januari
2021, den 15 februari 2021 eller den 10 april 2021 och att ensamrétt i EU foreligger 1

tre ar rdknat fran nadgot av dessa datum.

Genom det dverklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen den av
Theorema aberopade grunden att intrang skett i bolagets oregistrerade gemenskaps-
formgivningar. Vidare ldmnade Patent- och marknadsdomstolen Theoremas yrkande
om interimistiskt vitesforbud utan bifall. Patent- och marknadsdomstolen beslutade
aven att vilandeforklara malet till dess att fraigan om giltigheten av de registrerade

gemenskapsformgivningarna slutligen avgjorts av EUIPO.

Theorema har yrkat att Patent- och marknadséverdomstolen med dndring av avvis-
ningsbeslutet ska tilldta Theorema att i malet d&ven dberopa grunden avseende intrang i
de oregistrerade gemenskapsformgivningarna. I frdga om interimistiskt vitesforbud har
Theorema yrkat att Exani ska forbjudas, vid vite om 750 000 kr eller annat belopp som
domstolen finner skéligt, att i ndringsverksamhet importera, bjuda ut, marknadsfora
eller sdlja en sko med utseende enligt underinstansens aktbilagor 4, 51 och 73 — 76

eller lagerhalla sddana produkter for ndmnda dndamal, alternativt yrkat ett forbud med
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samma innehdll men begransat till skor med utseende enligt underinstansens aktbi-
laga 4. Theorema har till stod for sitt 6verklagande i huvudsak vidhallit och utvecklat

vad bolaget anforde i Patent- och marknadsdomstolen.

Exani har motsatt sig Andringsyrkandena. Till stod for sin instillning har Exani i hu-

vudsak vidhallit och utvecklat vad bolaget anforde i Patent- och marknadsdomstolen.

Viss ytterligare utredning har lagts fram.

Parterna har yrkat erséttning for sina rattegangskostnader i Patent- och marknadsover-

domstolen.

Efter foredragning fattar Patent- och marknadséverdomstolen foljande

BESLUT (att meddelas 2022-07-14)

1. Patent- och marknadsdverdomstolen avslar 6verklagandet av Patent- och mark-
nadsdomstolens beslut att avvisa den av Theorema dberopade grunden att intrdng

skett 1 bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningar.

2. Patent- och marknadsoverdomstolen avslar 6verklagandet av Patent- och mark-

nadsdomstolens beslut att 1dmna yrkandet om interimistiskt forbud utan bifall.

3. Theorema Scandinavia AB ska ersitta Exani Sports AB for dess réttegangskostnad
1 Patent- och marknadséverdomstolen med 100 000 kr avseende ombudsarvode,

jamte rénta enligt 6 § rintelagen frdn dagen for detta beslut till dess betalning sker.



Sid 4
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMO 2043-22
Patent- och marknadséverdomstolen

SKkiilen for Patent- och marknadsoverdomstolens beslut
Fragan om avvisning

Den fraga som Patent- och marknadsdverdomstolen inledningsvis har att prova dr om
Theorema bor tillatas att som grund for talan aberopa éven att Exani gjort intrang i

Theoremas oregistrerade gemenskapsformgivningar.

Bestimmelser om dndring av talan finns i 13 kap. 3 § rittegédngsbalken men for att ta
stallning till frigan om taledndringen ar tillaten finns anledning att forst redovisa vad
som giller for gemenskapsformgivningar enligt EU-rétten. I radets forordning (EG) nr
6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EU-FGF). EU-FGF
finns bestimmelser om tva olika skyddsformer for formgivningar. En formgivning kan
skyddas som en oregistrerad gemenskapsformgivning, om den gors tillgédnglig for all-
minheten pa visst sétt (artikel 1.2.a). Vidare kan en formgivning skyddas sisom en
registrerad gemenskapsformgivning, om den registreras i enlighet med férordningen
(artikel 1.2.b). De grundliggande skyddskraven, om att en formgivning ska vara ny

och ha sdrprégel, ar 1 huvudsak desamma for de bada skyddsformerna (artiklarna 4-6).

Skyddstiden skiljer sig &t for de tva skyddsformerna pa sa sitt att skyddet for oregis-
trerade gemenskapsformgivningar géller under tre ar fran den dag da formgivningen
gjordes tillganglig for allménheten (artikel 11) medan skyddet for registrerade gemen-
skapsformgivningar giller under fem ar fran ansokningsdagen med mojlighet till for-
langning upp till sammanlagt 25 ar (artikel 12). Vidare ar regelverket for hur formgiv-
ningen kan ogiltigforklaras olika for de bada skyddsformerna (artikel 24). Aven nir det
géller ensamrittens omfattning skiljer sig bestimmelserna at for de bada skyddsfor-
merna. Innehavaren av en registrerad gemenskapsformgivning far en ensamritt att
anvianda formgivningen och att hindra tredje man fran att anvinda formgivningen. En
oregistrerad gemenskapsformgivning ger emellertid enbart skydd mot att formgiv-

ningen efterbildas (artikel 19).
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Av artikel 88 1 EU-FGF foljer att domstolen ska tillimpa nationell lagstiftning i fragor
som inte regleras i forordningen samt att de rittegdngsregler som géller for ett natio-

nellt formskydd ska tillimpas, om inte annat foreskrivs i forordningen.

