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1) Grace Manufacturing Inc
(Advokat Jacob S. Orndrup)
2) Hamonoya ApS

(Advokat Jacob S. Orndrup)
mod

Herstal A/S

(Advokat Martin Sick Nielsen)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt Herstal A/S ved at seelge krydderurtekveernen “Herstal Herb
Grinder” har kreenket Grace Manufacturing Inc.’s europeeiske designregistrering nr.
001252027 omfattende et skeaereblad, samt hvorvidt salget var i strid med markedsferingslo-

vens § 1.



Pastande

Grace Manufacturing Inc. og Hamonoya ApS har nedlagt felgende pastande:

1. Herstal A/S tilpligtes at betale 75.000 kr. med tilleeg af procesrente fra sagens anlaeg den
1. februar 2012.

2. Herstal A/S forbydes at markedsfere og seelge produktet “Herb Grinder” svarende til sa-
gens bilag 4.

3. Samtlige eksemplarer af produktet ” Herb Grinder” svarende til sagens bilag 4, som er i
Herstal A/S” besiddelse beslaglaegges.

4. Herstal A/S tilpligtes at betale en bade pa ikke mindre end 50.000 kr.

Herstal A/S har nedlagt pastand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagens parter

Grace Manufacturing Inc. (herefter Grace) er et selskab hjemmeherende i USA, som har nee-
sten 40 ars erfaring med fotokemisk fremstilling af tynde metaldele til hjemmebrug og indu-
striel brug. Virksomheden ejer flere patenter og producerer mere end 400 produkter til per-
sonlig pleje, husholdningsbrug og til industrielbrug. Produkterne afseettes gennem et ver-

densomspaendende distributionsnetveerk.

Hamonoya ApS er en grossistvirksomhed, der er stiftet med det formal, at forsyne skandina-
viske forbrugere med funktionelle redskaber af hgj kvalitet. Selskabet har 6 ansatte. Hamo-
noya har licens til at forhandle Graces produkter i Danmark og til at patale kreenkelser af
Graces rettigheder i Danmark. Hamonoya forhandler blandt andet krydderurtekvaernen

Microplane Herb Mill, som har skeereblade til, hvilke Grace har designrettighederne.
Herstal A/S designer og producerer belysningsprodukter og anden brugskunst. Der er 50 an-
satte hos Herstal. Herudover samarbejder Herstal med en raekke designere om kontinuerligt

at skabe nye produkter inden for belysning og anden brugskunst.

Designregistreringen




Den 21. december 2010 blev Grace registreret som indehaver af EF-design nr. 001252027-001
omfattende et skeereblad, som ser saledes ud set fra forskellige vinkler i sin helhed og med et

udsnit af en enkelt kniv (yderst til hgjre):

Herstal Herb Grinder

I oktober 2011 blev Hamonoya opmerksom pa via Herstals hjemmeside og en tilbudsavis fra

Kop og Kande, at Herstal solgte en krydderurtekvaern “Herstal Herb Grinder”, der sa sale-

Herstal

des ud (bilag 4):

| Ilersn...

Kvaern til krydderurter/herb grinder

Den i aesken indlagte brugsanvisning viser skeerebladene placeret pa samme made i forhold

“ﬂl‘SliI'

til hinanden som i Microplane Herb Mill.

Den i aesken indlagte brugsanvisning viser skeerebladene placeret pd samme made i forhold
til hinanden som i Microplane Herb Mill. Det fremgar endvidere af brugsanvisningen, at ved
rengoringen skrues bunden af, hvorefter knive og beholder kan rengeres. Krydderurtekveer-

nens enkelte dele er endvidere vist saledes:



Sammenholdning af de to kvaerne set fra bunden

Begge kveaerne har hver to skeereblade, som ligger over hinanden og ved brug drejes i hver

sin retning.

>
Herstal Herb Grinder set fra bun- Microplane Herb Mill krydderurtekveernen med Grace
den. Manufacturing, Inc.’s designregistrerede skeereblade

Sammenholdning af skeerebladene

Herstal A/S’ skeereblad over for Grace Manu- Grace Manufacturing, Inc.’s -
facturing, Inc.’s designregistrerede skeereblad. designregistrerede skeereblad
ovenpad Herstal A/S skeereblad.



Grace Manufacturing, Inc.’s “andet” designregi- Grace Manufacturing, Inc.’s
strerede skeereblad over for Herstal A/S’ ”andet” registrerede skeere-
blad oven pa Herstal A/S’

Hendelsesforlobet

Den 11. oktober 2011 skrev Grace og Hamonoyas advokat til Herstal og gjorde blandt andet
opmeerksom pa, at Grace var indehaver af den europeaeiske designregistrering nr. 001232027-
001, hvorfor Grace som indehaver og Hamonoya som licenstager havde eneret til at mar-
kedsfore produkter med skeereblade i den udformning, som var afbildet i registreringen. Der
blev fremsat anmodning om, at markedsferingen af “Herb Grinder” opherte, og om at leve-
randeren af krydderurtekveernen blev oplyst herom. Endvidere udbad man sig oplysning
om det solgte antal samt navne og adresser pa Herstals kunder og den enkelte kundes kob.

