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Tematiskt faktablad

Gemenskapsformgivningar

En formgivning ar en immateriell rattighet som skyddar en produkts utseende. Forordning
nr 6/2002" gav Europeiska unionen ett eget skyddssystem for sddana rattigheter genom att
inratta systemet med gemenskapsformgivningar.

Gemenskapsformgivningen dr en enhetlig rattighet med samma verkan i hela Europeiska
unionen. Den ger sdledes rattsinnehavaren ensamratt inom unionen att anvanda den och att
forbjuda tredje man att anvanda den utan hans samtycke. Skyddstiden &r fem dar och kan
forlangas till hogst 25 ar.

Registreringen  av  gemenskapsformgivningar ~ hanteras av  Europeiska  unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO), som ocksa ar behorig att prova ansokningar om
ogiltighetsforklaring av registrerade gemenskapsformgivningar. EUIPO:s beslut kan overklagas till
EUIPO:s overklagandenamnder. Europeiska unionens tribunal provar oOverklaganden om
ogiltighetsforklaring av beslut som fattats av 6verklagandenamnderna. Tribunalens avgdranden
kan overklagas till domstolen. For provning i domstolen kravs provningstillstand. Dessutom kan
ogiltighetsforklaring av en registrerad gemenskapsformgivning begdras pa nationell niva vid en
domstol for gemenskapsformgivningar som del av ett genkaromadl i en intrangstalan.

Vidare foreskriver forordning 6/2002 aven skydd for oregistrerade gemenskapsformgivningar.
De ar skyddade under en period pa tre ar fran det att de har offentliggjorts inom Europeiska
unionen.

Detta tematiska faktablad ger en dversikt Over rattspraxis om gemenskapsformgivning.

' Radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
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. Skyddskrav och ogiltighetsgrunder

1. Avgransning av formgivningen
a) Krav pa atergivning av formgivningen

e Dom av den 5 juli 2018, Mast-Jdgermeister/EUIPQO (C-217/17 P, EU:C:2018:534)

Mast-Jagermeister SE ansokte om registrering av tvd gemenskapsformgivningar. Skydd soktes
for "bagare”, men de atergivningar som getts in visade en bagare och en flaska.

EUIPO ansag att det inte kunde faststallas nagon ansokningsdag for ansokan, eftersom det inte
framgick av atergivningen av formgivningen om skydd soktes for bagaren, for flaskan eller for en
kombination av bada. Tribunalen ogillade 6verklagandet av detta beslut.

Domstolen ogillade overklagandet av tribunalens dom och fann att det utifrdn atergivningen av
formgivningen i registreringsansékan maste vara mojligt att tydligt identifiera formgivningen.

Vad betraffar lydelsen i artikel 36.1 c i forordning nr 6/2002, foreskriver den bestammelsen att
en ansokan om en registrerad gemenskapsformgivning ska innehdlla "en 3tergivning av
formgivningen som ar lamplig for avbildning”. Det ingdr i sjalva begreppet "dtergivning” att
formgivningen tydligt ska kunna identifieras. Det kan dessutom konstateras att artikel 4.1 e |
forordning nr 2245/2002 forvisso inte staller upp nagra ytterligare grundkrav an de som anges |
artikel 36.1 ¢ i forordning nr 6/2002, men den forstnamnda bestammelsen anger bland annat
att atergivningens kvalitet ska vara sadan att alla detaljer inom sokt skyddsomfang gar att urskilja
tydligt.

Denna bokstavstolkning bekraftas ocksa av en teleologisk tolkning av artikel 36.1 c i férordning
nr 6/2002, da denna ska bidra till ett val fungerande system for registrering av formgivningar.
Kravet pa grafisk atergivning har bland annat till syfte att sjdlva formgivningen ska definieras, sa
att det exakta foremalet for det skydd som den registrerade formgivningen ger innehavaren kan
faststallas.

Registreringen av en formgivning i ett offentligt register syftar till att gora formgivningen
tillganglig for behoriga myndigheter och for allmanheten, i synnerhet for ekonomiska aktorer.
For det forsta maste de behoriga myndigheterna kunna fa klar och tydlig kdinnedom om de
vasentliga bestandsdelarna av formgivningen, for att darigenom kunna fullgéra sina skyldigheter
avseende forhandsgranskningen av registreringsansokningarna, samt offentliggérandet och
uppratthallandet av ett val avpassat och exakt formgivningsregister. For det andra maste de
ekonomiska aktérerna klart och tydligt kunna forvissa sig om vilka formgivningar som ar
registrerade, och vilka registreringsansokningar som faktiska eller potentiella konkurrenter har
gett in, varigenom aktorerna kan erhdlla relevant information om tredje mans rattigheter. Ett
sadant krav syftar till att sakerstalla rattssakerheten for tredje man.

Kravet pa att atergivningen inte far innehdlla nagra oklarheter avseende den formgivning
registreringsansokan avser motiveras av att det ar mojligt att fa en ratt till prioritet baserat pa

3 Sedven dom av den 9 februari 2017, Mast-Jagermeister/EUIPO (Bégare) (T-16/16, EU:T:2017:68).
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ansokningsdagen. En otydlig ansdkan om registrering skulle medféra en risk for att en
formgivning vars skyddsomfang inte ar klart avgransat beviljades en alltfor langtgdende ratt till
prioritet.

Vad slutligen galler bedomningen i ett sammanhang noterade domstolen att artikel 12.2 i
forordning nr 2245/2002 foreskriver att en rattelse av en ansdkan om registrering inte far andra
atergivningen av den berdrda formgivningen. Detta innebdr med nodvandighet att
registreringsansokan, innan en ansokningsdag kan faststallas for den, maste innehdlla en
atergivning som gor det mojligt att faststalla det sokta skyddsomfanget.

