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Invindningsirende nr:  2008/0011D/01
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INVANDARE
Les Vignerons de Puisserguier

Frankrike

OMBUD

Braekhus Dege Advokatfirma ANS
P.b. 1369 Vika
NO-0114 Oslo

Norge Exp. Patent- och registreringsverket
INNEHAVARE 2010 -05- 3 1
Facino AB

Jarnvégsgatan 14

252 25 Helsingborg

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslar invindningen mot monsterregistrering nummer
80288. Beslutet fattas med stéd av 20 § andra stycket monsterskyddslagen (1970:485).

ARENDET

Monsterregistreringen avser en samregistrering av tvd monster avseende dmne for
forpackning, placerade i klass 9-3. Registreringsansdkan inkom till PRV den 3 juni 2008.
Monstret togs in i monsterregistret och kungorelse om detta utfardades i Registreringstidning
for design den 1 oktober 2008 (bilaga 1).

Invéndaren yrkar att innehavarens monsterregistrering ska upphévas. Som grund anfor
invéndaren att innehavarens registrering inte uppfyller kraven pa nyhet och sarprigel och
dessutom stér i strid med lagstiftningen om avtal, marknadsforingslagen och lagen om
upphovsriatt till litterdra och konstnérliga verk.

Till stéd for invindningen anfor invindaren 1 huvudsak f6ljande. Innehavaren var tidigare
distributdr &t invédndaren. P4 grund av upprepade avtalsbrott frén innehavarens sida upphorde
distributérsavtalet att gélla frdn och med den 21 april 2008. Den 7 maj 2008 anklagade
innehavaren inviindaren f6r brott mot upphovsritten (IPR). For att utreda denna anklagelse
fran innehavaren har invindarens ombud upprepade génger férgdves uppmanat innehavaren
att skicka ombudet bevis pa detta brott for att dessa skulle kunna rida sin klient om brott
verkligen kunde pavisas. Innehavaren underréttade aldrig invindaren om att man sokte
registrering for en forpackning, och ingen kopia av ans6kningen eller av registreringen har
sénts till invindaren. Invindaren informerades sé sent som den 7 oktober 2008 av
innehavarens ombud, att innehavaren hade registrerat en férpackning som ett monster, dock
utan att information limnades om vad som hade registrerats. Av dessa skél hade invéindaren
inte ndgon méjlighet att upptiicka att den registrerade férpackningen innehdll detaljer fran
invdndaren férrén den 23 oktober 2008, efter kontakt med Patent- och registreringsverket. En
jimforelse mellan det registrerade monstret och invéndarens fSrpackning visar klart att det
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registrerade ménstret 1 huvudsak &r en kopia av invéndarens forpackning och invéndarens
idéer/skapelser. Innan distributdrsavtalet med innehavaren ingicks och fore innehavarens
ansOkan om registrering hade invéndaren utvecklat ett speciellt monster for sin férpackning.
Den forsta versionen av férpackningen var ett utkast pd norska som gjordes den 27 oktober
2003 1 samarbete med invindarens norska distributor (bilaga 2). Den forsta versionen
vidareutvecklades sedan av invindaren som skapade en andra version pé svenska (bilaga 3).
Denna andra version anvindes pa den svenska marknaden fran 2004 till den 26 mars 2007 av
invéndarens tidigare distributor i Sverige, Nordic Beverage Company AB, och frdn den 31
mars 2007 av innehavaren. Denna andra version innehéller en central logotyp XL med
speciell typografi och ett fotografi av herr Xavier-Luc Linglin, som d4 var VD {or
invéndaren. Logotypen hade skapats av honom utifran hans initialer. Nér herr Linglin
Overgick till ett annat foretag 1 borjan av 2007 begérde han att invéindaren skulle upphéra
med att anvinda XL och fotografiet av honom. Detta accepterades omedelbart av invéindaren
som darfor gav en formgivare i uppdrag att skapa en ny logotyp och att hitta ett nytt
fotografi. Invandaren informerade omedelbart innehavaren, den 21 mars 2007, om detta
uppdrag. Invindaren utvecklade en tredje version pé engelska med utgéngspunkt frdn den
andra versionen, genom att dndra XL till L med bibehallande av typografin och byta ut
fotografiet av herr Linglin mot ett landskapsfotografi (bilaga 4). Denna version séndes till
innehavaren den 26 juli 2007. Invéndaren beslutade sedan att anpassa den engelska
versionen till den svenska marknaden. Tetrapaken togs bort eftersom denna produkt inte
sdljs i Sverige och ”L” byttes ut mot logotypen ”"L.G”. Idén att gora en fjarde version kom
helt och hallet frén invéindaren eftersom innehavaren ville fortsétta att anvédnda den andra
versionen. Efter att invéindaren hade riktat upprepade uppmaningar till innehavaren att sluta
anvinda den andra versionen kontaktade innehavaren formgivaren Ola Géransson och ftrsag
honom med de detaljer som hade utvecklats av och for invindaren. Denne formgivare
framlade den 15 februari 2008 ett forslag till forpackning med vissa fordndringar men med
bibehéallande av invindarens nyckeldetaljer (bilaga 5). Invéndaren férkastade omedelbart,
den 14 mars 2008, forslaget och begirde att den egna forpackningen skulle anvéndas utan de
fordndringar som foreslagits av formgivaren och innehavaren. Innehavaren har bibehallit och
bestillt tillverkning av en forpackning med den fjirde versionen, baserad pa foretagets egna
detaljer (bilaga 6), vilken &r den férpackning som nu anvénds av invéndarens distributér,
Granqvist Vinagentur AB, sedan den 22 april 2008.