Ved brev af 20. oktober 2011 bestred Herstals advokat, at markedsferingen af krydder-
urtekveernen var i strid med de registrerede designrettigheder, blandt andet henset til knive-
ne pa Graces skaereblade begge vendte den samme vej, séledes at det mindede om en venti-
lator, hvorimod knivene pa skeerebladene i "Herb Grinder” krydsede hinanden, saledes at
de mindede om en blomst.

Grace og Hamonoya fastholdt deres krav, og den 31. oktober 2011 indgav de begeering
om nedleeggelse af fogedforbud ved Retten i Odense.

Den 14. november 2011 oplyste Herstals advokat, at Herstal havde besluttet at eendre
skeerebladet pa krydderurtekveernen. Produktionen af det nye skeereblad var straks sat i
gang. Det blev endvidere oplyst, at Herstal

”pr. d.d. har solgt 2.688 krydderurteskeerere til detailhandlen Vores klient skenner, at heraf er
de ca. 1.000-1.500 pa lager i detailhandlen.

Vores klient vil udskifte skeerebladet pa alle de krydderurteskeerere, der er pé lager i de-
tailhandlen og forsyne emballagen med en ny brugsvejledning, hvor tegningen af skeere-
bladet er udskiftet med en tegning af det e2endrede skeereblad.



Vores klienter forventer at disse handlinger er tilendebragt primo december 2011, hvoref-
ter nye leverancer alle vil veere forsynede med det nye skeereblad.

Vores klient vil naturligvis ogsa afsta fra at vise krydderurteskeereren med det nuvaeren-
de skeereblad i sin markedsfering, og saledes alene vise krydderurteskeereren med det
e@ndrede skeereblad.

”

Der er mellem parterne enighed om, at det nye skaereblad ikke kraenker Graces rettigheder.

Den 8. december 2011 fremsendte Herstal en proceserkleering til Fogedretten i Odense,
hvori det blev bekreeftet, at Herstal var ophert med at markedsfere og seelge Herstal Herb
Grinder med det under sagen omstridte skeereblad. Brevet til fogedretten var vedlagt kopi af
brevet til Herstals kunder, Imerco og Kop & Kande. .

Herstal Herb Grinder var udelukkende blevet solgt til Kop & Kande og Imerco. Herstal
havde tilbagekaldte Herstal Herb Grinder ved at udsende et brev af 6. december 2011 til kee-
derne Kop & Kande og Imerco, hvoraf det fremgik, at de hurtigst muligt skulle fjerne even-
tuelle Herstal Herb Grinder og returnere produkterne til Herstal, alternativt ringe Her-stal
op for at fa udskiftet bladene. Kopi af brevet blev den 8. december sendt til Grace og Hamo-
noyas advokat.

Dagen efter blev begeeringen om forbud tilbagekaldt over for retten i Odense.

Den 15. marts 2012 meddelte Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat, at
Herstal havde indkebt 4.952 eksemplarer af Herstal Herb Grinder hos Ningbo Kaideli Elec-
tric Co, Ltd i Kina, hvoraf 2.790 eksemplarer var solgt. Herstal havde ikke registreret, hvor
mange eksemplarer der var modtaget retur. Herstal havde udsendt 1.450 nye skeereblade til
deres saelgere, som gentagne gange var blevet instrueret i aktivt at udskifte skeerebladene pa
de Herstal Herb Grinder, som de matte finde hos forhandlerne. Skeerebladet var udskiftet pa
alle de Herstal Herb Grinder i alt 2.088, som Herstal selv var i besiddelse af.

Hamonoya har lejlighedsvis foretaget stikprevekontrol. Ved keb den 2. april 2012 hos
Imerco, Verlose blev der konstateret salg af Herstal Herb Grinder med det omstridte skeere-
blad. Dette resulterede i, at Graces og Hamonoyas advokat den 10. april 2012 gjorde Herstals
advokat opmeerksom pa, at det omstridte produkt i strid med den afgivne proceserkleering

fortsat var i handlen. Herstal blev anmodet om at fremleegge en revisorerkleering, som do-



kumentation for, at Herstal ikke havde solgt det omstridte produkt efter, at proceserkleerin-
gen var blevet afgivet.

Den 16. april 2012 oplyste Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat om, at
Herstal ikke havde solgt Herstal Herb Grinder med det omstridte skaereblad efter, at der var
blevet afgivet proceserkleering over for fogedretten i Odense, at Herstal ikke var i besiddelse
af det omstridte skeereblad, at Herstal A/S havde tilbagekaldt produktet umiddelbart, inden
proceserkleeringen var blevet afgivet, og samtidig hermed havde Herstal mundtligt instrue-
ret sine seelgere om aktivt at tage kontakt til forhandlerne med henblik pa at fa udskiftet
skeerebladet.

