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Monsterregistrering nr: 80616

INVANDARE

No Panic AB
Norrgardsvigen 101
184 36 Akersberga
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INNEHAVARE Exp. Patent- och reqistreringsverket

Greendrops AB A5 71
Armébacken 24 2010 -08- 0 8

187 64 Taby

OMBUD

Toolema AB
Annavégen 8
184 51 Osterskir

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslér invdndningen mot monsterregistrering nr
80616. Beslutet fattas med stdd av 20 § andra stycket monsterskyddslagen (1970:485).

ARENDET

Monsterregistreringen avser ett ménster 1 form av en skoskyddshallare i1 klass 6-4.
Registreringsansokan inkom till PRV den 9 februari 2009. Ménstret togs in i
monsterregistret och kungorelse utfdrdades 1 Registreringstidning for design den 6 maj 2009
(bilaga 1).

Invandaren yrkar, som det far forstés, i forsta hand att innehavarens ménsterregistrering ska
upphévas och i andra hand, att innehavarens ménsterregistrering ska 6verforas till
invéndaren pé grund av bittre ritt. Om béttre ritt inte anses relevant yrkar invéindaren att
enbart ornamentsdelen godkénns. Som grund anfor invéndaren, som det far forstds, att
innehavarens registrering inte uppfyller kraven pa nyhet och sérprégel samt att invindaren
har béttre rétt till moénstret.

Till stod for invindningen anfbr invindaren 1 huvudsak f6ljande. I april 2008 startade
invindaren och Par Undin, som &r bror till innehavaren, ett gemensamt projekt,
smartaskoskydd.se. Nir invéndaren s&g magasinen till en av dessa produkter formgav och
utvecklade invandaren direkt férlagan, for att bredda deras sortiment ytterligare. Projektet
drevs frén dag ett i No Panic AB:s juridiska person, med intentionen att om det lyckades,
senare kunna avknoppas till en egen juridisk person. Lansering av sortimentet skulle ske pé
tvd méssor, Arbetsmiljo 08 pa Elmia samt Swedish Game Fair pd Tullgam. Pérs syster Kajsa
Undin anlitades som méssvardinna/provisionsséljare i projektet. Forlagan, som padminner om
innehavarens registrering, utformades ursprungligen av invéindaren, med tekniskt bistand
frén Tony Goransson (anstilld hos legotillverkaren) infér de méssor No Panic AB medverkat
pé. Prototyper bestilldes infér de ovan ndimnda méssorna (bilaga 2). Efter méssorna gjordes
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smérre justeringar i funktions- och produktionssyfte, och en forsta produktionsserie om
bestilldes. Kajsa Undin var verksam i detta projekt mellan april och oktober 2008 och hade
hela tiden haft tillgang till bade skisser och firdiga produkter. Samarbetet upphdrde en kort
tid efter den 26 september 2008 da Kajsa Undin deklarerade att hon téinkte starta egen
tillverkning av forlagan. Vid detta tillfille motsatte bade invéndaren och Pér sig detta starkt,
savida hon inte betalade licens per tillverkad enhet. Efter ndgra dagars intensiv brevvéxling
per e-post mellan invéndaren, innehavaren och Pér hoppade Pér av helt med omedelbar
verkan. Nagra av skisserna som innehavaren haft tillgéng till pdminner mer om innehavarens
registrering dn om forlagan. Att utforma ornamentsdelen som en pil av ndgot slag har &ven
diskuterats muntligt vid flera tillfillen. Dessa skisser 4r gjorda av invdndaren och Kajsa
Undin fick dessa som inspirations/diskussionsunderlag infor ett besék med en éterforséljare
den 14 augusti 2008. Det ska tilldggas att samtliga utvecklings-, bestéllnings- och
marknadsforingskostnader (trycksaker, hemsida osv.) for forlagan, samt s &ven merparten
av misskostnaderna, bekostats av No Panic AB. Sedan den 20 maj 2008, det vill sdga ldngt
innan innehavarens anstkan skickades in, har nedanstidende antal m#nniskor haft méjlighet
att se produkten, dels pd méssor, dels via hemsida:
- 20-22 maj 2008, missa Arbetsmiljo/Work 08 Elmia: 7 012 bestkare.
- 23-25 maj 2008, missa Swedish Game Fair, Tullgarn: ca 25 000 bestkare.
- 20 maj 2008 — framét, hemsida www.smartaskoskydd.se: 6 266 unika bestkare.
- 25/9-28/9 2008, internationell tandldkarmissa, i 4terférséljares monter: ca 14 000
bestkare.

