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Patent- och marknadsdomstolen  2023-11-16 Mal nr
Handldggning i PMT 10120-23
Stockholm

Handldggning i parternas utevaro

RATTEN
Radmannen Josefin Park

PROTOKOLLFORARE
Tingsnotarien Berfin Eken

PARTER (savitt nu ér i fraga)

Karande

Weland Stal AB, 556141-3120
Industrivigen 1

523 90 Ulricehamn

Ombud: Daniel Ullman, Emina Cehaja och Mikael Frejd
Bergenstrdhle & Partners

Lasarettsgatan 17

331 30 Vérnamo

Svarande

Solifokus Sverige AB, 559228-9911
Tuvullsvdgen 2

554 75 Jonkoping

Ombud: Ulrika Axelsson, Maria Beijer och Adam Brandt
Zacco Sweden AB

Box 5581

114 85 Stockholm

SAKEN
Intrdng 1 gemenskapsformgivning m.m.; nu fraga om interimistiskt forbud

BAKGRUND

Weland Stal AB (Weland Stdl) ingdr 1 Weland-koncernen. Weland Stél har sedan ar
2014 utvecklat produkter for montering av solpaneler pa tak. Weland Stal &r
innehavare av den internationella designregistreringen nr DM/209 489, som avser

fastanordningar for solpaneler, se bilaga 1 (designregistreringen). Designregisteringen

Dok.Id 2787482

Postadress Besoksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 8307 Réadhuset, 08- 561 654 70 méndag — fredag
104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: stockholms.tingsratt@dom.se 08:00-16:00

www.stockholmstingsratt.se
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omfattar 12 olika formgivningar och registrerades den 22 juli 2020. Design-
registreringen har skydd inom EU med verkan som en gemenskapsformgivning enligt
radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskaps-

formgivning (formgivningsforordningen).

Solifokus Sverige AB (Solifokus) bildades ar 2019. Sedan 2022 har Solifokus

verksamhet omfattat solcellsinstallationer.

Weland Stal vickte den 28 juni 2023 talan i detta mal mot Solifokus och gjorde bl.a.
géllande monsterintrang avseende ett antal produkter med utseende som framgér av
aktbil. 5, 6, 28 och 29. I stimningsansdkan framstéllde Weland Stal bl.a. ett yrkande

om interimistiskt vitesforbud att importera, marknadsfora och sélja dessa produkter.

Solifokus inkom 1 sin tur med ett genkdromal (PMT 13324-239) och yrkade att

Designregistreringen delvis ska ogiltigforklaras.

Dérefter justerade Weland Stal det interimistiska forbudsyrkandet till att omfatta dven
produkter med det utseende som framgar av aktbil. 79, 80, 84, 86, 89, 91, 100, 102,
108 och 110-113.

Malen handlidggs gemensamt.

YRKANDEN M.M (savitt nu ér aktuellt)

Weland Stal har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen interimistiskt forbjuder
Solifokus att, vid vite om 1 000 000 kr eller annat belopp rétten finner skiligt, i
ndringsverksamhet importera, marknadsfora och sélja produkter med utseende som
framgar av aktbil. 5, 6, 28, 29, 79, 80, 84, 86, 89, 91, 100, 102, 108 och 110—-113, s&

linge Designregistreringen dr giltig 1 EU.

Solifokus har bestridit yrkandet om interimistiskt vitesforbud.
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Solifokus har darutdver yrkat att Weland Stéls talan ska avvisas i den min den utdkats
till att omfatta pastdenden om intrdng i formgivning nr 3 och 10 i Designregistreringen,
det vill sdga de delar av forbudsyrkandet som avser aktbil. 79, 80, 84, 86, 89, 91, 100,
102, 112 och 113.

Patent- och marknadsdomstolen har mot bakgrund av ovan att nu ta stallning dels till
om Weland Stéls taledndring ska tillatas, dels om ett interimistiskt forbud ska

meddelas.

GRUNDER MM

Weland Stal

Genom Designregisteringen, som géller i EU, har Weland Stal ensamritt inom EU till
de formgivningar som ingér 1 registreringen samt all annan formgivning som inte ger

ett annat helhetsintryck.

Det foreligger en giltighetspresumtion avseende formgivningarna i Design-
registreringen. Solifokus har inte anfort ndgot som foranleder att giltigheten kan
ifrdgaséttas. Var och en av de aktuella formgivningarna var vid ansdkningsdagen nya

och sérpraglade och uppfyller dirmed kraven for registrering.

Formgivningarna utgor inte bestdndsdelar i en sammansatt produkt och inte heller
formgivningar som ingar i en produkt som utgdr en bestdndsdel i en sammansatt
produkt. En solcellsanldggning dr inte att anse som en sammansatt produkt. Weland
Stals produkter kan anvindas for infastning av solceller fran olika tillverkare och
utformningen av Weland Stéls skyddade formgivningar &r inte beroende av utseendet
pa en solcellsprodukt. Formgivningarna har dessutom andra anvindningsomraden an
som inféstningar for solceller pa villatak, exempelvis anvinds formgivning nr 1 och nr

5 dven avseende s.k. stigbryggor och EU-bryggor. Formgivningarna &r under alla
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forhallanden synliga vid normal anvindning och de synliga detaljerna uppfyller kraven

pa nyhet och sarpriagel.

Solifokus har utan samtycke fran Weland Stél marknadsfort och salt foljande
produkter: Faste, Laktfaste, Skena och Mittklimma (se aktbil. 5) samt C-profil (se
aktbil. 80) och Andklimma (se aktbil. 102). Vid en jimforelse mellan Weland Stéls
skyddade formgivningar enligt Designregistreringen och de produkter vilka
marknadsforts och sélts av Solifokus foreligger det total, eller i vart fall i det ndrmaste,
total identitet. Solifokus produkter ger dirmed inte ett annat helhetsintryck 4n Weland
Stals formgivningar enligt Designregistreringen och produkterna gor darfor intrang i
Weland Stals skyddade formgivningar. Féstet gor intrdng i formgivning nr 1,
C-profilen gor intrang 1 formgivning nr 3, Laktfastet gor intrdng 1 formgivning nr 5,
Skenan gor intrdng 1 formgivning nr 8, Mittklimman gor intrdng i formgivning nr 9

och Andklimman gor intréng i formgivning nr 10.