Igen ved stikprevekeb den 8. december 2012 hos Verlase Isenkreemmer og den 12. de-
cember 2012 hos Imerco Ballerup blev der konstateret salg af Herstal Herb Grinder med det
omstridte skeaereblad. Den 14. december 2012 skrev Graces og Hamonoyas advokat til Her-
stals advokat og gjorde opmeerksom p4d, at de endnu engang havde konstateret, at det om-
stridte produkt fortsat blev forhandlet. Herstal blev opfordret til at fremleegge f.eks. faktura-
er som dokumentation for, hvornar salget til Veerlase Isenkreemmer var sket. Den 17. decem-
ber gjorde Graces og Hamonoyas advokat opmarksom pa, at der ogsa blev solgt Herstal
Herb Grinder hos Imerco i Ballerup Centret.

Den 19. december 2012 meddelte Herstals advokat til Graces og Hamonoyas advokat,
at Herstal dagen forinden havde tilbagekaldt Herstal Herb Grinder fra hhv. Veerlese Isen-
kram og Imerco, Ballerup Centret, at varerne var blevet fjernet fra hylderne, og at Herstal ik-
ke havde solgt varerne til de to forretninger efter, at proceserkleeringen var blevet afgivet.

Igen den 22. december 2012 hos Imerco Holstebro, den 5. januar 2013 hos Veerlese
Isenkram og den 11. januar 2013 hos Imerco Brenshgj blev der konstateret salg af Herstal

Herb Grinder med det omstridte skeereblad.

Forklaringer

Thomas Rask Kudahl har forklaret, at han er den ene af to medejere og stiftere af Hamonoya.

Han er salgsansvarlig.
Hamonoya har veret dansk eneforhandler af Graces produkter siden 2004. De seelger
Microplane Herb Mill i Danmark. Det er meget sveert og en besveerlig proces at lave skeeret

pa krydderurtekveernen. Microplane Herb Mill blev lanceret pa Formland i august 2010 som



et alternativ til den klassiske persillehakker. Der var dog nogle af deres kunder, der havde
taet den inden lanceringen. Kveernen kan blandt andet kebes hos Inspiration, Illums Bolig-
hus, Magasin, Bahne samt i uatheengige Kop og Kande forretninger. Den vejledende ud-
salgspris er 249 kr. Microplane Herb Mill er blevet markedsfert gennem presseomtale siden
2010 i blandt andet Femina, Mad, 24 timer, Sendag og Politiken, i keedemarkedsfering og
ved demonstration i forretningerne.

Herstals krydderurtekveern fik de kendskab til pa Formland i 2011. Senere sa de pro-
duktet i oktober 2011 i en tilbudsavis fra Kop & Kande.

De horte pa Formland i 2012, at de nye blade, som Herstal satte i krydderurtekveernen
ikke virkede, fordi hullerne var for store, og persillen lob igennem. Nogle forretninger havde
faet udskiftet skeerebladene, mens andre havde faet poser med de nye blade.

Han fandt selv produktet med de nye blade i foraret 2012. I april 2012 fandt en af hans
kollegaer en Herstal Herb Grinder med de omstridte skeereblade i Imerco i Veaerlgse. De hen-
vendete sig i denne forbindelse sig til deres advokat, som rettede henvendelse til Herstal.
Herstal svarede, at der matte veere tale om en gave, der var taget retur. Det var en enlig sva-
le. I forbindelse med, at de tog kontakt til deres advokat, orienterede de deres kunder om, at
de anfeegtede Herstal Herb Grinder, som havde veeret i tilbudsavisen fra Kop & Kande.

Ved stikprover i perioden april 2012 til den 8. december 2012 konstaterede de, at pro-
duktet enten ikke var der, eller at der var monteret nye skeaereblade. I december 2012 fandt
han i Veaerlgse Isenkram tre reekker med Herstal Herb Grinder, der var fem/seks aesker i hver
reekke, som han kontrollerede. Det var de gamle skeereblade, der var pa alle produkterne.
Han kebte 2 kveern. Veerlose Isenkram er ikke en del af Imerco eller Kop & Kande. Den 12.
december 2012 i Ballerup fandt han 10 Herstal Herb Grinder, som alle havde de gamle skae-
reblade. Han abnede alle aesker med Herstal Herb Grinder, der var i forretningen. Fra de-
cember 2012 til november 2013 konstaterede de, at forretningerne enten ikke havde Herstal
Herb Grinder, eller ogsa var de med de omstridte blade. Han var i 2 forretninger, hvor de ik-
ke havde produktet. I december 2012/januar 2013 var der en del Herstal Herb Grinder pa
markedet med det omstridte skaereblad. Produktet med de omstridte skaereblade blev ogsa
fundet i en forretning i Holstebro den 22. december 2012. I Veerlese Isenkram den 5. januar
2013 kontrollerede han 10 sesker med Herstal Herb Grinder, som alle var med det omstridte

skeereblad. I Imerco i Brenshgj, hvor han foretog stikprovekeb den 11. januar 2013, havde de



to versioner af Herstal Herb Grinder, en i hvid til 39,95 kr. og en i sort til 99,95 kr. Gennem
en bekendt, som er medarbejder i en forretning med relation til Imerco, blev han fornyeligt
bekendt med, at der samlet set var mellem 600-700 stk. pa lager ude i forretningerne. Han
ved ikke, om de er med de gamle eller nye skeereblade.