Produkten formgavs och utvecklades av invéindaren, och introducerades av No Panic AB,
under det €] registrerade varuméarket “smartaskoskydd.se” i maj 2008 pd ovan nimnda
missor. Totalt kan produkten ha setts av cirka 32 000 ménniskor pd dessa méssor. Forlagan
har ocksa varit synlig dygnet runt pa smartaskoskydd.se, vilken haft 6266 unika bestk sedan
dess, vilket i sin tur innebér ett minimum pé lika manga ménniskor. Dessutom har forlagan
levererats till bade kunder och &terforsiljare. Utdver detta visades forlagan av Kajsa Undin pa
en tandldkarmassa (14 000 bestkare) i september, i samarbete med en &terférséljare som hade
knutits upp pa Arbetsmiljoméssan i maj. Totalt kan alltsd drygt 52 000 personer ha sett
forlagan som firdig produkt, Innehavarens monster bestar av 2700 kvadratcentimeter platt
plét, vilken med hjilp av ett antal bockningar bildar en lddformad slutprodukt. Av denna yta
4r det endast ornamentet pa 67,5 kvadratcentimeter (2,5 % av totala ytan) som skiljer sig frén
forlagan, resten #r endast resultatet av “reversed engineering” pé 14g nivd medelst linjal eller
likvirdigt métdon. De som invéindaren visat bada produkterna for hittills &r fullt Gverens om
att det bara 4r tva varianter av samma produkt. Eftersom é&ven férgval och
produktpresentation av den firdiga produkten som baseras pa innehavarens monster &r i stort
sett identiskt med forlagan blir denna uppfattning én tydligare.

Inviindaren har till drendet dven bifogat skisser pé forlagan och idéer pa varianter av forlagan
samt fakturakopior relaterade till ritningar (fran legotillverkare).

Innehavaren bestrider grundemna for invéindningen och anfér i huvudsak foljande. Produktens
yttermatt dr givna av den kartong som skoskydden #r forpackade i. Nagon avancerad ritning
behovs inte for att gora ett platsvep runt en befintlig kartong. Skoskydden tillverkas i Kina av
ett foretag som heter Yongkang Botao. Bild 1 visar den kartong som anvénds (bilaga 3). Av
bilden framgér att den s3 kallade forlagan 4r snarlik till form och utseende den aktuella
forpackningen/kartongen. Forpackningen #r ténkt att anvéndas i en halvautomatisk maskin
med helt annan funktion och utseende #n det hér aktuella. Den monsterskyddade produkten
har nigra viktiga sirdrag. Det pilformade monstret har flera syften:
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- Fungerar som vigledande var man kan fa ut skoskyddet, pa undersidan av hallaren. Den si
kallade forlagans storre ovala hal ger ingen végledning i detta hinseende.

- Det pilformade monstret hos den ménsterskyddade produkten har sa smala 6ppningar att
anvéndaren inte forsoker fa ut skoskydden genom springorna. Hos den sé kallade
forlagan kéndes det naturligt att plocka” skoskydden fel vég, varigenom funktionen
stordes.

- Slitsarna i pilen visar bakomvarande skoskydd och tjanar som information nér skoskydden
borjar ta slut.

Mot bakgrund av det ovan sagda anser innehavaren inte att ndgon kopia foreligger da den
monsterskyddade produkten visar vésentliga sérdrag bdde med avseende pé funktion och
utseende mot den som har kallats forlaga.