Solifokus har kopplingar till ett bolag som heter CFW Trading AB (CFW Trading).
Weland Stal uppméarksammade under varen 2023 att det pa CFW Tradings webbsida
www.swemount.se marknadsfordes produkter som var identiska med Weland Stéls
solpanelsfasten. Produkterna marknadsfordes under kinnetecknet SWEMOUNT.
Weland Stal skickade dérfor 1 april 2023 ett varningsbrev till CFW Trading. CWF

Tradings hemsida har fortfarande inte sténgts ner.

Solifokus har ocksa lagt ut annonser pé bl.a. auktionssidan blinto.se avseende
forsiljning av infastningar for solpaneler. Den senaste annonsen &r sd sent som fran
den 28 september 2023. Med anledning av en annons pé blinto.se sommaren 2023
avseende 20 solcellspaneler och infastningar blev Weland Stal kontaktad av Claes
Persson, som hade vunnit auktionen. Claes Persson uppgav att det var Solifokus som
var siljare och att Solifokus uppgett att infdstningsprodukterna var frdn Weland.
Vidare uppgav Claes Persson att han hade fatt vissa produkter levererade fran
Solifokus men att det saknades vissa infastningsprodukter. Weland Stal har kommit i

besittning av de produkter som Solifokus levererade till Claes Persson.
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I flertalet fall dir Solifokus varit leverantdr och installator av solcellsanlédggningar har
Solifokus anvint kopior av Weland Stals produkter. Trots detta har Solifokus uppgett
till kund att det ar produkter fran Weland Stal som anvinds vid monteringen av

anldggningen.

Det foreligger ddrmed sannolika skél for att Solifokus gjort sig skyldigt till savél
monsterintrdng som ett fortsatt utnyttjande av Weland Stéls skyddade formgivningar.
Intranget &r pagéende och det kan dirfor skéligen befaras att Solifokus fortsatter
intranget. Det fortsatta intrdnget innebér en omedelbar och direkt skada for Weland
Stél och bolaget riskerar darfor att lida ytterligare skada. Det kan skéligen befaras att

det fortsatta intrdnget forringar virdet av Weland Stals ensamritt.

Eftersom Weland Stal har gjort mer dn sannolikt att intrdng foreligger och alltjamt
pagar eller att 1 vart fall att starka skl talar for att sa dr fallet ska nagon
proportionalitetsbeddmning inte géras. Om nu rétten trots allt finner att en sddan
beddmning ska goras, leder den dnda till slutsatsen att yrkandet om interimistiskt

vitesforbud ska bifallas.

Vitesforbudet ar tillrdckligt preciserat. For det fall domstolen anser att forbudet &r for
oprecist har domstolen mojlighet att utforma ett limpligare forbud. Det finns inga skal

att forena det interimistiska forbudet med en omstéillningstid.

Den stéllda sédkerheten om 1 000 0000 kr ar fullt tillrdcklig. Ett interimistiskt forbud
for Solifokus att utnyttja kopior av Weland Stéls formgivningsregistrerade produkter
medfor enbart att Solifokus far kdpa pa marknaden forekommande lagliga solcells-
fasten om Solifokus vill fortsdtta sin verksamhet att installera solceller. Solifokus kan
saledes 1 praktiken inte drabbas av ndgon skada och om ndgon skada dnd4 kan
uppkomma dr den i sddana fall ytterst marginell. Weland Stal &r inte den enda
tillverkaren av solcellsfdsten. Utfiardaren av borgensforbindelsen &r moderbolag 1
Welandkoncernen. Bolaget har tillgdngar pa knappt 8,5 miljarder kr samt en soliditet
pa 84,8 procent.
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Justeringen av det interimistiska forbudsyrkandet, med tilliggen av produkterna i
aktbil. 79, 80, 84, 86, 89, 91, 100, 102, 112 och 113 (d.v.s. Solifokus produkter
C-profil och Andklimma) ska tillitas eftersom det forst sedan rittegdngen inletts stétt
klart for Weland Stal att Solifokus utnyttjat intrangsgdrande kopior av produkterna
C-profil och Andklimma. Oavsett vilket har Weland Stal riitt att framstiilla nya
yrkanden som stodjer sig pa visentligen samma grund. Weland Stal har som grund for
kiaromaélet dberopat Designregistreringen. Weland Stals registrerade formgivningar nr.
3 och 10 dr saledes dberopade 1 malet. Det nya yrkandet avser produkter som gor
intrng i dessa registrerade réttigheter. Darmed stodjer sig de nya yrkandena pa
véasentligen samma grund. Under alla forhallanden ror det sig inte om en otilldten

taledndring eftersom saken inte dndras.

Solifokus

Weland Stals har utokat sin talan till att omfatta pastdenden om intrang i form-
givningarna nr 3 och 10 1 Designregisteringen. Intrang ska ha skett genom Solifokus
forfogande av produkter som benimns C-profil respektive Andklimma. Weland Stal

har hirigenom &ndrat sin talan pa ett otillatet sitt.

Om domstolen inte bifaller avvisningsyrkandet gors foljande géllande.

Weland Stal har inte visat sannolika skél for att intrang forekommer d& Design-

registreringen ska forklaras ogiltig avseende formgivningarna nr 1, 3, 5, 8, 9 och 10.