Han har ikke faet en forklaring pa, hvorfor Herstal Herb Grinder med de omstridte
skeereblade dukkede frem igen. Fordi Herstal har sendt en kuvert til forretningerne med nye
blade, er det ikke ensbetydende med, at skaerebladene rent faktisk blev skiftet, nar der hen-
ses til, at det var for den enkelte forretnings egen regning og til et darligere produkt.

Microplane Herb Mill solgte meget godt i 2010-2011. I oktober 2010 solgte de 827 stk., i
august 2011 solgte de 506 stk., i september 2011 solgte de 327 stk., i oktober 2011 solgte de 88
stk., i november 2011 solgte de 447 stk., i december 2011 solgte de ingen, i oktober 2012 solg-
te de 198 stk. Der var en kraftig stigning i salget i efteraret og omkring julesalget 2010. Salget
gik meget godt frem til oktober 2011, hvor det faldt til en femtedel. Det var pa dette tids-
punkt, at Herstal Herb Grinder var at finde i tilbudsavisen fra Kop & Kande. For sa vidt an-
gar julesalget leveres der til forretningerne i november og december maned. Der salges til
sidste gjeblik. Samlet set har de haft en stigende omsaetning pa kekkenprodukter. Hamonoya
har veeret Gazelle virksomhed de seneste 4 ar.

Graces skeereblad findes ogsa pa en parmesankvaern. Skeerebladet er endvidere solgt
som reservedel. Skeerebladet seelges ikke alene. Han har kendskab til, at der er to forhandle-
re, der havde valgt Herstals krydderurtekvaern pa grund af prisen, men som vendte tilbage

til Graces krydderurtekveern.

Martin Herstal har forklaret, at han er direkter i Herstal, der er kendt for sine lamper, men
selskabet har i dag mange produktomrader. Selskabet er hjemmeheorende i Odense. Siden
2000 har de haft en produktgren, der hedder Living, og en tekstilgren, der hedder navnet Ju-
na. Herstal er ikke en grossistvirksomhed, men en producentvirksomhed. Herstal introduce-
rer arligt mellem 400 og 450 nye produkter.

Deres Living produkter skabes ved hjaelp af fokusgrupper vedrerende farver og
trends, samt ved hjeelp af teknikere, der konstruerer selve produktet. Det visuelle skabes qua
fokusgrupperne, og det er deres ansatte designere, der slar stregerne. Herstal Herb Grinder

er et internt design. Herstal Herb Grinder udger en meget lille del af deres Living produkter.
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De salger mange lette kekkenprodukter, som Herstal Herb Grinder er en del af. De sa ikke
det omstridte skaereblad i Odense, inden de sa det forste feerdige produkt.

De har gennem de seneste 10 ar samarbejdet med en stor producent, der hedder Ning-
bo Kaideli Electric Co. De har ikke tidligere oplevet, at Ningbo Kaideli Electric Co. har kraen-
ket nogen rettigheder. Ningbo Kaideli Electric Co er specialiseret netop inden for denne type
produkter. De sender deres design til fabrikken i Kina. Det var konstrukterer, der var ansat
hos Ningbo Kaideli Electric Co., som skabte de omstridte skeereblade. Herstal deltog ikke i
beslutningen herom. Herstal koncentrerede sig udelukkende om udseendet pa krydderurte-
kveernen.

Han godkendte krydderurtekveernen, fordi han sd, at han kunne bruge den, nar han
skulle lave mojitos. Andre i Herstal vurderede, at der var et marked for produktet. Han ville
ikke personligt skille den ad for at rengere den, men det ville hans segtefeelle gore.

De introducerede Herstal Herb Grinder i efteraret 2011 i en introduktionsudgave for at
se, om der var et marked for produktet. De havde ogsa krydderurtekveernen med pa trend-
messer. Kop & Kande og Imerco solgte krydderurtekvaernen for 39 kr. stk.

Produktet bliver solgt som en enhed, hvormed der medfelger en brugsanvisning, som
viser, hvordan krydderurtekveernen kan skilles ad. Det er nodvendigt at skille kveernen ad
for at rengere den.

Det antal solgte produkter fremgar af brevene til Graces og Hamonoyas advokat.

Inden han modtog brevet den 11. oktober 2011 fra Graces og Hamonoyas advokat,
havde han hert, at Grace og Harmoya var i gang med en sag. I retten er det forste gang, at
han ser produktet Microplane Herb Mill. Det er et andet produkt end deres krydderurte-
kvaern. Herstal Herb Grinder saelges som et livstils-produkt som en del af en serie med andre
produkter.

De valgte efter samrad med deres advokat at udskifte skeerebladet pa deres produkt.
Det har ingen betydning for Herstal, at bladene blev udskiftet. Da de skulle skabe et nyt de-
sign til skeerebladet, opdagede deres teknikere, at der var mange registreringer, der gjorde
det let at komme i strid med en registrering. De nye skeereblade er tegnet i Odense. De har
ikke faet en eneste reklamation efter, at de har udskiftet skeerebladet.