Darfor maste atergivningen av den formgivning som registreringsansokan avser gora det mojligt
att tydligt identifiera formgivningen. Det foljer av artikel 46.2 i forordning nr 6/2002 att en
ansokan som innehdller brister avseende de krav som anges i artikel 36.1 i samma foérordning,
vilka inte har avhjalpts inom foreskriven tid, inte behandlas som en ansdkan om registrerad
gemenskapsformgivning och att det foljaktligen inte faststalls en ansokningsdag for den.

b) Krav pa synlighet

e Dom av den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
och C-405/15 P, EU.C:2017:720)*

Easy Sanitary Solutions BV var innehavare av en gemenskapsformgivning i form av en
duschranna. I-Drain, som eftertraddes av Group Nivelles NV, lamnade in en ansokan till EUIPO
om ogiltighetsforklaring av den omtvistade formgivningen, bland annat pa grund av att den inte
uppfyllde nyhetskravet. EUIPO:s 6verklagandendmnd ansdg att den omtvistade formgivningen
hade ny karaktar. Det beslutet ogiltigforklarades av tribunalen.

Domstolen ogillade Easy Sanitary Solutions och EUIPO:s 6verklaganden. Den fann att en
grundlaggande forutsattning for skydd ar att formgivningen ar synlig.

Nar den som ansdker om ogiltighetsforklaring gor gallande ogiltighet enligt artikel 25.1 b i
forordning nr 6/2002, ankommer det pa denne att tillhandahalla uppgifter som visar att den
omtvistade formgivningen inte uppfyller kraven i artiklarna 4-9 i namnda forordning.

Beddmningen av en formgivnings sarpragel ska goras i jamforelse med en eller flera specifika,
individualiserade, bestamda och identifierade formgivningar bland samtliga de formgivningar
som tidigare har gjorts tillgangliga for allmanheten.

Domstolen erinrade om att enligt artikel 3 a i forordning nr 6/2002 avses med en formgivning
"en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjalva produkten
och/eller i produktens ornament och som sarskilt kan vara linjer, konturer, farger, form,
ytstruktur och/eller material”. Harav foljer att inom ramen for regelsystemet i forordning
nr 6/2002 ar utseendet av avgorande betydelse for en formgivning,.

Saledes &r det en grundlaggande forutsattning for skydd att en detalj i en formgivning ar synlig.
Sasom anges i skal 12 i férordning nr 6/2002 bor skyddet for en formgivning inte utstrackas till
att omfatta sadana bestandsdelar som inte syns vid en normal anvandning av en produkt eller

4 Se aven avsnitten 1.2, "Nyhetskrav’, och 1.4.a, "Tillgangliggérande for allménheten: Bedémningskriterier” samt dom av den 13 maj 2015,

Group Nivelles/harmoniseringskontoret - Easy Sanitary Solutions (Duschranna) (T-15/13, EU:T:2015:281).
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sddana detaljer pa en sddan del som inte syns nar delen ar monterad eller som i sig inte
uppfyller kraven pa nyhet och sarpragel. Detaljer i en formgivning som av dessa skal inte
omfattas av skyddet bor darfor inte vagas in nar en bedémning gors om andra detaljer av
formgivningen uppfyller kraven for skydd.

Av ovanstdende foljer att EUIPO:s instanser maste ha tillgang till en bild av den tidigare
formgivningen som gor det mojligt att utréna hur den produkt som formgivningen ingar i ser ut
som en slutlig helhet och att sakert och exakt identifiera den tidigare formgivningen, sa att de
kan beddma huruvida den omtvistade formgivningen ar ny och sarpraglad.

Den som ansoker om ogiltighetsforklaring maste sadledes forse EUIPO med en exakt och
fullstandig identifiering och atergivning av den pastatt tidigare formgivningen, for att visa att den
omtvistade formgivningen inte kan registreras pa ett giltigt satt.

C) Begreppet "produkt” och innebdrden av beskrivningen

e Dom av den 13 juni 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO - Crown Hellas Can (Burkar)
(1-9/15, EU:T:2017:386)

Ball Beverage Packaging Europe Ltd var innehavare av en formgivning for burkar som
registrerats vid EUIPO enligt forordning nr 6/2002. Annulleringsenheten hade avslagit Crown
Hellas Can SA:s anstkan om ogiltighetsforklaring av formgivningen. Det beslutet upphavdes
dock av 6verklagandendmnden, som forklarade att formgivningen var ogiltig pa grund av
bristande sarpragel. Overklagandendmnden tog inte stallning till om formgivningen uppfyllde
nyhetskravet.

Detta beslut overklagades till tribunalen, som ogillade 6verklagandet och lamnade vardefulla
klargbranden om arten av forfarandet for registrering av gemenskapsformgivningar, begreppet
produkt i den mening som avses i artikel 3a i férordning nr 6/2002 och innebdrden av den
beskrivning av den omtvistade formgivningen som ska ges i registreringsansdkan enligt
artikel 36.3 a i samma férordning.

Tribunalen angav inledningsvis att eftersom fragan vad som utgjorde skyddsomfanget for den
omtvistade formgivningen var en del av den materiella prévningen av registreringen av denna
formgivning, kunde ett eventuellt stallningstagande av EUIPO i denna fraga under
registreringsforfarandet inte vara bindande for dverklagandenamnden med hansyn till att den
kontroll som EUIPO gor under detta registreringsforfarande vasentligen ar av formell och
summarisk art.

Darefter underkande tribunalen anmarkningen att dverklagandenamnden hade gjort en oriktig
beddmning nar den fann att den omtvistade formgivningen, det vill sdga atergivningen av tre
dryckesburkar i olika storlekar, inte utgjorde en produkt i den mening som avses i artikel 3 a i
forordning nr 6/2002. Tribunalen pdpekade att en formgivning endast kan bestd av ett enda
foremal, eftersom det i namnda artikel uttryckligen anges att det ar frdga om "en produkts”
utseende. Dock kan en kombination av artiklar utgora "en produkt” i den mening som avses i
den ovannamnda bestammelsen, om artiklarna ar estetiskt sammanférda, har ett funktionellt
samband med varandra och normalt sdljs som en enda produkt. Tribunalen fann att det i det
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aktuella fallet var uppenbart att de tre burkar som dtergavs i den omtvistade formgivningen inte
fyllde en gemensam funktion i den meningen att de inte hade en funktion som inte kunde fyllas
av var och en av dem separat, sdsom ar fallet med till exempel bordsbestick eller ett
schackbrade och schackpjaser.