Formgivning nr 3 har en sddan banal form att den inte uppfyller de grundlidggande
kraven pd en design. Vidare avser samtliga nimnda formgivningar produkter som
utgdr bestdndsdelar 1 den sammansatta produkt som utgdrs av en solpanelsinstallation.
Eftersom det inte finns ndgon del av de aktuella formgivningarna som forblir synliga
vid normal anvidndning av solpanelsinstallationen uppfyller inte formgivningarna
kravet pd nyhet och sirpréigel. For det fall domstolen skulle anse att den dversta delen

av formgivning nr 1, dvs. den dversta delen av den s.k. konsolen, inte dr dold vid
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normal anvdndning ska formgivning nr 1 dnda forklaras ogiltig da den inte uppfyller

kraven pa nyhet och sdrprigel i forhéllande till en tidigare publicerad formgivning.

For det fall domstolen inte skulle anse att formgivningarna brister i nyhet och sérpréigel
enligt ovan brister i vart fall respektive formgivning nr 8, 9 och 10 i nyhet i forhdllande
till tidigare publicerade formgivningar. Under alla forhéllanden ska formgivningarna
ogiltigforklaras pa den grunden att samtliga detaljer i respektive produkts utseende
uteslutande r betingade av dess tekniska funktion samt, betrdffande formgivning nr 9

och nr 10, da de inte uppfyller kraven for mekaniskt sammanfogade delar.

For det fall domstolen skulle finna att formgivningarna nr 1, 3, 5, 8, 9 och 10 1
Designregistreringen dr giltiga samt komma fram till att Weland Stéls talan avseende
intréng 1 formgivning nr 3 och 10 inte ska avvisas medges att produkten Laktfaste
faller inom skyddsomfénget av formgivning nr 5 och att den produkt som anges som

C-profil faller inom skyddsomfénget av formgivning nr 3.

Nar det géller 6vriga produkter faller Féstet utanfor skyddsomfénget for formgivning
nr 1, Skenan utanfor skyddsomfanget for formgivning nr 8, Mittklimman utanfor
skyddsomfanget for formgivning nr 9 och Andklimman utanfor skyddsomfanget for
formgivning nr 10. Dessa produkters utseende ger inte den kunniga anvindaren samma

helhetsintryck som de formgivningar som omfattas av Weland Stals ensamritt.

Efterfragan pa solcellsinstallationer 6kande kraftigt under 2022. For att kunna
sikerstdlla Solifokus verksamhet fann man att det skulle vara sékrare att utveckla och
lata tillverka infdstningsmaterial i eget namn. Med ett eget sortiment av infdstnings-
komponenter 1 Solifokus eller i ett nirstdende bolag kunde man forsdkra sig om att ha
tillgdng till komponenter for framtida installationsprojekt. Det var darfor CFW Trading
startades for att sidlja komponenter under namnet Swemount. Efter undersdkningar for
att sdkerstilla att Solifokus och CFW Trading inte gjorde intrang i nagra réttigheter
borjade Solifokus gora bestillningar av produkter med liknande funktioner som

Weland Stals produkter for anvindning i1 Solifokus solcellspanelsinstallationer. Vidare
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skapade och aktiverade CFW Trading en forsta testhemsida dér vissa komponenter
uppgavs vara till forséljning. Efter varningsbrevet frain Weland Stal togs dock
hemsidan ner eftersom det inte fanns nagra produktbestillningar frain CFW Trading
och d& man inte ville dras in i ndgon tvist. I samband med detta beslot Solifokus att
inte gora nya bestdllningar av de komponenter man kopt in tidigare, som alltsa hade

samma tekniska 10sningar som Weland Stéls produkter.

Att Solifokus fortsitter att installera solpaneler enligt sin kdrnverksamhet ar inte
omsténdigheter som visar ett pdgdende intrang. Det saknas darfor grund for att

meddela ett interimistiskt beslut.

Weland Stal har inte stéllt en godtagbar sékerhet. Beloppet om 1 000 000 kr &r
otillrackligt med hénsyn till den verkliga skada som Solifokus skulle komma att lida
vid ett interimistiskt forbud, sérskilt med beaktande av tidsaspekten och paverkan pa
Solifokus verksamhet. Borgen ar utstilld av en otillforlitlig utstéllare i form av ett
bolag inom samma koncern som kdranden. Fristen for ansprak, om sex méanader fran
det att talan slutligt avgjorts genom lagakraftvunnet avgorande, ér inte heller
godtagbar. Ett eventuellt interimistiskt forbud &r inte heller proportionerligt i

forhallande till den skada som kan drabba Solifokus.

Komponenter som omfattas av malet anvdnds av Solifokus 1 pdgaende installations-
projekt, som i vissa fall inte kommer att slutforas forrdn om flera méanader. For det fall
domstolen skulle bevilja interimistiskt forbud 1 ndgon del ska beslutet inte skall gilla
omedelbart, utan skélig omstillningstid ska ges for att mojliggora for Solifokus att

ritta sig efter beslutet.
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DOMSTOLENS BEDOMNING

Fragan om avvisning

Som huvudregel fir en vickt talan inte dndras frdn dess utformning i stimnings-
ansokan — detta avser savil yrkanden som grunder (13 kap. 3 § forsta stycket
rittegangsbalken). Kiranden far dock bland annat pd grund av omsténdighet, som
intraffat under rattegéngen eller forst dé blivit for honom kénd, krédva annan fullgorelse
an den om vilken talan véckts (forsta stycket punkten 1 samma bestimmelse) och
framstdlla nytt yrkande om det stoder sig pa visentligen samma grund (forsta stycket
punkten 3 samma bestdmmelse). Det anses inte som dndring av talan att kdranden
betraffande samma sak inskrénker sin talan eller, utan att saken dndras, dberopar ny

omstdndighet till stod for sin talan (13 kap. 3 § tredje stycket riattegangsbalken).

Weland Stal har i1 stdimningsansdkan bl.a. yrkat att domstolen vid vite forbjuder
Solifokus, dven interimistiskt, att i ndringsverksamhet importera, marknadsfora och
sdlja produkter med utseende som framgar av aktbil. 5, 6, 28 och 29 (d.v.s. de
produkter som bendmns Fiste, Laktfaste, Skena och Mittklimma). Weland Stal har
aven yrkat att Solifokus ska betala skélig erséttning och skadesténd till Weland Stél pa

grund av det intrang som dessa produkter gor.