Invéndaren har i svar pa innehavarens inlaga i allt visentligt anfort foljande. Invéndaren kan
nu visa att Kajsa Undin i andra sammanhang &n detta faktiskt erkénner att hon plagierat (och
dven “produktutvecklat”) inviindarens produkt. Detta framgar bland annat i ett e-
postmeddelande som skickades den 1 juli 2009, alltsa efter invéndarens invéndning, till ett
foretag som redan siljer den produkt invandaren formgivit, det vill siga forlagan. Invéndaren
har bifogat en kopia pé detta e-postmeddelande i invdndningsérendet. Det verkar som att
innehavaren forsoker tillskriva Kajsa Undins pilformade™ monster tekniska funktioner som
helt skulle saknas i innehavarens form, och ddrmed ge innehavarens monster tekniskt
betingade sirdrag. Detta 4r helt felaktigt. Monstrets egentliga och huvudsakliga funktioner dr
att:

- Hinga kvar pa véaggen.

- Innehalla ett utbytbart magasin med skoskydd.

- Skoskydden kan tas ut i underkant.

Faktum &r att bade det storre (plexiglastickta) hal som finns i forlagan och den (i vissas 6gon
"pilformade™) hélsamling som finns i innchavarens registrering inte pd négot sétt &ndrar vare
sig funktion eller intryck av produkten som helhet. Halet och halsamlingen visar hjélpligt vad
ladan pa védggen innehdller, indikerar hjélpligt nér skoskydden &r pé vég att ta slut och
fungerar som utsmyckning. Invindaren har dven ingivit en bilaga med en jamforelse av
fotografier pé forlagan och ritningar av innehavarens ménsterskydd (bilaga 4).

SKAL

I 2 § monsterskyddslagen (1970:485) anges att monsterrétt kan erhéllas endast om mdonstret
dr nytt och sérpriiglat. Ett mdnster anses som nytt om inget identiskt monster har gjorts
allmant tillgéngligt fore dagen for registreringsansékan eller prioritetsdagen. Ménster ska
anses som identiska, trots att de skiljer sig &t, om skillnaderna foreligger endast i ovésentliga
avseenden. Ett monster anses ha sirprigel om en kunnig anvéndares helhetsintryck av
monstret skiljer sig fran helhetsintrycket av varje annat monster som har gjorts allmént
tillgdngligt fore dagen for registreringsansdkan eller prioritetsdagen.

120 § forsta och andra stycket monsterskyddslagen anges att registreringsmyndigheten ska
efter invindning hiva en registrering, om hinder mot ménsterritt 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 avslé invindningen, om det inte finns nagot hinder
mot monsterrétten.
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PRV gor foljande bedomning

Enligt 17 § monsterskyddslagen har PRV méjlighet att 6verfora en ménsteransskan med
anledning av biéttre ritt. I ett invandningsirende saknas denna mdjlighet eftersom PRV enligt
20 § monsterskyddslagen enbart kan préva om innehavarens ménsterregistrering kan hévas
ur designregistret. PRV saknar saledes lagliga méjligheter att prova invandarens
andrahandsyrkande om §verféring av monsterregistreringen. En sddan §verforingstalan kan
enbart provas av allmin domstol, jfr 32 § monsterskyddslagen.

Av det material som ingivits av invéndaren i drendet framgdr att invéindarens monster, den sa
kallade forlagan, gjorts allmént tillgédngligt vid tiden fore innehavarens mdnsteransékan.
Detta pastdende har inte heller bestridits av innehavaren. Invéndaren har en tidigare
rittsgrund dn innehavaren och monstret kan ddrfor ligga till grund for den fortsatta
beddmningen i drendet.

Béda de i drendet aktuella monstren bestar av en till synes identisk grundform i form av ett
rektangulért skal. I drendet har framkommit att denna grundform &r anpassad till den
férpackning som skoskydden levereras i, varfor formen i sig maste anses vara funktionellt
betingad. Den kunnige anvindaren, som &r en person som har erfarenhet av héllare for
skoskydd, kénner till denna omstandighet och kommer att fiista sin uppmérksamhet péa 6vriga
detaljer 1 monstrets utseende dér formgivaren har stérre mojligheter att utnyttja sin
konstnérliga frihet. Det som skiljer ménstren &t 4r att innehavarens monster har avlinga hél
som bildar formen av en pilspets langst ner pd framsidan av skalet medan invéndarens
monster har ett avlangt hil i form av en rektangel med rundade horn placerad ungefér pa
samma stélle. Hilen i de bdda monstren méjliggdr att man kan urskilja nér skoskydden borjar
ta slut och har darfor i grunden ocksa ett funktionsmaéssigt syfte, men far i dess estetiska
utformning anses skilja sig 4t i sddan utstrickning att de ger en kunnig anvéndare olika
helhetsintryck av ménstren. PRV finner dérfor att innehavarens monster &r nytt och
sdrpraglat.