Da de skulle tilbagekalde produkterne, fik de meget hurtigt produceret det nye skeere-

blad, og de gik straks i gang med udskiftningen. Det var deres vurdering, at de skulle rundt i
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landet, hvis de skulle sikre sig, at produktet kom vaek fra hylderne. Hvis de tog rundt i lan-
det ville de ogsa genere deres kunder, der var midt i julehandlen, mindst muligt. De var ude
i de forretninger, der 1a naermest. I yderomraderne skulle butikkerne selv skifte skeereblade-
ne. I disse tilfeelde er det sandsynligt, at skeerebladene blev sendt ud til dem. For sa vidt an-
gar Imerco foregar alt centralt. De ma ikke henvende sig til de enkelte butiksindehavere. Ud-
skiftningen skete i lobet af 3-4 uger. Det er hans overbevisning, at alle fulgte deres instrukti-
oner. Alle skeereblade skulle veere blevet udskiftet. Nar der efterfelgende er fundet nogle i
handlen, kan det skyldes en returforsendelse eller en vare, der har staet pa et lager. Dette var
blandt andet tilfaeldet med det, der blev fundet hos Imerco Veerlese. Leverancen til Imerco
var foretaget langt tidligere, end proceserkleeringen blev afgivet. Imerco vil ikke have leve-
rancer i december méaned. De sendte ikke lige inden proceserkleeringen et stort parti til Imer-
co. Verlese Isenkram undskyldte mange gange for den manglende udskiftning.

Han ved ikke, hvor mange Herstal Herb Grinder de fik retur og hvor mange blade der
blev skiftet.

De kontaktede straks forhandlerne, nar de fik underretning om, at de fortsat havde
Herstal Herb Grinder med de gamle skaereblade.

Han ved ikke, hvorfor der i december 2012 igen blev konstateret Herstal Herb Grinder
med det omstridte skeereblad, men det kan skyldes julehandlen, hvor det gar steerkt.

At Hamonoya i forbindelse med deres testkeb har fundet mellem 30 og 40 Herstal
Herb Grinder med det omstridte skeereblad, er efter hans opfattelse et ekstremt lille tal. Nar
der sendes en ordre til 170 forretninger, er der ingen garanti for, at den felges. De provede
det bedste, de kunne. Han gar ud fra, at deres saelgere fulgte den instruks, som de fik fra
salgsdirekteren. De har ikke solgt Herstal Herb Grinder med det omstridte skeereblad efter,
at de afgav proceserkleeringen. Pa deres lager har de en kasse med de omstridte skeereblade.

Arsagen til, at de ikke er kommet med revisorerkleeringer, er, fordi han ikke ville bruge

18.000-20.000 kr. herpa.

Procedure

Grace og Harmonoyo har anfert, at Grace er indehaver af en gyldig designregistrering, hvor-
for Grace kan forbyde Herstal at bruge designet uden samtykke, jf. designforordningens art.

19, stk. 1.
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Kreenkelsessporgsmiilet

Ved kreenkelsesvurderingen skal der tages udgangspunkt i de enkelte skeereblade, siledes
som de vil blive set enten i forbindelse med montering eller adskillelse af krydderurtekvaer-
nene. Der er tale om neesten identiske produkter, hvilket ses, nar det omstridte skaereblad fra
Herstal Herb Grinder sammenholdes med skeaerebladet i Microplane Herb Mill. Den infor-
merede bruger vil med det samme kunne se, at der er tale om kvasi identiske produkter. De-
signet i Graces produkt er specielt. Designet er ikke fuldsteendigt styret af funktionen. De-
signeren, der har ansvaret for at udvikle skeerebladet, har derfor et spillerum, og der er der-
for ikke grundlag for at kopiere Graces design.

Idet der er tale om identiske produkter, som ikke giver den informerede bruger et an-
det helhedsindtryk, foreligger der en kraenkelse af Graces designrettigheder.

Dette kan Herstal ikke omga ved at have sat de 2 skaereblade modsatrettet, og ikke som
i Microplane Herb Mill ensrettet. Det er ikke det samlede menster, der er afgerende, men
derimod designet af det enkelte blad, der er afgerende. Pa baggrund af oplysningerne i
brugsanvisningen til Herstal Herb Grinder ma det antages, at det oprindeligt har veeret hen-
sigten, at bladene skulle have siddet ensrettet. Det er uden betydning, hvordan skeerebladene
er blevet monteret. Det afgerende er, at den informerede bruger, som skal forstds som et be-
greb, der ligger mellem den gennemsnitlige forbruger og en fagmand, der er ekspert med de-
taljeret sagkundskab, og som er serligt opmaerksom, hvad enten det er pa grund af personli-
ge erfaringer eller omfattende kendskab til den omhandlende sektor, jf. C-281/10 P, kan se, at
der er tale om det samme produkt.