Weland Stal har dérefter, genom yttrande den 2 oktober 2023, tillagt att vitesforbudet
ska omfatta d&ven produkter med utseende som framgar av aktbil. 79, 80, 84, 86, 89, 91,
100, 102, 112 och 113 (d.v.s. de produkter som benimns C-profil och Andklimma).
Andringen omfattar bade det slutliga och det interimistiska forbudsyrkandet. Weland
Stal har vidare genom ett yttrande den 3 november 2023 angett att Solifokus ska utge

skélig ersittning och skadestdnd dven pa grund av det intrdng som dessa produkter gor.

Weland Stal har saledes @ndrat sitt ursprungliga yrkande om vitesforbud till att omfatta

nya intrdngsgorande produkter.
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Domstolen konstaterar att den ursprungliga talan, bl.a. yrkandena om vitesforbud samt
skélig ersittning och skadestand, enbart grundar sig pa péstaendet om att Solifokus gor
intrang 1 Weland Stals ensamritt till formgivningarna nr 1, 5, 8 och 9 1 Design-
registreringen. Weland Stal har inte pastatt i stimningsansokan att Solifokus gor
intrdng i formgivningarna nr 3 och 10 i Designregisteringen. Det ar forst genom
yttrandet den 2 oktober 2023 som Weland Stél anfort att Solifokus dven gor intrang i
formgivningarna nr 3 och 10. Weland Stal har alltsa ddrigenom dven &beropat en ny

grund till stod for sin talan.

Domstolen provar forst om Weland Stals justering av grunden innebér en otillaten

taledndring enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rittegangsbalken.

Mojligheten till taledindring enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rattegangsbalken har ett
rattssystematiskt samband med bestimmelserna om réttskraft i 17 kap. 11 § rattegangs-
balken dir det foreskrivs att en dom dger rattskraft betrdffande den avgjorda saken.
Sambandet innebir att om en omstidndighet efter det att dom rérande saken meddelats
till f61jd av domens rattskraft inte kommer att kunna ldggas till grund for ny talan, ska
aberopandet 1 princip inte anses utgora en taleindring. Vad som utgdr saken bestims
saledes pa samma sitt enligt de bada bestimmelserna (se NJA 2011 s. 718 och déri

gjorda hdnvisningar).

Fragan om en dndring av grunden utgor en tilldten eller en otillaten taledndring beror
alltsa pa om fordndringen paverkat sakens identitet. I rittspraxis har sakens identitet
ofta bestdmts utifrdn den réttsfoljd som kdranden gor géllande i mélet. Med begreppet
rattsfoljd avses i1 detta ssmmanhang inte enbart den fullgdrelse som kommer till uttryck
1 kdrandens yrkande. Réttsfoljden anknyter till det ansprak som kdranden gor géllande i
rittegdngen. Vilket ansprak det dr frigan om framgér av kidrandens yrkande och
omstdndigheter som dberopas till grund for talan satt 1 ett réttsligt sammanhang. (Se

t.ex. Nordh, Processens ram i tvistemal, JUNO version 4, s. 67—69.)
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En internationell designregistrerings verkan i EU kan ogiltigforklaras helt eller delvis
(se artikel 2 radets forordning [EG] nr 1891/2006 av den 18 december 2006 om
andring av forordningarna [EG] nr 6/2002 och [EG] nr 40/94 for att ge verkan till
Europeiska gemenskapens anslutning till Genéveakten inom Haagoverenskommelsen
om internationell registrering av industriella formgivningar — avseende inforandet av
artikel 106f i formgivningsforordningen) (dndringsforordningen). Det innebér saledes
att verkan av Designregistreringen 1 EU delvis skulle kunna ogiltigforklaras avseende
t.ex. formgivningarna nr 3 och 10 samtidigt som formgivningarna nr 1, 5, 8 och 9

skulle kunna besta.

Ett forbud som meddelas med stdd av formgivningsforordningen och mdnster-
skyddslagen (1970:485) kan endast ta sikte pd formgivningar som aberopats som
grund for intrdngstalan. Den slutliga provningen 1 milet far dirmed inte ndgon
rattsverkan avseende andra formgivningar som intrdngskdranden innehar ensamrétten

till men som inte har dberopats som grund for talan.

I detta fall skulle ett bifall till det ursprungliga yrkandet om vitesférbud omfatta
produkter som gor intrang 1 formgivningarna nr 1, 5, 8 och 9 1 Designregistreringen
men inte omfatta produkter som gor intrang 1 formgivningarna nr 3 och 10. Det skulle
alltsa vara mojligt for Weland Stal att vicka en ny talan om vitesforbud avseende
produkter som gor intrang i formgivningarna nr 3 och 10. Vidare skulle ett bifall till
det ursprungliga yrkandet om skilig ersdttning och skadestand pa grund av intrang i
formgivningarna nr 1, 5, 8 och 9 1 Designregistreringen inte hindra en ny talan om

skélig ersittning och skadestdnd grundat pé intrdng i formgivningarna nr 3 och 10.

Med beaktande av vad som anforts ovan anser domstolen att det inte kan anses vara
fraga om samma réttsfoljder pa alternativa grunder och att detta medfor att identiteten
av den talan som Weland Stal vickt dndras genom justeringen av grunden. Det innebdr
att pastdendet om intrang i formgivningarna nr 3 och 10 i Designregistreringen inte kan
vara samma sak som pastdendet om intrang i formgivningarnanr 1, 5, 8 och 9.

Justeringen av grunden till att &ven avse intrang i formgivningarna nr 3 och 10 utgor



Sid 12
STOCKHOLMS TINGSRATT PROTOKOLL PMT 10120-23
Patent- och marknadsdomstolen 2023-11-16

dérmed en otillaten dndring av talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket réttegdngsbalken.

Grunden i1 denna del ska darfor avvisas.