Dessa versioner inklusive deras detaljer har utvecklats och anvénts fére innehavarens
registreringsansékan och utan medhjélp av innehavaren. Det dr viktigt att betona att den
fjarde versionen var kiind av innehavaren och introducerad pé den svenska marknaden i
slutet av april 2008 (den forsta leveransen av vin i den nya forpackningen skedde den 23
april 2008). Forpackningen var ddrmed kénd och allmént tillgénglig 1 Sverige f6re
innehavarens ansékan den 3 juni 2008, Den fjirde versionen dr den version som innehavaren
forsoker stoppa med hénvisning till sin registrering.

De innovativa nyckeldetaljerna #r enbart inviindarens idéer och resultatet av invéindarens
arbete. Bevisen for detta dr f6ljande:
- Logotypen LG har utvecklats ur det franska uttrycket Les Grés men ocksé ur initialerna
for invindarens ordforande Lautier Guy.
- ”Les Grés” syftar pa den sandstensgrund som vinrankorna i invéindarens region véxer
pé. Logotypen hade anvints av invindaren i flera &r fore innehavarens
registreringsansdkan.
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- Logotypen LG har anvénts av inviindaren i flera léander, déribland i Sverige sedan
2008-04-08 av inviéindarens nuvarande distributtr, det vill séiga innan innehavaren
plagierade den i sin ansdkan till PRV 2008-06-03.

- Anvéndningen av en flaska pa férpackningens framsida och sérskilda ramar for
textmérkning pé forpackningens sida med ett fotografi av forst en person och dérefter
av en vingérd ¢verst i ramen var invdndarens originalidéer.

- Ocksé den gula och skuggade kuloren var invdndarens idé l4ngt fére innehavarens
registreringsansdkan.

Invindaren har férgives begirt att innehavaren ska aterkalla sin registrering och begért att
formgivaren ska visa vad han pastar &r hans egen skapelse.

Med hénvisning till moénsterskyddslagen finns det tre skél for invéndarens invéndning och
begéran om att det registrerade monstret ska hiivas. Det m&nster som registrerats av
innehavaren #r i huvudsak en kopia av invéndarens forpackning och uppfyller inte lagens
krav pé nyhet och sérpriigel for registrering. Det registrerade mdnstret &r inte nytt eftersom
det innehaller flera nyckelelement som har varit tillgéngliga i Sverige fore
anstkningsdagen den 3 juni 2008. Det allménna intrycket skiljer sig inte frén det allménna
intryck som invéndarens egen utformning ger: utnyttjandet och placeringen av flaskan,
anvindningen av en ram pa sidan och ett fotografi §verst i ramen, anvindningen av en gul
och skuggad kulér. Det registrerade monstret innehaller flera nyckelelement som har
utvecklats av eller for invindaren och missbrukats av innehavaren. Enligt
distributdrsavtalet mellan innehavaren och invindaren har innehavaren inte rétt att utnyttja
(och registrera) detaljer (design, allmént utseende/intryck, typografi/teckensnitt/layout, ord,
bokstidver m.m.) som skapats av eller for invéindarens produkter. Ett sddant utnyttjande &r
ocksa forbjudet enligt marknadsforingslagen och lagen om upphovsritt till litterdra och
konstnirliga verk. Aven om innehavaren hade utvecklat speciella detaljer f6r invéndarens
produkter och helt hade bekostat dessa detaljer skulle det forbud som framgér av
distributérsavtalet fortfarande gilla enligt avtalet mellan invéindaren och innehavaren.
Invéindaren har forgives begért att innehavaren ska redovisa sina kostnader.