Slutligen papekade tribunalen att en eventuell beskrivning i registreringsansokan inte kan
paverka de materiella bedémningarna av huruvida den aktuella formgivningen uppfyller kraven
pa nyhet och sarpragel. Beskrivningen har inte heller ndgon betydelse for frdgan vad som utgor
den aktuella formgivningens skyddsomfdng, en fraga som obestridligen ar knuten till
bedémningarna av om formgivningen uppfyller kraven pa nyhet och sarpragel.

2. Nyhet

e Dom av den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
och C-405/15 P, EU:C:2017:720)°

| denna dom, vars faktiska och rattsliga bakgrund det har redogjorts for ovan,® konstaterade
domstolen, som hade att préva ett dverklagande, att artikel 5.1 b i forordning nr 6/2002 inte gor
formgivningens nyhet beroende av vilka produkter den kan inforlivas i eller vilka den kan
tilldmpas pd. Domstolen erinrar dessutom om att enligt artikel 10.1 i forordning nr 6/2002 ska
en gemenskapsformgivnings skyddsomfang omfatta "varje formgivning” som inte ger en kunnig
anvandare ett annat helhetsintryck.

Det foljer vidare saval av artikel 36.6 i forordning nr 6/2002 som av artikel 19.1 i samma
forordning att en registrerad gemenskapsformgivning ska ge innehavaren ensamratt att
anvanda den aktuella formgivningen i samband med alla slags produkter och inte endast den
produkt som anges i registreringsansokan.

En gemenskapsformgivning kan darfor inte betraktas som ny om en identisk formgivning har
gjorts tillganglig for allmanheten, dven om den tidigare formgivningen skulle vara avsedd att inga
i eller anvandas for en annan produkt. Den omstandigheten att skyddet for en formgivning inte
ar begransat till endast de produkter som den &r avsedd att ingd i eller anvandas for medfor
med nddvandighet att bedomningen huruvida formgivningen ska betraktas som ny inte heller
ska vara begransad till endast de produkterna.

e Dom av den 6 juni 2013, KastenholzZharmoniseringskontoret — Qwatchme (Urtavior) (T-68/11,
EU:T:2013:298)/

Qwatchme A/S var innehavare av en gemenskapsformgivning for urtavior som registrerats vid
harmoniseringskontoret (numera EUIPO) enligt férordning nr 6/2002. Overklagandenamnden,
som bekraftade annulleringsenhetens Dbeslut, avslog Erich Kastenholz anstkan om

5 Se aven avsnitten I1.b, "Avgransning av formgivningen: Krav pa synlighet” och 14.a, 'Tillgangliggorande for allmanheten:
Bedomningskriterier”, samt dom av den 13 maj 2015, Group Nivelles/harmoniseringskontoret - Easy Sanitary Solutions (Duschranna)
(T-15/13, EU:T:2015:281).

6 Vad galler den faktiska och rattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt I.1.b, "Avgransning av formgivningen: Krav pa synlighet”.

7 Overklagandet av denna dom ogillades genom beslut av den 17 juli 2014, Kastenholz/harmoniseringskontoret (C-435/13 P, €] publicerat,
EU:C:2014:2124).
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ogiltighetsforklaring med motiveringen att den omtvistade formgivningen faktiskt skilde sig fran
de tidigare formgivningarna pa grund av skillnader mellan skivorna.

Tribunalen ogillade 6verklagandet av dverklagandenamndens beslut och fann att de motstaende
formgivningarna inte var identiska, eftersom deras utseende inte endast skilde sig at pa
ovasentliga punkter.

| denna dom behandlades séarskilt de krav pa nyhet och sarpragel som galler for skydd av
gemenskapsformgivningar. Tribunalen pdpekade att det framgar av artikel 5.2 i férordning
nr 6/2002 att tva formgivningar ska anses identiska om deras utseende endast skiljer sig at pa
ovasentliga punkter, det vill sdga pa punkter som inte uppfattas omedelbart och som saledes
inte medfor ndgra skillnader, inte ens sma, mellan formgivningarna.

E contrario ska det vid beddomningen av huruvida en formgivning uppfyller nyhetskravet prévas
om det finns skillnader mellan de motstdende formgivningarna som inte ar ovasentliga, dven om
de ar sma. | detta avseende slog tribunalen fast att ordalydelsen i artikel 6 i férordning nr 6/2002
gar langre an den i artikel 5. Det ar sdledes mojligt att de skillnader som konstateras mellan de
motstadende formgivningarna inom ramen for tilldmpningen av artikel 5 inte ar tillrackliga, sarskilt
om de ar sma, for att det helhetsintryck som en kunnig anvandare far ska kunna anses skilja sig
at i den mening som avses i artikel 6 i forordningen. | ett sddant fall kan den omtvistade
formgivningen anses ny enligt artikel 5 i forordning nr 6/2002, men den kommer inte att anses
ha sarpragel i den mening som avses i artikel 6 i samma forordning.

Eftersom kravet i artikel 6 i forordning nr 6/2002 gar langre an kravet i artikel 5 i samma
forordning galler omvant att skillnaden i helhetsintryck som en kunnig anvandare upplever, i den
mening som avses i artikel 6, enbart kan grunda sig pa forekomsten av objektiva skillnader
mellan de motstdende formgivningarna. Dessa skillnader maste sdledes vara tillrackliga for att
nyhetskravet i artikel 5 i férordning nr 6/2002 ska vara uppfyllt.

3. Sarpragel
a) Beddmningskriterier

e Dom avden 19 juni 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013)

Karen Millen Fashions Ltd hade designat en randig blus och en svart stickad topp och saluforde
dem i Irland. Dunnes Stores och Dunnes Stores (Limerick) Ltd kdpte exemplar av plaggen och lat
darefter tillverka kopior av dessa plagg utanfor Irland och boérjade salja dem i sina irlandska
butiker. Den 2 januari 2007 vackte Karen Millen Fashions talan och yrkade, bland annat, att
Dunnes skulle forbjudas att anvanda formgivningarna och forpliktas att betala skadestand. Efter
att tvisten natt Supreme Court (Hogsta domstolen, Irland) begarde den ett forhandsavgorande
fran EU-domstolen om beddmningen av en gemenskapsformgivnings sarpragel.