Invéndaren har dven yrkat att endast ornamentsdelen i innehavarens monsterregistrering
godkédnns. Enligt 20 § tredje stycket far PRV delvis hdva en monsterregistrering, men endast
om monsterinnehavaren sjalv yrkar om det eller medger ett yrkande om detta. Da
innehavaren inte medgett en delvis hiivning av dennes ménsterregistrering kan PRV inte
prova yrkandet.

Med hénsyn till vad som sagts ovan skall invindningen avslas och PRV beslutar dédrfor att
lata monsterregistrering nr 80616 besta.

Beslutat den 9 9 pyg 2010

\t- och registreringsverket

i

Ada Collett

T A

Gustav Melander
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HUR BESLUTET OVERKLAGAS

Den som vill verklaga beslutet skall gora detta skriftligt. Skrivelsen skall vara stilld till
Patentbesvirsritten, men sindas till Patent- och registreringsverket, Box 530,

826 27 Sdderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som &verklagas och den &ndring 1
beslutet som begérs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom tva ménader frén
beslutets dag.

Bilagor:

Bildbilaga 1: Innehavarens ménsterregistrering 80616.

Bildbilaga 2: Inviandarens motanforda monster (den sa kallade forlagan).
Bildbilaga 3: Bild pé den kartong som skoskydden kommer i frdn leverantdren.
Bildbilaga 4: Bild som visar sévil forlagan som ritningar av innehavarens monster.
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Registreringsnummer: 80616 Registreringsdatum: 2009-05-06
Ansokningsnummer: 2009/0067 Ansdkningsdatum: 2009-02-09
Allmént tillganglig: Giltig tom: 2014-02-09

Ménster 1 Skoskyddsbehallare
Bild 1 Registrerad Bild 2 Registrerad

Klassificering:

Namn Nummer Klassbeskrivning
Monster 1 6-4 Forvaringsmdbler

Modell:

Nej

Sokt i farg:
Nej
Innehavare:

green drops AB, Armébacken 24, 187 64 Téby, Sverige,
Org.nr: 556756-6541

Ombud:

Toolema Aktiebolag, Annavagen 8, 184 51 Osterskar, Sverige,
Org.nr: 556202-0627

Formgivare
Kajsa Undin, Armébacken 24, 187 24 Taby, Sverige
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Bild tagen: 2008-05-20 Bild tagen: 2008-05-20
No Panics monter Arbetsmiljo 08, Elmia-missan Missvirdinnan Kajsa Undin poserar framfor forlagan.

Bild tagen: 2008-05-20 Bild tagen: 2008-05-20
Narbild fran samma méssa. Montern var mycket vilbesdkt och uppskattad.

i el 1.1 WA

Bl]d tagen 2008 05-24 Bild tagen: 2008-05-24
No Panics monter Swedish Game Fair 08. Dito. Forlagan skymtar i védnsterkant.
Massvirdinnan Kajsa Undin till hoger i bild.
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RILAGA H SRR Bilaga 2

4

Forlagan fotograferad i ungefar samma vinklar (tyvirr med smérre perspektivskillnader) som 80616 (nedan),.

Vid pilen i bild B syns monteringstejpen for den plexiglasskiva Kajsa Undin ndmner i Bilaga 1. Plexiglaset syns inte si
bra pd bild, men det har varit en del av produkten sedan dag 1, och effektivt forhindrat det problem ombudet markligt nog
ndamuner 1 forfluten tid, punkt 2B i yttrandet ("hos den s.k. forlagan kdnrdes det naturligt...”).