Invindaren har bifogat det ménster som registrerats i innehavarens namn med markeringar
over de detaljer som har utvecklats av invidndaren och kopierats av innehavaren (bilaga 7).
Invéindaren meddelade PRV den 17 november 2008 om att denne hade upptéckt att
innehavaren inte bara hade registrerat ett mdnster med flera huvuddetaljer som utvecklats
av eller for invindaren utan ocksé med den streckkod som &r specifik for invéindaren. Om
man ser pa invindarens streckkod i de tidigare bilagorna ser man att innehavaren ocksa har
kopierat invindarens streckkod i sin ansékan om registrering (bilaga 8). For att kunna
bekrifta innehavarens bedrigliga handlande kontaktade invéndaren de norska och franska
representanterna for GS1 (virldsleverantéren av streckkoder). De bekriftade att invéindaren
dr ensam #gare till denna streckkod. Endast invéndaren far anvénda streckkoden, och
missbruk betraktas som svik (liksom st6ld och missbruk av annans identitet). Detta &r
ytterligare ett signifikant bevis for att innehavaren har kopierat invindarens ménster,
genom att innehavaren vid sitt uppsatliga felhandlande glémde att ta bort streckkoden nér
foretagets anskningshandlingar till PRV utarbetades.

Till stéd for sin inviindning har invéindaren tillfort drendet material i form av diverse
mailkorrespondens, bland annat mellan innehavarens och invéindarens ombud, bilder péa de
olika versionerna av invéndarens ménster, kopior pa diverse fakturor, en kopia pé utvalda
delar ur det ovan ndmnda distributdrsavtalet mellan innehavaren och invidndaren samt
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kopior pa den mailkontakt som invéndaren haft med de norska och franska
representanterna for GSI1.

Innehavaren, som beretts tillfille, har inte bemétt invandningen.

SKAL

I 2 § monsterskyddslagen (1970:485) anges att monsterritt kan erhallas endast om
monstret dr nytt och sérpréglat. Ett monster anses som nytt om inget identiskt monster har
gjorts allmaént tillgingligt fore dagen for registreringsansokan eller prioritetsdagen.
Monster ska anses som identiska, trots att de skiljer sig at, om skillnaderna foreligger
endast i ovésentliga avseenden. Ett ménster anses ha sédrprégel om en kunnig anvéndares
helhetsintryck av monstret skiljer sig fran helhetsintrycket av varje annat monster som har
gjorts allmént tillgdngligt fore dagen for registreringsansékan eller prioritetsdagen.

Vidare i 4 § punkten 4 ¢ ménsterskyddslagen anges att hinder mot ménsterrétt foreligger
om monstret utan tillstdnd innehaller ndgot som kan uppfattas som titel pé annans i Sverige
skyddade litterdra eller konstnirliga verk i fall d§ titeln &r egenartad eller ndgot som
krédnker annans upphovsritt till sddant verk eller annans ritt till fotografisk bild som
atnjuter skydd i Sverige.

120 § forsta och andra stycket ménsterskyddslagen anges att registreringsmyndigheten ska
efter inviindning hiva en registrering, om hinder mot ménsterrétt har forelegat enligt 1-4 a
§§ samma lag och hindret fortfarande bestar eller om registrering har skett i strid med 13 §
andra stycket. Registreringsmyndigheten ska avsla invéndningen, om det inte finns nagot
hinder mot monsterrétten.