Domstolens bedomning ovan medfor att det inte hellre kan vara tillatet att justera
yrkandet om vitesforbud till att avse produkterna C-profil och Andklimma som
framgér av aktbil. 79, 80, 84, 86, 89, 91, 100, 102, 112 och 113 da de stoder sig pa
intrang 1 formgivningarna nr 3 och 10. Det ror sig alltsd om ett nytt yrkande som inte
stoder sig pa visentligen samma grund som i stimningsansdkan (13 kap. 3 § forsta
stycket 1 rattegangsbalken). Vad Weland stal har anfort om att det forst sedan
rattegangen inletts statt klart att Solifokus gor intrdng i formgivning nr 3 respektive
nr 10 1 Designregistreringen fordndrar inte domstolens beddmning. Yrkandet i denna

del ska darfor ocksa avvisas.

Fragan om interimistiskt forbud

Utgangspunkter for bedomningen

Fragan om intermistiskt forbud ska, mot bakgrund av domstolens bedoémning ovan,
utga fran Weland Stéls pastaende om intrang i formgivningarnanr 1, 5, 8 och 9 1

Designregistreringen.

Designregistreringen har verkan i EU som en gemenskapsformgivning (se artikel 2
andringsforordningen avseende inforandet av artikel 106d i formgivnings-
forordningen). Det dr sdledes reglerna i formgivningsforordningen som ska tillimpas

pa Designregistreringen.

For att skyddas som en gemenskapsformgivning krévs att formgivningen &r savél ny
som sérpréaglad (artikel 4). Nyhetskravet innebdr att ingen identisk formgivning ska ha
gjorts tillgidnglig pd marknaden fore dagen for ans6kan om registrering. Formgivningar
ska anses vara identiska om deras utseende endast skiljer sig at pd ovésentliga punkter
(artikel 5).
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Kravet pa sirpriagel innebér att formgivningen forutsitts ge en kunnig anvindare ett
helhetsintryck som skiljer sig fran det helhetsintryck som en sddan anvéndare far av en
formgivning som har gjorts tillgdnglig fore ansokningsdagen (artikel 6.1). En kunnig
anvindare &r en sarskilt uppmirksam anvindare, oberoende av om detta beror pa
anvindarens personliga erfarenhet eller vederborandes vidstrackta kunskap om den
aktuella sektorn. Den kunniga anvdndaren kénner till de olika formgivningar som
forekommer inom den berdrda sektorn samt besitter vissa kunskaper om de delar som
dessa formgivningar vanligtvis brukar innehélla och pa grund av sitt intresse for
produkterna &r relativt uppmérksam néir han eller hon anvinder dem. (Se EU-

domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo, Inc., C-281/10 P, punkt 53 och 59).

En formgivning av eller som ingér i en produkt som utgor en bestdndsdel 1 en
sammansatt produkt skall endast betraktas som ny och sarpriglad i den mén
bestdndsdelen, nir den har infogats 1 den sammansatta produkten, forblir synlig vid
normal anvdndning av denna och sddana synliga detaljer i bestandsdelen 1 sig uppfyller
kraven pé nyhet och sirprégel (artikel 4). En sammansatt produkt dr en produkt som
bestar av flera utbytbara bestandsdelar, sé att produkten kan tas isdr och ater hopfogas

(artikel 3).

Ett gemenskapsformskydd kan inte erhédllas for sadana detaljer i en produkts utseende
som uteslutande dr betingade av en teknisk funktion eller som maste aterges exakt till
formen och dimensionerna for att den produkt som formgivningen ingér i eller anvands
for ska gé att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt, sa

att bdda produkterna fyller sin funktion (artikel 8).

En gemenskapsformgivnings skyddsomfang ska omfatta varje formgivning som inte
ger en kunnig anvéindare ett annat helhetsintryck. Vid provning av skyddsomfinget ska
hénsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av

formgivningen (artikel 10).
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En registrerad gemenskapsformgivning ger innehavaren ensamritt att anvinda
formgivningen och hindra tredje man frin att utan samtycke anvénda den. Med
anviandning avses sérskilt att tillverka, bjuda ut, sldppa ut pa marknaden, importera,
exportera eller anvénda en produkt som formgivningen ingér i eller anvénds for eller

att lagerhélla en sddan produkt for sddana dndamal (artikel 19).

Det foljer av artikel 90 i formgivningsforordningen att de interimistiska atgarder som
ar mojliga avseende ett nationellt formskydd ocksé ska kunna begéras for en
gemenskapsformgivning. Bestimmelser om detta finns 1 51 § och 35 § andra—fjérde
styckena monsterskyddslagen. For att ett interimistiskt forbud ska meddelas kravs att
kdranden visar sannolika skél for att intrang forekommer och att det skéligen kan
befaras att svaranden genom att fortsétta intranget forringar viardet av ensamrétten till
formgivningen. I detta ligger bland annat att kdranden ska visa sannolika skil dels for
att en giltig gemenskapsformgivning foreligger, dels for att intrdng i denna
forekommit. Forbud far som huvudregel meddelas endast om kédranden stéller sdkerhet

hos domstolen for den skada som kan tillfogas svaranden.

I mal om intrdng finns en presumtion for att en registrerad gemenskapsformgivning ar
giltig. I detta fall har Solifokus invént att vissa av formgivningarna i Design-
registreringen ska forklaras ogiltiga. Eftersom det nu ar fraga om ett interimistiskt
forbud déar Weland Stal har att visa sannolika skél for att intrang begatts ankommer det
pa Solifokus att gora sannolikt att formgivningarna kommer att forklaras ogiltiga.
Bedomningen av om Solifokus uppfyllt sin bevisbérda bor goras mot bakgrund av den
begrinsade provning som gors av registreringsmyndigheten, EUIPO, infor
registreringen av en gemenskapsformgivning (jfr Patent- och marknadsdverdomstolens
beslut den 3 juli 2023 i m&l PMO 4794-23.). Detsamma giller for internationella
registreringar (se artikel 2 dndringsforordningen avseende inforandet av artikel 106e i

formgivningsforordningen).