Det bestrides, at det er det samlede produkt, der skal sammenholdes med designregi-
streringen, idet designregistreringen netop giver en beskyttelse af skaerebladet, som normalt
indgar som en del af en storre helhed.

Problemstillingen omkring normal brug og synlighedskriteriet vedrerer muligheden
for at fa et design registreret, men da der i denne sag er tale om et registreret design, er den-
ne problemstillingen ikke relevant. Under alle omsteendigheder er det normal brug at skille
krydderurtekveernen ad i forbindelse med rengering. I den forbindelse vil brugeren have

bladene hver for sig.
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Hamonoya og Herstal er konkurrenter, og de to krydderurtekvaerne er konkurrerende
produkter. Skaerebladene er naermest identiske. Der foreligger en forseetlig slavisk kopiering.
Det er underordnet, om kopieringen er sket i Kina eller i Odense, idet Herstal heefter for sin
kinesiske leverander. En eventuel god tro hos Herstal ophorte efter, at de havde modtaget
underretning om, at Herstal Herb Grinder kraenkede Graces designrettigheder. Herstals

markedsfering er derfor tillige en kreenkelse af markedsferingslovens § 1.

Den manglende overholdelse af proceserkleeringen

Proceserkleeringen var arsagen til tilbagekaldelsen af fogedforbudsbegeeringen. Det ma leeg-
ges til grund, at der ville veere blevet nedlagt et fogedforbud, hvis der ikke var sket en tilba-
gekaldelse, og derfor er det kreenkende, at det fortsat i januar 2013 var muligt finde produk-
tet Herstal Herb Grinder med det omstridte skeereblad pa markedet. Dette var 14 maneder
efter, at der blev afgivet en proceserkleering. At dette var muligt kan skyldes to forhold. En-
ten fortsatte Herstal med salget af produktet, eller ogsa foretog Herstal en lemfeeldig tilbage-
kaldelse. Der var tale om tilfeeldige butikker, hvor der blev fundet et peent antal. Det er umu-
ligt at fore bevis for, at Herstal ikke har overholdt proceserkleeringen, men der er betydelig
usikkerhed omkring returnering af produktet, udskiftning af skeerebladet hos kunderne, fra
hvilke forretninger der er kommet produkter retur, og hvor mange der er kommet retur.

Herstal har aldrig fremlagt en revisorerkleering, som dokumentation for, at produktet
ikke blev solgt efter, at der blev afgivet proceserkleering. Herstal har endvidere ikke fremlagt
fakturaer eller andet som dokumentation for de skete salg. Dette bor medfere processuel-
skadevirkning. Det er rimeligt at forlange, at denne dokumentation var blevet frembragt, nar
der henses til, at der blev fundet produkter sa sent som i december 2012 og januar 2013.

Martin Herstal har ikke givet nogen forklaring pa, hvorfor der fortsat fandtes produk-
ter hos isenkreemmerne. Bevisbyrden for effektiv tilbagekaldelse og overholdelse af proces-
erkleeringen er ikke loftet. Der er mulighed for, at der fortsat findes mellem 600 og 700 pro-
dukter hos Imerco.

Den manglende overholdelse af Herstals egen proceserkleering er derfor en selvstaen-

dig kreenkelse af markedsferingslovens § 1.

Vederlag, erstatning, destruktion og bade
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Det gores geeldende, at Herstal forseetligt har kopieret det designregistrerede skeereblad, sa-
ledes at det fremstar som kvasi identisk. Det pastaede belob er opgjort skensmeessigt, idet
Herstal ikke har fremlagt dokumentation for sit salg. Vederlaget kan opgeres til 25 % af om-
setningen. Herstal havde kobt 4952 eksemplarer, og der blev oplyst en grossistpris pa 39 kr.
Der er meget vid adgang til fastseettelse af vederlag. Der bor tages hensyn til, at der tale om,
at det er et centralt element i produktet, der er afgerende for, hvordan det virker, som er ble-
vet kopieret.

Der bor endvidere gives erstatning for markedsforstyrrelser, fordi det er pafaldende, at
der var et fald i salget, da Herstals produkt kom pa markedet. Der foreligger ingen seerlige
grunde som neevnt i art. 89, stk. 1 i designforordningen eller markedsferingslovens § 20.

Der skal endvidere ske beslagleeggelse i medfer af art. 89, stk.1, litra b i designforord-
ningen.

I medfer af § 36 i designloven ber Herstal ikendes en bede pa grund af den forseetlige

kreenkelse og Herstals manglende overholdes af proceserkleringen.
Herstal har anfert, at det er en betingelse for, at der kan foreligge en kreenkelse af Graces de-
signrettighed, at der foreligger en udnyttelse af det beskyttede design, jf. designforordnin-

gens art 19.