Domstolen slog fast att artikel 6 i férordning nr 6/2002 ska tolkas s3, att for att en formgivning
ska anses ha sarpragel ska det helhetsintryck som denna formgivning ger en kunnig anvandare
skilja sig fran det helhetsintryck en sddan anvandare ges av en eller flera tidigare formgivningar,
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bedémda separat, och inte fran det helhetsintryck denne ges av en kombination av enskilda
bestandsdelar som kommer fran flera tidigare formgivningar.

Eftersom artikel 6 hanvisar till det helhetsintryck som en kunnig anvandare far av en
formgivning som har gjorts tillganglig for allmanheten ska denna bestammelse tolkas sa, att
beddmningen av en formgivnings sarpragel ska goras i jamforelse med en eller flera specifika,
individualiserade, bestamda och identifierade formgivningar bland samtliga de formgivningar
som tidigare har gjorts tillgangliga for allmanheten.

e Dom av den 21 november 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXl/harmoniseringskontoret — Wenf
International Aavisers (Korkskruv) (T-337/12, EU:T:2013:601)

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, var innehavare av en gemenskapsformgivning for en
korkskruv. Wenf International Advisers Ltd anstkte om ogiltighetsforklaring av formgivningen pa
grund av Dbristande sarpragel. Harmoniseringskontoret (nu EUIPO) bifoll ansdkan om
ogiltighetsforklaring.

Tribunalen ogillade overklagandet och papekade att en formgivnings sarpragel i enlighet med
artikel 6 i forordning nr 6/2002 ska prévas genom att jamfora de helhetsintryck som en kunnig
anvandare far av de motstaende formgivningarna och med beaktande av den grad av frihet
formgivaren har haft. Sdledes ingar inte de nackdelar eller de olika anvandningsproblem med
den tidigare formgivningen som pastas ha avhjalpts genom den omtvistade formgivningen bland
de kriterier som kan beaktas for att prova en formgivnings sarpragel. For ovrigt ar syftet med
monsterratten, vilket framgar av artiklarna 1 och 3 i férordning nr 6/2002, att skydda en
produkts utseende och inte dess anvandnings- eller funktionssatt.

e Dom av den 16juni 2021, Davide Groppi/EUIPO - Viabizzuno (Bordslampa) (T-187/20,
EU:T:2021:363)% 9

Den 16 juli 2014 ansokte Davide Groppi Srl hos EUIPO om skydd for en gemenskapsformgivning
avseende en bordslampa. Efter registreringen av formgivningen ansokte Viabizzuno Srl om
ogiltighetsforklaring och dberopade till stod for denna artikel 25.1 b' jamford med artikel 6'" i
forordning nr 6/2002, rérande en formgivning fran tiden fore den 22 september 2011. Denna
tidigare formgivning forklarades ogiltig den 30 oktober 2018.

Den 22 november 2018 forklarade annulleringsenheten Davide Groppis formgivning ogiltig med
motiveringen att den inte hade sarpragel i den mening som avses i artikel 6 i forordning
nr 6/2002. Overklagandenamnden faststallde detta beslut och fann att den omstandigheten att

8 Provningstillstand beviljades inte for 6verklagandet av denna dom (beslut av den 26 november 2021, Davide Groppi/EUIPO, C-490/21 P, €]
publicerat, EU:C:2021:968).

9 Sedven avsnitt 1.3.b, "Sarpragel: Industrisektorn for den bertrda produkten”.

10| artikel 25.1 b i férordning nr 6/2002 anges att "[e]n gemenskapsformgivning far forklaras ogiltig endast om formgivningen inte uppfyller
kraven i artiklarna 4-[9] i férordningen”.

" Enligt artikel 6.1 i férordning nr 6/2002, med rubriken "Sarprégel”, ska en formgivning anses ha sarpragel om det helhetsintryck som en
kunnig anvandare far av formgivningen skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan anvandare far av en formgivning som har gjorts tillganglig
for allmanheten fére den dag da en ansékan om registrering lamnades in eller, om prioritet dberopas, fore prioritetsdagen. | artikel 6.2 i
férordningen preciseras dessutom att man vid prévningen av formgivningens sarpragel ska beakta den grad av frihet formgivaren har haft
vid utvecklingen av formgivningen.
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den tidigare formgivningen hade forklarats ogiltig saknade betydelse, eftersom det enda som
hade betydelse var huruvida formgivningen hade gjorts tillganglig for allmanheten.

Tribunalen ogillade Davide Groppis Overklagande med yrkande om ogiltighetsforklaring.
Tribunalen framholl for forsta gangen att ogiltighetsforklaringen under det administrativa
forfarandet av den tidigare formgivning som aberopats till stoéd for en ansokan om
ogiltighetsforklaring av en formgivning med stod av artikel 25.1 b i férordning nr 6/2002 inte far
nagra foljder. Dessutom preciserades granserna for den roll som de produkter i vilka
formgivningarna ingdr har vid provningen av en ogiltighetsgrund med stéd av namnda
bestammelse.

Tribunalen understrok att den omstandigheten att den tidigare formgivningen forklarats ogiltig
saknar betydelse, eftersom den gjorts tillganglig for allmanheten. Artikel 25.1 b i férordning
nr 6/2002 syftar namligen till att férhindra registrering av formgivningar som inte uppfyller
villkoren for skydd, sarskilt kravet pa att de ska vara "sarpraglade”, i den mening som avses i
artikel 6 i denna foérordning, och inte till att skydda en tidigare formgivning. Tribunalen erinrade
harvidlag om att de ogiltighetsgrunder som anges i namnda artikel inte utgor en del av skyddet
for en aldre rattighet, som endast tillkommer innehavaren av denna rattighet och vars ogiltighet
medfor att ogiltighetsforfarandet mot gemenskapsformgivningen saknar foremal, utan i princip
kan dberopas av var och en. Vad ndrmare bestamt géller bedémningen av en formgivnings
sarpragel enligt artikel 25.1 b och artikel 6 i férordning nr 6/2002, framhall tribunalen att det
framgar av skal 14 i samma forordning att en sadan beddmning ska bestd i att faststalla
huruvida det foreligger en klar skillnad mellan det helhetsintryck som en kunnig anvandare far
av formgivningen och det helhetsintryck denne ges av den samlade mangden av redan befintliga
formgivningar. Tribunalen preciserar att den tidigare formgivningen namligen enbart har till
funktion att pdvisa formgivningens tidigare standpunkt, vilken motsvarar den samlade mangden
av redan befintliga formgivningar for den aktuella produkten som har gjorts tillgangliga for
allmanheten vid tidpunkten for ingivandet av ansdkan om registrering av den aktuella
formgivningen. Tribunalen fann darfor att det enda som var av betydelse var att den tidigare
formgivningen gjorts tillganglig for allmanheten, och inte skyddsomfanget for namnda
formgivning till foljd av att dess registrering var giltig.