Vid interimistiska beslut dr det en dversiktlig och prelimindr bedomning som ska

goras. Provningen sker skriftligt utifrin ett ofta begrénsat underlag. Syftet med
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provningen &r inte att den ska foregripa den slutliga beddmningen, varfor beslutsskédlen

iregel begrinsas.

Bedomningen i detta fall

Inledningsvis bedomer domstolen att Weland Stal genom den utredning som hittills
presenterats i malet gjort sannolikt att Solifokus marknadsfort och salt de produkter
som bendmns Léktfaste, Skena och Mittklamma (se aktbil 5, s. 3-5). Daremot saknas
stod 1 utredningen for att Solifokus importerat ndmnda produkter. Inte heller ger
utredningen stod for att Solifokus har importerat, marknadsfort och salt den produkt
som bendmns Féste (se aktbil. 5, s. 1 och 2). Att Solifokus eventuellt har marknadsfort
och salt separata komponenter som, om de sammanfogas, bildar en produkt som fér
samma utseende som Fistet padverkar inte denna bedomning. Detta d4& Weland Stal inte
ens har pastétt att de separata komponenterna var for sig gor intrdng 1 Weland Stals

rattigheter.

Weland Stal har péstatt att Laktfastet gor intrang 1 formgivning nr 5, att Skenan gor
intrang 1 formgivning nr § och att Mittklimman gor intrang i formgivning nr 9 i
Designregistreringen. Solifokus har i forsta hand invént att det inte foreligger
sannolika skil for intrang d&, som det far forstas, Designregistreringens verkan i EU

ska forklaras delvis ogiltig med avseende pa dessa formgivningar.

Nar det giller formgivning nr 8 1 Designregistreringen har Solifokus gjort gillande att
formgivningen har en sddan banal form att den inte ens uppfyller kravet pé vad som
kan utgora en formgivning enligt artikel 3 i formgivningsforordningen. Det kan
konstateras att registreringsmyndigheten redan gjort bedémningen att formgivning nr 8
uppfyller kraven pé vad som kan utgéra en formgivning. Domstolen gor i detta ldge

ingen annan beddmning.
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Solifokus har avseende samtliga formgivningar gjort géllande att de avser produkter
som utgdr bestandsdelar i den sammansatta produkt som utgérs av en solpanels-
installation. Eftersom det inte finns ndgon del av de aktuella formgivningarna som
forblir synliga vid normal anvéndning av solpanelsinstallationen uppfyller form-

givningarna enligt Solifokus inte kravet pa nyhet och sirpriagel.

Utifran vad Weland Stal har anfort och av handlingarna i malet framgar att form-
givningarna avser produkter som visserligen till huvudsak anvdnds som féasten vid
solpanelsinstallationer men att produkterna ofta siljs separat fran solpanelerna. Den
slutliga anvandaren ser sannolikt darfor inte solpaneler 1 sig som inkompletta utan
infastningsprodukterna. Vidare framgér att produkterna som omfattas av
formgivningarna kan anvédndas for infastning av solceller fran olika tillverkare och att
utformningen av infastningsprodukterna inte &r beroende av utseendet pd en
solcellsprodukt. Vid den 6versiktliga bedomning som nu ska goras finner domstolen
darfor att formgivningarna inte avser produkter som utgor bestdndsdelar i en
sammansatt produkt. (Jfr Tribunalens dom den 22 mars 2023 i méal T-617/21,
B&Bartoni mot EUIPO - Hypertherm.)

Domstolen bedomer sammanfattningsvis att det inte ar sannolikt att Design-
registeringens verkan i1 EU ska ogiltigforklaras sdvitt avser formgivningarna nr 5, 8 och

9 pé den grunden att de dr att anse som bestandsdelar i en sammansatt produkt.

Solifokus har ocksa anfort att formgivning nr 8 inte uppfyller kravet pa nyhet och
sarprigel 1 forhallande till Weland Stéls dldre gemenskapsformgivning

nr 002434961-0004, som publicerades den 1 april 2014. Detsamma géller formgivning
nr 9 som enligt Solifokus brister i kravet pa nyhet och sirprégel i forhallande till en

japansk design registrerad under nr D1427384, publicerad den 14 november 2011.

Domstolen konstaterar att formgivning nr 8, som avser en slags skena, uppvisar flera
likheter med den dldre gemenskapsformgivningen, som ocksa avser en skena.

Formgivning nr 8 innehdller dock element som saknas i den dldre formgivningen, bl.a.
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utstickande “armar”. Aven U-formen pa kortsidorna av skenan skiljer sig 4t mellan
formgivning nr 8 och den dldre formgivningen. Vid den prelimindra bedomning som
nu ska goras kan formgivningarna dérfor inte anses identiska. Vidare innebir nimnda
skillnader preliminért att den kunniga anvéndaren fér ett annat helhetsintryck av
formgivning nr 8 &n av den dldre registrerade gemenskapsformgivningen. Det ar darfor
inte sannolikt att formgivning nr 8§ kommer forklaras ogiltig med anledning av
bristande nyhet och sérpréagel i forhallande till gemenskapsformgivning

nr 002434961-0004.

Nar det géller formgivning nr 9, som avser en slags klamma, uppvisar den betydande
skillnader 1 forhéllande till den dldre japanska formgivningen bl.a. vad avser de
horisontella plattorna som utgor 6verdelen av klimman. Det innebér, vid den
prelimindra beddmningen, att formgivning nr 9 varken kan anses identisk med eller ge
de den kunniga anvéndaren samma helhetsintryck som den dldre formgivningen. Det
ar darfor inte sannolikt att formgivning nr 9 kommer forklaras ogiltig med anledning
av bristande nyhet och séarprigel i forhallande till den japanska formgivningen

nr D1427384.

Solifokus har vidare till stod for ogiltigforklaring av formgivningarna nr 5, 8 och 9
anfort att formgivningarna avser produkter vars utseende uteslutande ar betingat av
dess tekniska funktion och att formgivning nr 9 inte heller uppfyller kravet pa

formgivningar for mekaniskt sammanfogade delar.