I artikel 95 EU-FGF finns bestimmelser som reglerar parallella mal som grundar sig
pa gemenskapsformgivningar och nationellt formskydd. Om det vicks en talan om
intrdng om samma sak mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater pa
grundval av en gemenskapsformgivning respektive ett nationellt formskydd som ger
samtidigt skydd, ska endast en domstol vara behorig (punkten 1). Vidare ska en dom-
stol som handldgger ett mal om intrdng pa grundval av en gemenskapsformgivning,
avvisa en talan om en annan domstol redan slutligt avgjort ett mal om samma sak
(punkten 2). Omvént géller att en nationell domstol ska avvisa en talan om en domstol
slutligt avgjort ett mal om samma sak pd grundval av en gemenskapsformgivning som
ger samma skydd (punkten 2). I bestimmelserna regleras emellertid inte vad som utgor
”samma sak”. Bestimmelserna ger inte heller ndgon vigledning om forhallandet
mellan oregistrerade och registrerade gemenskapsformgivningar i detta hdanseende.
Med andra ord framgér inte av dessa bestammelser att intrang i1 en registrerad respek-

tive en oregistrerad formgivning kan utgdra samma sak”.

Nagra sérskilda bestammelser som reglerar fragan om taledndring finns inte 1 EU-FGF.

Fragan ska dirfor avgoras med utgangspunkt 1 svensk nationell processritt.

Patent- och marknadsoverdomstolen ansluter sig till de réttsliga utgdngspunkter i fraga
om dndring av talan som underinstansen redogjort for pd s. 6 och 7 i sitt beslut. Patent-
och marknadsdverdomstolen noterar hirvid att det forutom ett systematiskt samband
mellan reglerna om domens réttskraft och otillaten taledndring, finns ett samband
mellan reglerna om domens réttskraft och bestimmelserna angiende litispendens 1

13 kap. 6 § rittegdngsbalken, dir det anges att en ny talan inte far tas upp till provning
angdende en frdga som redan &dr foremal for rittegang mellan samma parter (se Patent-
och marknadsdverdomstolens beslut den 31 maj 2021 i mal nr PMT 694-20 med déri
gjorda hinvisningar). I det nu ndmnda mélet, som inte géllde monsterskydd, ansdg

Patent- och marknadséverdomstolen att ett tidigare vackt alltjimt pdgaende mal om



Sid 6
SVEA HOVRATT PROTOKOLL PMO 2043-22
Patent- och marknadséverdomstolen

forbud mot vissa marknadsforingsatgérder avseende en inhalator pa grund av péstatt
intrang i ett registrerat EU-varumérke inte utgjorde rittegangshinder mot en senare
talan om forbud mot likartade forfaranden grundade pa péstaenden om intrang i ett

nationellt inarbetat varumairke.

I likhet med vad Patent- och marknadsdomstolen konstaterat beror frdgan om en dnd-
ring av grunden utgor en tilldten eller en otillaten taledndring alltsé pa om forédndringen
paverkat sakens identitet. [ rittspraxis har sakens identitet ofta bestdmts utifran den
rattsfoljd som kdranden gor gillande i malet. Med begreppet réttsfoljd avses i detta
sammanhang inte enbart den fullgérelse som kommer till uttryck i kidrandens yrkande.
Rattsfoljden anknyter till det anspréak som kdranden gor gillande i riattegangen. Vilket
ansprak det dr frigan om framgér av kirandens yrkande och omsténdigheter som é&be-
ropas till grund for talan satt 1 ett réttsligt ssmmanhang. (Se t.ex. Nordh, Processens

ram 1 tvistemal, JUNO version 4, s. 67-69)

I nu aktuellt mal d&beropade Theorema i stimningsansdkan som omstandigheter till
grund for yrkandena ensamritt till de registrerade gemenskapsformgivningarna och,
som Patent- och marknadséverdomstolen uppfattar det, att Exani genom olika &tgérder
hade gjort intrdng i dessa rattigheter efter den 14 juli 2021, vilket sammanfaller med
tidpunkten for registreringen. Senare aberopades att intrdng dven skett 1 ensamrétten
till de oregistrerade gemenskapsformgivningarna under en period, som domstolen
uppfattar det, vilken startar fore registreringstidpunkten. Theorema har, som det far
forstas, som forsta tidpunkt for intrang i de oregistrerade gemenskapsformgivningarna
angett den 7 juli 2021. Det innebér att intrdngsperioderna skiljer sig at men delvis
sammanfaller. Theoremas fordndring av dberopade omstidndigheter medfor samman-
fattningsvis att bolagets talan justerats savil vad géller vilka ensamritter som gors gél-
lande som vad géller de intrangsatgirder som pastéds och de tidsperioder under vilka

intrang ska ha skett.