Kraenkelsessporgsmilet

Herstal A/S bestrider ikke at have markedsfert og udbudt kveernen med de omtalte skeere-
blade, men det, der skal danne grundlag for kreenkelsesvurderingen, er en sammenligning af
tegningen i designregistreringen og det tredimensionelle produkt. Den informerede bruger
vil vide, at designeren i dette tilfeelde ikke har haft en veesentlig grad af frihed. Endvidere er
skeerebladene ikke umiddelbart synlige ved normal brug af krydderurtekveernen, nar den
star pa bordet, eller nar der kveernes. Hvis krydderurtekveernen vendes, siledes at brugeren
kigger pa den nedefra, far den informerede bruger et helt forskelligt indtryk af de to kvaerne.
Skaerebladene er ikke solgt separat. Produktet er kun solgt samlet. Det er derfor produktet
som helhed, der skal sammenlignes. Det er korrekt, at brugsanvisningen viser, hvordan pro-
duktet kan skilles ad, men det aeendrer ikke ved, at det er en helhedsbedemmelse, der skal fo-

retages. Komponenten, skeerebladet, skal ikke vurderes adskilt fra kveernen. Normal brug,
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som naevnt i designforordningens art. 4, omfatter ikke vedligeholdelse og reparation. Der vil
udelukkende foreligge en kreenkelse, hvis produktet er synligt, og helhedsindtrykket er det
samme. Dette er ikke tilfeeldet her, hvorfor der ikke foreligger en kreenkelse.

Herstal har ikke set produktet Microplane Herb Mill pa markedet. Det er en betingelse
for, at der kan foreligge en overtraedelse af markedsferingsloven, at det kreenkede produkt er
pa markedet i Danmark. Graces skeereblad seelges ikke som et produkt i Danmark. Bladet
har ikke nogen position pa markedet. Salget af Herstal Herb Grinder med det omstridte skee-

reblad var derfor ikke i strid med markedsferingslovens § 1.

Proceserkleeringen

Grace og Hamonoya har ikke godtgjort, at Herstal ikke har opfyldt den afgivne proceserklze-
ring. Ud over det, der fremgar af proceserkleeringen, anmodede Herstal Imerco om aktivt at
tage kontakt til deres forhandlere. Der ingen grund til at antage andet end, at Herstal har
kontaktet forhandlerne. Herstal udskiftede ogsa selv skeereblade.

Efter de omstridte produkter blev fundet i handlen efter, at der var afgivet proceser-
kleering, oplyste Herstal allerede den 16. april 2012, at produkterne kunne vaere overset ved
beseg i forretningen, eller at der kunne veere tale om produkter, der kan veere kommet retur.
Forhandlerne kunne endvidere have glemt den instruks, som de havde faet. Der er ikke an-
dre grunde end disse. Der er ingen tvivl om, at Herstal har tilbagekaldt produktet og endda
foretaget sig meget mere i forbindelse med tilbagekaldelsen af produktet, end hvad de havde
lovet. Der er solgt 2790 stk. til forhandlerne. Der er fundet 37 eksemplarer, efter proceserklee-
ringen blev afgivet. Der er sdledes foretaget en ganske effektiv tilbagekaldelse. Der er ikke

solgt til andre end Imerco og Kop & Kande.

Erstatning, vederlag mv.

Da produktet ikke seelges med det omstridte skeereblad, og da Herstal ikke ligger inde med
et lager af det omstridte produkt, er der intet grundlag for at nedlaegge et fogedforbud.

Ved fastseettelsen af evt. vederlag og erstatning ma der tages udgangspunkt i, at der er
solgt 1340 eksemplarer til en stykpris pa 39 kr. Royaltysatsen ber fastseettes skonsmaessigt,

og det beor tilleegges veegt, at der er tale om en komponent til et sammensat produkt. Royal-
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tysatsen bor fastseettes til 5 %. Grace og Hamonoya har ikke bevist at have lidt et omseet-
ningstab.

En bode forudseetter efter designlovens § 36, at der er handlet forseetligt eller groft
uagtsomt. Herstal har alene tegnet kveernens korpus. Ningbo Kaideli Electric Co har aldrig
for leveret produkter til Herstal, hvor Herstal er blevet medt med anbringender om kraenkel-

ser af rettigheder. Herstal har handlet som alle andre producenter.

Rettens afgorelse

Det i sagen omstridte skeereblad udgjorde en del af Herstal Herb Grinder. Det er derfor ret-
tens vurdering, at skeerebladet udgjorde en komponent af et ssmmensat produkt, jf. EF- de-
signforordningens art. 4, stk. 1.

Idet art. 10 i EF-designforordningen er formuleret i overensstemmelse med art. 4, ma
vurderingen af om, der foreligger en kreenkelse, stemme overens med den vurdering, der fo-
retages i forbindelse med, om et design kan opna beskyttelse, hvorfor synlighedskriteriet for
sammensatte produkter ogsa er relevant i forbindelse med kraenkelsesvurderingen.

Det er i brugsanvisningen til Herstal Herb Grinder oplyst, at bunden ved rengering
skrues bunden af og derefter kan knive og beholder renggres. De enkelte dele, herunder
skeerebladene, er vist separat.