Domstolen konstaterar att den tekniska funktionen hos de produkter som omfattas av
formgivningarna nr 5, 8 och 9 dr att anvindas som fasten vid montering av bl.a.
solpaneler. Det foreligger dock detaljer i formgivningarna av produkterna som, vid den
oversiktliga bedomningen, inte kan anses vara uteslutande betingade av denna
funktion. Vidare anser domstolen preliminért att formgivning nr 9 uppfyller kravet

avseende formgivningar for mekaniskt ssmmanfogade delar.
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Vid den oversiktliga och preliminira prévning som nu ska géras kommer domstolen
darmed sammantaget till slutsatsen att Solifokus inte gjort sannolikt att
Designregisteringens verkan i EU ska ogiltigforklaras savitt avser formgivningarna

nr 5, 8 och 9.

Domstolen har redan funnit att Weland Stal gjort sannolikt att Solifokus marknadsfort
och sélt de produkter som bendmns Léktfaste, Skena och Mittklamma. Fragan ar da
om Weland Stél gjort sannolikt att dessa produkter gor intrdng i formgivningarna nr 5,

8 och 9 1 Designregisteringen.

Nar det géller produkten Laktfiste har Solifokus medgett att den faller inom
skyddsomfinget av formgivning nr 5. Det foreligger saledes sannolika skél for intrang

1 formgivning nr 5.

Nar det géller formgivningen nr 8 i Designregistreringen konstaterar domstolen att den
avser en typ av skena med bl.a. ett ovalformat hdlmonster som stracker sig 6ver hela
skenans ovansida. Utmed béada langsidorna finns runda sma hal som ar placerade med
jdmna mellanrum. Ena dnden av skenan utgors vidare av utstridckta “armar” som har ett
annat halmonster én langsidorna och kortsidorna har en slags U-form. Domstolen
bedomer att produkten Skena, som framgar av de bilder som Weland Stal har gett in i
mélet, uppvisar mycket stora likheter med formgivning nr 8. Aven om avstandet
mellan hélen utmed ldngsidorna hos Skenan och Skenans U-form synes skilja sig nagot
fran formgivning nr 8 anser domstolen, vid denna preliminidra bedomning, att Skenan
pa bilderna inte kan anses ge den kunniga anvéndaren ett annat helhetsintryck én
formgivning nr 8. Det foreligger dirmed sannolika skil for intrang &dven i formgivning

nr 8.

Betraffande formgivning nr 9 1 Designregisteringen avser den en slags klimma.
Overdelen av klimman utgdrs av en horisontell platta dir en skruv ér fist. Skruven &r i
sin tur forsedd med en fjader lings med hela skruvgidngornas lingd. Vid en jimforelse

med formgivning nr 9 och de bilder pa produkten Mittklimma som Weland Stél gett in
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i malet kan domstolen konstatera att Mittkldimman visserligen uppvisar flera likheter
med formgivning nr 9 men att Mittklimman saknar en fjider motsvaranden den som
finns hos formgivningen nr 9. Vidare har Mittklimman till synes en gummiring som
sitter runt skruven, vilken saknas hos formgivning nr 9. Enligt domstolen gor, vid
denna prelimindra bedomning, avsaknaden av fjadern hos Mittklimman tillsammans
med forekomsten av gummiringen hos Mittklimman att den kunniga anvindaren far
ett annat helhetsintryck av Mittklamman jimfort med formgivning nr 9. Domstolen
bedomer dérfor att det inte foreligger sannolika skal for att Mittklimman gor intrang i

formgivning nr 9.

Sammanfattningsvis finner domstolen att det finns sannolika skil for att Solifokus har
gjort intrdng 1 Weland Stéls formgivningar nr 5 och nr 8 1 Designregistreringen. Av
utredningen framgér att Solifokus sé sent som 1 juli 2023, dvs. efter att talan i detta mél
vackts, salt och levererat produkterna Léktfaste och Skena till Claes Persson. Vidare
har Solifokus sjdlva uppgett att komponenter som omfattas av malet anvéands 1
pagaende installationsprojekt. Domstolen bedomer darfor att det skéligen kan befaras
att Solifokus fortsdtter intranget och dédrigenom forringar vardet av ensamritten som
tillkommer Weland Stal genom formgivningarna nr 5 och 8 1 Designregistreringen.

Domstolen bedomer ocksa att ett vitesforbud 1 detta fall &r proportionerligt.

Weland Stal har inkommit med en sidkerhet utfirdad av Weland Holding AB i form av
en proprieborgen. Enligt domstolen utgdr borgensatagandet en godtagbar sikerhet.
Fristen i borgensatagandet om sex manader fran lagakraftvunnet avgérande far anses
tillrdcklig for att Solifokus ska ha en reell mdjlighet att ta den 1 ansprak (se Gregow,
Kvarstad och andra sékerhetsitgérder, JUNO version 2, s. 104 och 105). Darutdver
bedomer domstolen att sdkerhetens belopp dr godtagbar med hiansyn till den eventuella

skada som kan fororsakas Solifokus.

Det finns séledes forutsittningar att meddela ett interimistiskt vitesforbud mot

Solifokus.
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Utformningen av vitesforbudet ska ta sikte pa det konstaterade intranget, d.v.s.
Solifokus marknadsforing och forséljning av produkterna Léktfiste och Skena. For att
korrespondera med den ensamrétt som ar knuten till Designregistreringen

(jfr artikel 19.1 gemenskapsformgivningen) och med hénsyn till hur Weland Stals
yrkande har utformats, bor forbudet gélla att bjuda ut produkterna Laktfaste och Skena
(jfr NJA 2007 s. 431). Domstolen bedomer, med beaktande av vad som framkommit i
maélet, att ett vitesbelopp om 500 000 kr &r tillrickligt for att forma Solifokus att f6lja
forbudet. Det saknas skil att besluta om en omstéllningstid. Vitesforbudet géller

saledes omedelbart.

BESLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen avvisar den av Weland Stél &beropade grunden
att intrang skett 1 formgivning nr 3 och 10 i den internationella design-

registreringen nr. DM/209 489.

2. Patent- och marknadsdomstolen avvisar Weland Stéls yrkande om vitesforbud,
savil intermistiskt som slutligt, sévitt det avser de produkter som bendmns
C-profil och Andklimma med det utseende som framgar av aktbilagorna 79,

80, 84, 86, 89, 91, 100, 102, 112 och 113.

3. Patent- och marknadsdomstolen forbjuder, for tiden till dess malet slutligt har
avgjorts eller annat har beslutats, Solifokus vid vite om 500 000 kr att 1
nédringsverksamhet bjuda ut de produkter som bendmns Léktfaste och Skena
med det utseende som framgér av bilaga 2, sa linge formgivningarna nr 5 och 8

1 den internationella designregistreringen nr DM/209 489 har verkan 1 EU.



Sid 21

STOCKHOLMS TINGSRATT PROTOKOLL PMT 10120-23
Patent- och marknadsdomstolen 2023-11-16
HUR MAN OVERKLAGAR

Besluten under punkten 1 och 2 far dverklagas senast den 7 december 2023, se bilaga 3
(PMD-12). Det kravs provningstillstdnd.

Beslutet under punkten 3 far 6verklagas senast tre veckor efter det att part fick del av

beslutet, se bilaga 4 (PMD-21). Det krivs provningstillstand.

Berfin Eken Protokollet uppvisat/
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Quan-Ling SIM
Head, Operations Service
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SVERIGES DOMSTOLAR

Hur man overklagar

Beslut i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-12

Vill du att beslutet ska dndras i ndgon del kan du
overklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor fran beslutets datum. Sista datum
for 6verklagande finns pa sista sidan i beslutet.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn
och milnummer.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken dndring du vill ha och
varfor du tycker att Patent- och marknads-
6verdomstolen ska ta upp ditt 6verklagande
(lis mer om provnings-tillstind lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hinvisa till. Forklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i malet.

4. Limna namn och personnummer eller
organisationsnummer. Limna ocksa aktuella
och fullstindiga uppgifter om var domstolen
kan né dig: postadresser, e-postadresser och
telefonnummer.

Om du har ett ombud, limna ocksid ombudets
kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjilv eller lat ditt
ombud goéra det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till Patent-
och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i
beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att
overklagandet kommit in i rétt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen 6verklag-
andet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in i tid, skickar Patent-
och marknadsdomstolen 6verklagandet och alla
handlingar i malet vidare till Patent- och
marknadsoverdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
6verdomstolen skicka brev pa detta siitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till provning.

Patent- och marknadséverdomstolen ger
provningstillstand 1 fyra olika fall.

¢ Domstolen bedémer att det finns anledning att
tvivla pa att Patent- och marknadsdomstolen
domt ritt.

e Domstolen anser att det inte gar att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har domt
ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behéver ta upp malet for att ge
andra domstolar vagledning i ritts-
tillimpningen.

¢ Domstolen bedémer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av ndgon annan anledning.

Om du znte far prévningstillstand giller det
overklagade beslutet. Dirfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-domstolen
om du har fragor. Adress och telefonnummer
finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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Hur man overklagar

PMD-21

Vill du att beslutet ska dndras 1 nagon del kan
du 6verklaga. Hir far du veta hur det gar till.

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt 6verklagande ska ha kommit in till dom-
stolen inom 3 veckor. Tiden raknas fran den
dag som du fick del av det skriftliga beslutet.

Vilken dag gar tiden ut?

Sista dagen f6r 6verklagande 4r samma veckodag
som tiden borjar riknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet méndagen den 2 mars gér tiden ut
mandagen den 23 mars.

At sista dagen en 16rdag, sondag, helgdag, mid-
sommarafton, julafton eller nydrsafton, ricker
det att 6verklagandet kommer in nista vardag.

Sa har gor du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och milnummer.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
indras. Tala om vilken dndring du vill ha
och varfér du tycker att Patent- och
marknadséverdomstolen ska ta upp ditt
overklagande (Ias mer om prévnings-
tillstand lingre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns 1 malet.

4. Lamna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lamna aktuella och fullstindiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, limna ocksi
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under 6verklagandet sjalv eller lat ditt
ombud gora det.

6. Skicka eller limna in 6verklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i beslutet.

Vad hander sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att 6verklagandet kommit in i ratt tid. Har det
kommit in for sent avvisar domstolen over-
klagandet. Det innebir att beslutet giller.

Om 6verklagandet kommit in 1 tid, skickar
domstolen 6verklagandet och alla handlingar 1
malet vidare till Patent- och marknads-
overdomstolen.

Har du tidigare fatt brev genom férenklad
delgivning kan dven Patent- och marknads-
overdomstolen skicka brev pa detta sitt.

Provningstillstand i Patent- och marknads-
overdomstolen

Nir 6verklagandet kommer in till Patent- och
marknadsoverdomstolen tar domstolen forst
stallning till om malet ska tas upp till prévning.
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Patent- och marknadsoverdomstolen ger
provningstillstand i fyra olika fall.

e Domstolen bedomer att det finns anledning
att tvivla pa att Patent- och marknads-
domstolen domt ratt.

e Domstolen anser att det inte gar att bedoma
om Patent- och marknadsdomstolen har
domt ritt utan att ta upp malet.

e Domstolen behover ta upp malet for att ge
andra domstolar vigledning i ratts-
tillimpningen.

e Domstolen bedomer att det finns synnerliga
skal att ta upp malet av nagon annan
anledning.

Om du znte far provningstillstind galler det
overklagade beslutet. Darfor ar det viktigt att i
overklagandet ta med allt du vill f6ra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknads-
domstolen om du har fragor. Adress och
telefonnummer finns pa forsta sidan i beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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