De yrkanden som framstélls i mélet avser bl.a. vitesforbud respektive skilig erséttning

och skadestidnd. Vad giller de aberopade réttigheterna som ligger till grund for pé-
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stdendena om intrang dr skyddsforutsittningarna och skyddstiden olika for de regist-
rerade respektive de oregistrerade formgivningarna. Réttigheternas bestand ar inte
heller beroende av varandra. En oregistrerad formgivning som ger en viss formgivning
skydd kan t.ex. ogiltigforklaras enligt bestimmelserna som géller for detta utan att
ogiltigheten per automatik innebér att en registrerad réttighet till en identisk form-
givning upphdr. Ett forbud som meddelas pa grund av intrng i en oregistrerad form-
givning kan darfor bli utan rattsverkan samtidigt som ett likartat forbud meddelat pa

grund av intrang i en registrerad formgivning skulle kunna besta.

Dirtill kommer att registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivningar ar skilda
formogenhetsobjekt. En registrerad gemenskapsformgivning kan stéllas som sikerhet
och bli foremal for exekutiva atgirder (artiklarna 29 och 30). Det saknas motsvarande
regler for oregistrerade gemenskapsformgivningar. En registrerad respektive en
oregistrerad gemenskapsformgivning till en identisk formgivning skulle alltsa kunna

innehas av olika rattighetshavare under den tid som bada rattigheterna existerar.

I den mén skadestdndsyrkandet grundar sig pa atgéarder som skett och skador som
intrdffat i tiden fore registreringen blir det fraga om olika skadepastdenden for

intranget 1 de oregistrerade respektive de registrerade gemenskapsformgivningarna.

Med hénsyn till det nu anforda kan det inte anses vara fraiga om samma réttsfoljder pa

alternativa grunder.

Av det anforda foljer att Theoremas pastdende om intrang i oregistrerade gemenskaps-
formgivningar inte kan anses vara samma sak som pastadendet om intrang i registrerade
gemenskapsformgivningar. Aberopandet av omstéindigheten att intréng skett dven i de
oregistrerade gemenskapsformgivningarna utgor déarfor en otilldten dndring av talan
enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rittegangsbalken. Vad Theorema har anfort om att det
i sjdlva verket ror sig om en inskrinkning av talan fordndrar inte Patent- och mark-

nadsdverdomstolens beddmning.
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Overklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att avvisa den av Theorema
aberopade grunden att intrang skett i bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningar

ska alltsd avslas.

Fragan om interimistiskt vitesforbud

Patent- och marknadsdomstolen har med stod av artikel 91.1 EU-FGF vilandeforklarat
maélet 1 avvaktan pa att EUIPO slutligt provat giltigheten av de registrerade gemen-
skapsformgivningarna. Trots detta far domstolen forordna om interimistiska atgérder

som ska gilla under den tid som malet ar vilande (artikel 91.3).

Det f6ljer av artikel 90 EU-FGF att de interimistiska atgidrder som dr mdjliga avseende
ett nationellt formskydd ocksa ska kunna begéras for gemenskapsformgivning. Bes-
tdimmelser om detta finns 1 51 § monsterskyddslagen (1970:485). Beddmningen av om
det finns forutsattningar for att meddela ett interimistiskt forbud far darfor goras med
utgangspunkt i de bestdmmelser som géller for sddana forbud enligt 35 b § monster-
skyddslagen. Det avgorande ar alltsa om det foreligger sannolika skél for att Exani
gjort intrang 1 de registrerade gemenskapsformgivningarna. Det saknas hirvid skil att
gora ndgon atskillnad mellan tvé olika registreringarna. Det Theorema maste visa ar att
det finns sannolika skél, dels for att den aktuella ensamréttens existens, dels for att

intrang 1 denna ensamrétt har forekommit (jfr rattsfallet NJA 2012 s. 975 punkt 41).