b) Industrisektorn fér den berérda produkten

e Dom av den 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/harmoniseringskontoret — Bosch Security Systems
(Kommunikationsutrustning) (T-153/08, EU:T:2010:248)'2

Shenzhen Taiden Industrial Co Ltd var innehavare av en gemenskapsformgivning avseende
kommunikationsutrustning, vilken registrerats vid harmoniseringskontoret (nu EUIPO) enligt
forordning nr 6/2002. Annulleringsenheten hade avslagit Bosch Security Systems BV:s ansokan
om ogiltighetsforklaring av  formgivningen. Det beslutet upphdvdes emellertid av
dverklagandendmnden, som fann att den omtvistade formgivningen saknade sarpragel, pa

2. Se dven avsnitt 1.3.¢, "Sarpragel: Kunnig anvandare”.
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grund av att skillnaderna mellan den formgivningen och den tidigare internationella
formgivningen inte var tillrackligt patagliga for att ge en kunnig anvandare olika helhetsintryck.

Beslutet dverklagades till tribunalen, som ogillade 6verklagandet. Tribunalen preciserade att
man, sasom framgar av skal 14 i forordning nr 6/2002, vid beddémningen av en formgivnings
sarpragel ska ta hansyn till arten av den produkt som formgivningen anvands for eller ingar i,
och i synnerhet den industrisektor dit den hor.

e Dom av den 16juni2021, Davide Groppi/EUIPO - Viabizzuno (Bordslampa) (T-187/20,
EU:T:2021:363)"3

| denna dom, vars faktiska och rattsliga omstandigheter har presenterats ovan,' erinrade
tribunalen, efter att ha konstaterat att registreringen av den omtvistade formgivningen pa ett
allmant satt hanvisar till belysning, om att faststallande av produktsektorn visserligen ar relevant
nar det ska faststallas vem den kunnige anvandaren ar och vilken uppmarksamhetsniva denne
har och vilken grad av frihnet formgivaren har vid utvecklingen av formgivningen samt eventuellt
vid jamforelsen av de helhetsintryck som en kunnig anvandare far av formgivningen, men att
faststallandet av namnda sektor emellertid inte kan innebdra att de produkter som avses med
de motstdende formgivningarna ska likna varandra eller omfattas av samma sektor. Tribunalen
papekade att artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002 inte innehaller nagot villkor om varuslagslikhet
och att om skyddet for en formgivning var beroende av produktens art, skulle det innebdra en
begransning av skyddet till att endast avse formgivningar som hor till en viss sektor.

e Dom av den 10 november 2021, Eternit/EUIPO - Eternit Osterreich (Paneler fér byggnation)
(T-193/20, EU:T:2021:782)

Efter en ansokan till EUIPO erholl Eternit (Belgien) registrering av en gemenskapsformgivning for
en byggpanel. Eternit Osterreich GmbH ingav en anstkan om ogiltighetsforklaring av namnda
formgivning, bland annat pa den grunden att formgivningen inte hade sarpragel'® i forhallande
till den tidigare formgivningen for en panel av typen bullerskarm. EUIPO forklarade den
omtvistade formgivningen ogiltig med motiveringen att den saknade sarpragel, eftersom den for
en kunnig anvandare vid en helhetsbeddémning liknade den tidigare formgivningen.

Tribunalen ogillade Eternits 6verklagande av EUIPO:s beslut. Tribunalen klargjorde i det malet i
forhallande till vilken av de motstdende formgivningarna som den berérda sektorn, den kunniga
anvandaren och graden av formgivarens frihet skulle definieras. Vidare preciserade tribunalen
huruvida de produkter som faktiskt saluférs och som de motstaende formgivningarna ingar i
eller anvands for ar relevanta for bedomningen av den omtvistade formgivningens sarpragel.

Tribunalen erinrade for det forsta om att bedémningen av den omtvistade formgivningens
sarpragel i huvudsak ska gbras genom en provning i fyra steg. De tre forsta stegen i
bedomningen, det vill saga faststallandet av den berdrda sektorn, den kunniga anvandaren och

3 Sedven avsnitt 1.3.a, "Sarpragel: bedomningskriterier”.

4 Vad géller den faktiska och rattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt 1.3.a, "Sarpragel: Bedomningskriterier”, s. 9.

5 Enligt artikel 25.1 b jamford med artikel 6 i forordning nr 6/2002 far en gemenskapsformgivning forklaras ogiltig om den saknar sarpragel,
for att det helhetsintryck som en kunnig anvandare far av formgivningen inte skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan anvandare far av en
formgivning som har gjorts tillganglig for allmanheten.
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formgivarens grad av frihet, ska endast goras i forhallande till den omtvistade formgivningen.
Eftersom den tidigare formgivningen kan hanfora sig till en helt annan sektor, dar en annan
kunnig anvandare och en annan grad av frihet for formgivaren ar aktuella, ar den inte relevant
for dessa tre forsta steg i bedémningen. Vad géller det fjarde steget, som bestar i en jamforelse
av de helhetsintryck som de motstaende formgivningarna ger, ska hansyn tas bade till den
omtvistade formgivningen och till den tidigare formgivningen.

For det andra papekade tribunalen att vid beddémningen av sarprageln kan, under vissa
forutsattningar, hansyn tas till de produkter som faktiskt salufors i vilka de motstdende
formgivningarna ingar eller anvands for. Vilka produkter som faktiskt salufors eller hur de
anvands ar relevant om den grafiska eller fotografiska atergivningen av formgivningen i fraga
inte i sig gor det mojligt att avgodra vilka aspekter av formgivningen som ar synliga eller hur
formgivningen uppfattas visuellt. De produkter som faktiskt saluférs kan namligen endast
beaktas i illustrativt syfte for att faststdlla de visuella aspekterna av formgivningarna. Det ar
sdledes inte mojligt att beakta en produkt som faktiskt salufors om formgivningen som anvands
for den eller som den ingér i awiker fran den registrerade formgivningen, eller om den uppvisar
sardrag som inte klart framgar av den grafiska atergivningen av formgivningen.