Henset til, at det sammensatte produkt er et kokkenredskab, der har til formal at blive
anvendt i forbindelse med forarbejdning af fedevarer, hakning af krydderurter, er rengoring
utvivlsomt for den endelige bruger af produktet en del af produktets normale brug, jf. EF-
designforordningens art. 4, stk. 2, litra a. Ved rengering vil skaerebladene veere synlige. Det
er ikke et krav for, at der kan foreligge en kraenkelse, at komponenten er synlig til hver en
tid.

Ved fastleeggelsen af beskyttelsesomfanget skal der tages udgangspunkt i designregi-
streringen. Nar det omstridte skeereblad sammenholdes med tegningerne i designregistre-
ring nr. 001232027-001, vil der for den informerede bruger vaere tale om fuldsteendig identi-
ske designs. Dette er ogsa tilfeeldet ved en fysisk besigtigelse af de to produkter. At der er ta-
le om identiske designs kan ikke anses for at veere begrundet i, at designeren har veeret be-

greenset i en sadan grad i sin frihed i forbindelse med udviklingen af det omstridte skeere-
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blad, at det ikke har veeret muligt, at designe et skeereblad der ikke var identisk med det de-
signregistrerede skeereblad.

Herstal findes derfor at haver kreenket Graces designrettighed nr. 001232027-001, EF-
designforordningens art. 10, og har dermed ikke har vaeret berettiget til at benytte designet
uden Graces samtykke, jf. EF-designforordningens art. 19, stk. 1.

Herstals salg og markedsforing af Herstals Herb Grinder er tillige en overtraedelse af
markedsferingslovens § 1.

Retten tager derfor de af Grace og Hamonoya nedlagte pastande 2 til folge.

Martin Herstal har forklaret, at Herstal er i besiddelse af en kasse af de omstridte skeerebla-
de. Det er i sagen er ubestridt, at Hamonoya ved flere stikprovekeb, senest den 11. januar
2013, efter, at Herstal afgav proceserkleering over for Fogedretten i Odense ved brev af 8. de-
cember, har konstateret, at der fortsat forhandles Herstal Herb Grinder med det omstridte
skeereblad.

De omstridte skeereblade, som fortsat er i Herstals besiddelse, skal derfor beslagleeg-
ges, jf. EF- designforordningens art 89, stk. 1, litra b.

Retten tager derfor tillige den af Grace og Hamonoya nedlagte pastand 3 til folge.

Som en konsekvens af det ovenfor anferte har Grace og Hamonoya krav pa et rimeligt veder-
lag og erstatning. Sterrelsen af vederlaget findes at skulle fastsaettes under hensyntagen til
oplysningerne om antal solgte eksemplarer, den oplyste stykpris samt en skensmeessigt fast-
sat royaltysats.

Grace og Hamonoya har ikke neermere dokumenteret at have lidt et tab i forbindelse
med, at Herstal pabegyndte salget af Herstal Herb Grinder, men henset til, at der er tale om
en identisk kopi, samt at det efter den af Thomas Rask Kudahl afgivne forklaring omkring
udviklingen i salget af Microplane Herb Mill sammenholdt med oplysningerne om tidspunk-
tet for Herstals introduktion af Herstal Herb Grinder, ma det laegges til grund, at salget af
Herstal Herb Grinder har medfert en vis forstyrrelse Graces og Hamonoyas marked, om end
af mindre karakter.

Vederlaget og erstatningen fastseettes skeansmeessigt pa dette grundlag til 30.000 kr.
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Efter den af Martin Herstal afgivne forklaring om de foranstaltninger, som Herstal traf i for-
bindelse med tilbagekaldelsen af det omstridte skaereblad, finder retten ikke grundlag for at
fastsla, at der er handlet forseetlig eller groft uagtsomt fra Herstals side efter, at proceserklae-
ringen blev afgivet. Herstal frifindes derfor for den af Grace og Hamonoya nedlagte pastand

4 om bgdestraf.

Efter sagens udfald, omfang og veerdi skal Herstal betale sagsomkostninger med 10.000 kr.

til Grace og 10.000 kr. til Hamonoya samt til deekning af retsafgift 3.300 kr.

Thi kendes for ret

Herstal A/S tilpligtes til Grace Manufacturing, Inc. og Hamonoya ApS at betale 30.000 kr.

med tilleeg af procesrente fra 1. februar 2012.

Herstal A/S forbydes at markedsfere og seelge produktet “Herb Grinder” svarende til sagens
bilag 4.

Samtlige eksemplarer af produktet ” Herb Grinder” svarende til sagens bilag 4, som er i

Herstal A/S” besiddelse beslaglegges.

Herstal A/S frifindes for den af Grace Manufacturing, Inc. og Hamonoya ApS nedlagte pa-

stand 4.
Herstal A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 11.650 kr. til Grace Manufacturing,

Inc. og 11.650 kr. til Hamonoya ApS. Sagsomkostningsbelaobet forrentes i henhold til rentelo-

vens § 8a.

Lisbet Friis Mette Christensen Annette Krath Poulsen
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(Sign.)
Udskriftens rigtighed bekraeftes
Sg- og Handelsretten, den