PRV gor foljande bedomning

Inledningsvis noterar PRV att invindaren gjort gillande att innehavaren registrerat de 1
drendet aktuella monstren i strid med lagstiftningen om avtal och marknadsforingslagen.
Monsterskyddslagen innehéller inte nigra lagregler som reglerar dessa grunder som hinder
for en monsterregistrering. Dessa grunder kan saledes inte utgdra hinder for innehavarens
moénsterregistrering varfor de ldmnas utan avseende.

Av det material som bifogats drendet framgér inte om eller nér invéndarens monster gjorts
allmint tillgiingliga. PRV finner dérfor att invéindarens motanférda monster inte kan goéras
gillande mot de nu registrerade monstren. PRV finner vid denna utgéng inte skél att géra
en skillnadsprévning av monstren.

Det finns heller inget i drendet som tydligt nog visar att innehavaren, genom registrering av
de aktuella monstren, gjort sig skyldig till intring i ndgot av invéndaren tidigare forvérvat
upphovsrittsligt skydd.

Med hinsyn till det ovan anférda ska invéindningen avslds och PRV beslutar dérfor att 14ta
monsterregistrering 80288 besta.
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1AJ 2010
Beslutat den 31 MAJ
Patent- ? {Latg;strérimerﬁ
@glleﬁ o )

Susanne Pettersson

HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet ska gora detta skriftligt. Skrivelsen ska vara stélld till
Patentbesvirsritten, men séndas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som $verklagas och den &ndring i
beslutet som begérs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom tvd manader frén beslutets
dag.

Bilagor:

Bildbilaga 1: Innehavarens monsterregistrering.

Bildbilaga 2: Den forsta versionen av invindarens monster.

Bildbilaga 3: Den andra versionen av invéndarens ménster.

Bildbilaga 4: Den tredje versionen av invédndarens mdnster.

Bildbilaga 5: Den fjarde versionen av invéndarens monster.

Bildbilaga 6: Innehavarens omarbetade ménster (med utgéngspunkt i invéindarens fjarde
version).

Bildbilaga 7: Innehavarens monsterregistrering med , av invdndaren gjorda, markeringar
over de detaljer som, enligt inviindaren, har utvecklats av invéindaren och kopierats av
innehavaren.

Bildbilaga 8-13: Av inviindaren ingivna bilder som visar streckkoden i innehavarens
registrering samt i invindarens monster.
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Registreringsnummer: 80288 Registreringsdatum:
Ansdkningsnummer: 200870338 Ansdkningsdatum:
Giltig tom:

Allmant tillgénglig:

Ménster 1 Amne for férpackning

Bild 1 Registrerad

Ménster 2 Amne for férpackning

Bild 1 Registrerad

Klassificering:

Namn
Ménster 1,2

Modell:

Nej

Sokt i farg:
Ja
Innehavare:

i
4
{
N
|

“m——

L

CHARDONN»‘W i ' i
LA

P S

oy
f

Nummer Klassbeskrivning

9-3 Larar, lador, askar, cont. konservb.

Facino AB, Jarnvagsgatan 14, 252 25 Helsingborg, Sverige,
Org.nr: 556546-1406

Formgivare

Ola Géransson, Pironvigen 8, 232 54 Akarp, Sverige

2008-10-01
2008-06-03
2013-06-03

http://visionen.intranet.prv.se/prvPtolemy/register,jsp?idproc=2251329&server=PRV...

Sida 1l avl

2010-04-27
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Visa bild i full storlek

Ref.: Vignerons-N020-VDP’s items

Special or particular items developed by VDP and copied by Facino

The numbers refer to the Copied items ]
above hand written
numbers

b

Typography/font/lay-out/use of “LG”

2 Typography/font/lay-out/use of “L.G™ + “CHARDONNAY” on
the bottle

3 Frame and shape of the frame on the side of the packaging

B Use of a photography at the top of the frame

5 Yellow and shaded coulour

6 Use of a bottle on the packaging

7 VDP’s exclusive bar code, cf. also enclosures 13. I, 13.2 and14
| where the bar code is zoomed.

The shape of the cardboard packaging is dependent of the manufacturer of the
packaging and not a special idea of the parties.
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