¢) Kunnig anvandare

e Dom av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P,
EU:C:2011:679)

PepsiCo Inc. var innehavare av en gemenskapsformgivning i form av ett cirkulart reklammedium.
Grupo Promer Mon Graphic SA lamnade in en ansokan till EUIPO om ogiltighetsforklaring av
denna formgivning med hanvisning bland annat till en tidigare formgivning. EUIPO:s
overklagandenamnd fann att de aktuella formgivningarna gav olika helhetsintryck hos den
kunniga anvandaren och att den omtvistade formgivningen darfor inte stod i strid med den
aldre rattighet som aberopats. Beslutet 6verklagades till tribunalen, som ogiltigforklarade
beslutet och fann att de skillnader som 6verklagandenamnden konstaterat inte rackte for att
den omtvistade formgivningen skulle ge en kunnig anvandare ett annat helhetsintryck an den
tidigare formgivningen.

Domen overklagades till domstolen, som ogillade overklagandet och klargjorde begreppet
kunnig anvandare.

En kunnig anvandare ar till sin natur sadan att vederbdrande, nar det ar maojligt, kommer att
gora en direkt jamforelse av de aktuella formgivningarna. Det kan emellertid inte uteslutas att en
sadan jamforelse inte later sig goras eller inte ar bruklig inom den berdrda sektorn. Detta kan
bland annat bero pa sarskilda omstandigheter eller pd egenskaper hos de foremal som de
aktuella formgivningarna forestaller. Unionslagstiftaren kan inte anses ha haft for avsikt att
formgivningar endast ska beddmas genom en direkt jamforelse, eftersom narmare
bestammelser i detta avseende saknas i forordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning.

6 Se dven dom av den 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/harmoniseringskontoret - PepsiCo (Cirkelformad reklamartikel) (T-9/07,
EU:T:2010:96), som presenteras i avsnitt 1.7, "Konflikt med en tidigare formgivning”.
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Vad betradffar den kunniga anvandarens grad av uppmadrksamhet ar det - aven om namnda
anvandare inte utgér en normalt informerad och skaligen uppmdrksam och medveten
genomsnittskonsument som vanligtvis uppfattar ett varumdrke som en helhet och inte dgnar sig
at att undersoka dess olika detaljer - inte heller fraga om en sakkunnig eller fackman som kan
uppfatta minsta skillnad pa detaljniva som skulle kunna foreligga mellan de motstaende
formgivningarna. Bestamningen "kunnig” tyder pad att anvandaren, utan att vara konstruktor eller
teknisk expert, kanner till de olika formgivningar som forekommer inom den berérda sektorn,
besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehélla och pa
grund av sitt intresse for produkterna ar relativt uppmarksam nar han eller hon anvander dem.

e Dom av den 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/harmoniseringskontoret — Bosch Security Systems
(Kommunikationsutrustning) (I-153/08, EU:T:2010:248)"”

| denna dom, vars faktiska och rattsliga ramar har beskrivits ovan,'® fortydligade tribunalen
begreppet kunnig anvandare genom att papeka att beteckningen "anvandare” forutsatter att
personen i frdga anvander den produkt som innefattar formgivningen for det andamal som
produkten ar avsedd for. Darutover tyder kvalificeringen "kunnig” pa att anvandaren, utan att
vara konstruktor eller teknisk expert, kanner till de olika formgivningarna som férekommer inom
den berorda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis
brukar innehdlla och pa grund av sitt intresse for produkterna ar relativt uppmarksam nar han
eller hon anvander dem. Denna omstandighet innebar dock inte att den kunniga anvandaren
ska vara kapabel att gora en distinktion mellan & ena sidan sddana aspekter av produktens
utseende som ar oundvikliga pa grund av dess tekniska funktion och & andra sidan sddana
aspekter som ar godtyckliga, nar detta inte ar en foljd av den erfarenhet vederbdrande har
samlat pa sig genom att anvanda produkten i fraga.

e Dom av den 14 juni 2011, Sphere Time/harmoniseringskontoret — Punch (Ett fickur fdst vid ett
band) (T-68/10, EU:T:2011:269)"°

Sphere Time var innehavare av en gemenskapsformgivning som registrerats vid
harmoniseringskontoret (nu EUIPO) avseende fickur fasta vid band, enligt férordning
(EG) nr 6/2002. Annulleringsenheten hade, genom att bifalla Punch SAS anstkan om
ogiltighetsforklaring, forklarat den omtvistade formgivningen ogiltig pa grund av att den saknade
sarpragel, da den gav samma helhetsintryck som tidigare formgivningar.

Overklagandendmnden faststallde efter éverklagande annulleringsenhetens beslut. Det beslutet
Overklagades till tribunalen, som ogillade Overklagandet och framhdll att begreppet kunnig
anvandare nar det galler reklamartiklar omfattar dels yrkesman som forvarvar dessa artiklar for
att saluféra dem till slutkonsumenterna, dels slutkonsumenterna sjdlva. Den drog av detta
slutsatsen att om en av de bada grupperna av kunniga anvandare uppfattar att formgivningarna

7 Se aven avsnitt 1.3.b, "Sarpragel: Industrisektorn for den berérda produkten”.
8 Vad galler den faktiska och rattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt 1.3.b, "Sarpragel: Industrisektorn for den berérda produkten”, s. 10.
19 Se dven avsnitten I.3.e, "Sarpragel: Helhetsintryck’, och 1.4.d, "Tillgangliggtrande for allmanheten: Nyhetsfrist”.
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ger samma helhetsintryck ar detta tillrackligt for att sla fast att den omtvistade formgivningen
saknar sarpragel.

e Dom av den 13 juni 2019, Visi/one / EUIPO - EasyFix (Informationshdllare for fordon) (1-74/18,
EU:T:2019:417)%°

Visi/one GmbH var innehavare av gemenskapsformgivningar som registrerats vid EUIPO och
som avsag "informationsstall, skyltar for fordon” enligt forordning nr6/2002. EUIPO:s
annulleringsenhet bifoll EasyFix GmbH:s ansokan om ogiltighetsforklaring och forklarade den
omtvistade formgivningen ogiltig pa grund av bristande sarpragel.