I artikel 85 1 EU-FGF finns en presumtion fOr att en registrerad gemenskapsformgiv-
ning ar giltig. I frdga om interimistiska atgérder kan en invdndning om ogiltighet tas
upp pd annat sétt dn genom genkdromal (artikel 90.2). Patent- och marknadsover-
domstolen gor i likhet med underinstansen beddmningen att presumtionen inte kan
anses ha samma styrka som nir det géller andra registrerade réttigheter, som t.ex.
patent, dir det sker en ingdende granskning av forutsittningarna for skydd innan bevil-
jande sker (jfr dven Patent- och marknadsdverdomstolens beslut den 20 juli 2018 1 mél
PMO nr 11215-17). Frigan dr di om Exani har lagt fram sidan utredning att det trots

registreringen inte langre finns sannolika skil for ensamrétternas existens.
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Exani har gjort gillande att registreringarna dr ogiltiga eftersom det foreligger nyhets-
hinder bl.a. med hénsyn till att en skomodell som producerats av olika kinesiska till-
verkare, sélts till flera linder inom EU under négra ar fore registreringen. Som under-
instansen framhaéllit &r det en Gversiktlig och preliminér provning som nu ska goras.
Intygen frén kinesiska skofabrikanter som aberopats av Exani dr i och for sig allmént
héllna men far mot bakgrund av presumtionens styrka anses vara tillrdckliga for att
skapa sddan osédkerhet i frdga om registreringarnas giltighet att Theorema inte lingre
kan anses ha visat sannolika skil for ensamrétternas existens och ddrmed inte heller for

att intrang foreligger.

Overklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att limna yrkandet om

interimistiskt forbud utan bifall ska darfor dven det avslas.

Rattegangskostnad

Eftersom Theoremas ¢verklaganden inte vinner bifall ska bolaget ersitta Exani for
dess rittegangskostnad 1 Patent- och marknadsdverdomstolen. Exani har begért
ersdttning med 216 000 kr avseende ombudsarvode. Av detta belopp har Theorema

som skéligt 1 och for sig vitsordat 100 000 kr.

Theoremas inlagor har varit relativt omfattande, men utredningen och argumentationen
1 mélet har till stor del varit densamma som i underinstansen. Med hénsyn till detta
framstar Exanis ersdttningsansprak som alltfor hogt. Enligt Patent- och marknadsover-
domstolen kan mélets omfattning, komplexitet och sakens betydelse for Exani inte
motivera att ersdttningen for rittegdngskostnad skiligen bestdms till ett hogre belopp

an vad som vitsordats.

Overklagande

Beslutet i den del det avser avvisning av grunden att intrang skett i Theoremas oregi-

strerade gemenskapsformgivningar innehéller enligt Patent- och marknadsdver-
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domstolen fragor dir det dr av vikt for ledning av réttstillaimpningen att ett dver-
klagande provas av Hogsta domstolen (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om

patent- och marknadsdomstolar). Beslutet far darfor 6verklagas.

HUR MAN OVERKLAGAR, s¢ bilaga A
Overklagande senast 2022-08-11

Sara Ulfsdotter
Protokollet uppvisat/
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Bilaga

Hur man overklagar Patent- och marknadsoverdomstolens

avgorande

Den som vill 6verklaga Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande ska gora
det genom att skriva till Hogsta domstolen.
Overklagandet ska dock skickas eller limnas
till Patent- och marknadséverdomstolen.

Senaste tid for att overklaga

Overklagandet ska ha kommit in till Patent-
och marknadséverdomstolen senast den dag
som anges 1 slutet av Patent- och
marknadséverdomstolens avgorande.

Beslut om hiktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rittegangsbalken eller rese-
forbud far 6verklagas utan tidsbegrinsning.

Om 6verklagandet har kommit in 1 ritt tid,
skickar Patent- och marknadséverdomstolen
overklagandet och alla handlingar i malet
vidare till Hogsta domstolen.

Provningstillstand i Hogsta domstolen

Det kravs provningstillstaind for att Hogsta
domstolen ska prova ett 6verklagande.
Hogsta domstolen far meddela provnings-
tillstind endast om

1. det ir av vikt for ledning av ritts-
tillimpningen att 6verklagandet prévas
av Hogsta domstolen eller om

2. det finns synnerliga skal till sidan
provning, s som att det finns grund f6r
resning, att domvilla férekommit eller att
malets utgang i hovritten uppenbatrligen

beror pa grovt férbiseende eller grovt
misstag.

Overklagandets innehall
Overklagandet ska innehalla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

2. det avgorande som 6verklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag f6r avgorandet och malnummer),

3. den dndring i avgorandet som klaganden
begir,
4. de skal som klaganden vill ange for att

avgorandet ska dndras,

5. de skil som klaganden vill ange for att
provningstillstaind ska meddelas, samt

6. de bevis som klaganden dberopar och vad
som ska bevisas med varje bevis.

Forenklad delgivning

Om malet 6verklagas kan Hogsta domstolen
anvinda forenklad delgivning vid utskick av
handlingar i malet, under férutsittning att
mottagaren dar eller i nagon tidigare instans
har fatt information om sadan delgivning.

Mer information

For information om rittegangen i Hogsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se
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