Overklagandendmndens beslut att faststélla annulleringsenhetens beslut overklagades till
tribunalen, som ogillade 6verklagandet och fann att skillnaderna mellan den omtvistade
formgivningen och den tidigare formgivningen inte var tillrackligt framtradande for att i sig ge
olika helhetsintryck hos den kunniga anvandaren.

Betraffande kunskapsnivan och uppmarksamhetsgraden hos den kunniga anvandaren, menade
tribunalen att det i synnerhet foljer av rattspraxis att denna referensperson - dven om han eller
hon har en viss niva av kunskap betréffande de olika formgivningar som finns inom den berérda
sektorn och har uppvisat en relativt hog grad av uppmarksamhet och sarskild vaksamhet nar
vederborande anvander dem - dock inte ar en sakkunnig eller fackman, sdsom i patentratten,
som kan uppfatta minsta skillnad pa detaljniva som skulle kunna foreligga mellan de motstaende
formgivningarna.

d) Formgivarens frihet

e Dom av den 13 november 2012, Antrax It/harmoniseringskontoret - THC (Vdrmeelement) (T-83/11
och T-84/11, EU:T:2012:592)

Antrax It Srl var innehavare av atta gemenskapsformgivningar som registrerats vid
harmoniseringskontoret (nu EUIPO) enligt forordning nr 6/2002, varav tva stycken, avseende
varmeelement, ifragasattes i detta mal. Annulleringsenheten hade bifallit en ansokan om
ogiltighetsforklaring fran The Heating Company och forklarat de omtvistade formgivningarna
ogiltiga pa grund av att nyhetskravet inte var uppfyllt. Overklagandendmnden upphavde
annulleringsenhetens beslut pa grund av bristfallig motivering och forklarade i sin tur de
omtvistade formgivningarna ogiltiga pa grund av bristande sarpragel.

Beslutet dverklagades till tribunalen, som ogiltigforklarade beslutet i den del de omtvistade
formgivningarna forklarats ogiltiga. Overklagandet ogillades i vrigt.

Detta mal gav domstolen tillfélle att klargora kriterierna for att faststélla graden av frihet for
formgivaren i samband med beddmningen av formgivningens sarpragel. Tribunalen framholl att
den grad av frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av en formgivning faststalls bland annat
utifrdn de krav som hanger samman med de egenskaper som ar nddvandiga pa grund av
produktens, eller en del av en produkts, tekniska funktion eller de krav som galler enligt lag for

20 Se gven avsnitt |.4.a, "Tillgdngliggbrande for allménheten: Bedomningskriterier”.
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den produkt for vilken formgivningen anvands. Dessa krav leder till att vissa sarskilda
egenskaper standardiseras och sdledes blir gegmensamma for de formgivningar som anvands for
den berdrda produkten. Ju storre formgivarens frihet ar vid utvecklingen av formgivningen, i
desto mindre utstrackning ar smarre skillnader mellan de formgivningar som jamfors saledes
tillrackliga for att de helhetsintryck som den kunniga anvandaren far ska skilja sig at. Omvant
galler att ju mer formgivarens frihet vid utvecklingen av formgivningen ar begransad, i desto
storre utstrackning ar smarre skillnader mellan de formgivningar som jamfors tillrackliga for att
de helhetsintryck som den kunniga anvandaren far ska skilja sig at. Om formgivaren séledes har
stor frihet vid utvecklingen av formgivningen stddjer det slutsatsen att de helhetsintryck som
den kunniga anvandaren far &r desamma nar det inte foreligger ndgra betydande skillnader
mellan de formgivningar som jamfors. Ett mattat konstnarligt utrymme, genom férekomsten av
andra formgivningar som ger samma helhetsintryck som de berdrda formgivningarna, ar
relevant genom att det kan medféra att den kunniga anvandaren ldttare uppfattar skillnader
mellan de olika formgivningarnas inre proportioner.

e Dom av den 10 september 2015, H&M Hennes & Mauritz’harmoniseringskontoret — Yves Saint
Laurent (Hanavdskor) (T-525/13, EU:T:2015:617)

Yves Saint Laurent SAS var innehavare av en gemenskapsformgivning avseende handvdskor som
registrerats vid harmoniseringskontoret (nu EUIPO) enligt forordning (EG) nr 6/2002.
Overklagandenamnden faststallde annulleringsenhetens beslut och avslog den ansékan om
ogiltighetsforklaring som H&M Hennes & Mauritz BV & Co KG gett in med stod av en tidigare
formgivning, med motiveringen att formgivaren hade en hog grad av frinet men att detta, fran
en kunnig anvandares synpunkt, inte utpldnade de betydande skillnader som foreldg mellan de
motstaende formgivningarna.

Tribunalen ogillade dverklagandet av dverklagandenamndens beslut och klargjorde begreppet
formgivarens grad av frihet.

Tribunalen erinrade om att den grad av frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av en
formgivning bland annat ar beroende av krav som foljer av de kannetecken som ar bestamda av
produktens, eller en del produktens, tekniska funktion och av krav som stalls p&d produkten
enligt tillamplig lagstiftning. Dessa krav leder till att vissa kannetecken standardiseras och
saledes blir gemensamma for flera formgivningar som anvands for den berérda produkten. Ju
storre formgivarens frihet ar vid utvecklingen av formgivningen, i desto mindre utstrackning ar
smarre skillnader mellan de formgivningar som jamfors tillrackliga for att de helhetsintryck som
den kunniga anvandaren far ska skilja sig at. Omvant galler att ju mer begransad formgivarens
frinet ar, i desto storre utstrackning racker sddana skillnader for att de helhetsintryck som den
kunniga anvandaren far ska skilja sig at. Om formgivaren har stor frinet vid utvecklingen av
formgivningen starker det saledes slutsatsen att det helhetsintryck som den kunniga
anvandaren far ar detsamma nar det inte foreligger ndgra betydande skillnader mellan
formgivningarna.

Tribunalen konstaterade vidare att artikel 6 i forordning nr 6/2002, som ror bedémningen av
formgivningars sarpragel, i artikel 6.1 foreskriver kriteriet om det helhetsintryck som de

motstaende formgivningarna ger, och i artikel 6.2 att formgivarens grad av frihet ska beaktas vid
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denna beddémning. Av dessa bestammelser framgar att beddmningen av en
gemenskapsformgivnings sarpragel bestar i en undersokning i fyra steg. Undersokningen syftar
till att faststélla 1) vilken sektor de produkter som formgivningen ar avsedd att inga i eller
anvandas for, 2) vem den kunnige anvandaren av dessa produkter &r med utgdngspunkt i
produkternas avsedda anvandning samt denne anvandares kunskap om formgivningens tidigare
standpunkt och uppmarksamhetsnivan vid jamforelsen - om majligt en direkt jamforelse - av de
aktuella formgivningarna, 3) den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av
formgivningen samt 4) resultatet av jamforelsen av de aktuella formgivningarna med beaktande
av den berdrda sektorn, graden av formgivarens frihet och de helhetsintryck som en kunnig
anvandare far av den omtvistade formgivningen och av varje tidigare formgivning som gjorts
tillganglig for allmanheten. Aven om den omsténdighet som ror graden av formgivarens frihet
kan "starka”, eller e contrario nyansera, slutsatsen angaende det helhetsintryck som var och en
av de aktuella formgivningarna ger, utgdr beddmningen av graden av formgivarens frihet
emellertid inte ett inledande, teoretiskt steg vid jamforelsen av det helhetsintryck som var och
en av de aktuella formgivningarna ger.

| det aktuella fallet fann tribunalen att dverklagandenamnden inte gjort fel nar den fann att
formgivarens frihet inte i sig kan vara avgoérande for bedomningen av en formgivnings sarpragel
men att den daremot ar en omstandighet som ska beaktas vid den beddmningen. Enligt
tribunalen var det en helt korrekt slutsats att formgivarens frihet snarare ar en omstandighet
som gor det majligt att nyansera bedémningen av den omtvistade formgivningens sarpragel an
en sjalvstandig omstandighet.

e Dom av den 6 juni 2019, Porsche/EUIPO - Autec (Motorfordon) (T-209/18, EU:T:2019:377) #

| denna dom ogillade tribunalen talan om ogiltigforklaring av det beslut som fattats av EUIPO:s
Overklagandenamnd, genom vilket denna forklarade den registrerade
gemenskapsformgivningen avseende serie 991 av bilmodellen Porsche 911 ogiltig pa grund av
bristande sarpragel i den mening som avses i artikel 6.1 i forordning nr 6/2002.

Malet avsag sarskilt rattsfragan huruvida det foreldg skyddsvard sarpragel nar den aktuella
formgivningen endast bestod av en "uppdatering” av en befintlig formgivning som redan var
skyddad. I det aktuella malet var det nodvandigt att klargéra huruvida serie 991 av bilmodellen
Porsche 911 i tillracklig grad skiljde sig fran den tidigare modellen i serie 997 for att den skulle
kunna skyddas som sadan. Med hansyn till att den ldngsta skyddstiden faststalls till 25 ar i
forordning nr 6/2002, skulle skydd av en "uppdaterad version” av en tidigare modell kunna
forlanga skyddstiden for den ursprungliga modellen med ytterligare 25 ar. Detta var karnfragan i
tvisten mellan bolaget Porsche och en leksakstillverkare som anvande formgivningen av Porsche
911 vid tillverkning och forsaljning av skalenliga modeller.

Tribunalen fann att skillnaderna mellan de tva serierna for Porsche 911 inte var tillrackligt
framtradande for att fran en kunnig anvandares perspektiv, det vill sdga anvandare av bilar i
allmanhet och inte anvandare av sportbilar, ge olika helhetsintryck av de tvd modellerna.
Samtliga ritningar av de aktuella formgivningarna visade att formgivningarna, genom sina

21 Provningstillstand beviljas inte for o6verklagandet av denna dom (beslut av den 24 oktober 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19P,
EU:C:2019:905).
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vasentliga egenskaper, sammanfoll till sin form och siluetten av karossen, saval vad géllde
dimensioner och proportioner som rutornas och doérrarnas form och placering.

| motsats till bolaget Porsches standpunkt fann tribunalen att formgivarens frinet, i den mening
som avses i artikel 6 i forordning nr6/2002, inte kunde begransas av konsumenternas
forvantningar - dessa vantade sig i forevarande fall att dterfinna formidén i den ursprungliga
formen i varje efterféljande serie - eftersom sadana forvantningar inte kunde betraktas som ett
lagstiftningskrav. Dessa forvantningar har namligen ingen anknytning till arten av eller det
avsedda andamalet med den produkt som formgivningen inforlivas i, det vill sidga ett
motorfordon, och en formgivare av bilar maste inte, oavsett estetiska eller kommersiella
dvervaganden, leva upp till dem for att sakerstalla funktionen hos den produkt som den aktuella
formgivningen ar avsedd att anvandas for.

e) Helhetsintryck

e Dom av den 14 juni 2011, Sphere Time/harmoniseringskontoret — Punch (Ett fickur fdst vid ett
band) (T-68/10, EU:T:2011:269) %2

| denna dom, vars faktiska och rattsliga bakgrund det har redogjorts for ovan,?® konstaterade
tribunalen att, vid den konkreta beddmningen av helhetsintrycket, provningen av tidigare
formgivningar inte ska isoleras till och enbart avse den grafiska atergivningen av dessa. | stallet
bor en helhetsbedémning goras av samtliga bestandsdelar, sa att det pa ett tillrackligt klart och
sakert satt kan slas fast vilket helhetsintryck den ifrdgavarande formgivningen ger.

Betraffande i synnerhet formgivningar som har anvants utan att registreras, ar det tankbart att
det inte finns en grafisk atergivning av samtliga relevanta detaljer som ar jamférbar med en
atergivning i en ansokan om registrering. Enligt tribunalen ar det saledes orimligt att begéra att
den som ansoker om ogiltighetsforklaring i samtliga fall ger in en sddan atergivning.

e Dom av den 10 november 2021, Sanford/EUIPO - Avery Zweckform (Etiketter) (T-443/20,
EU:T:2021:767) %*

Sanford LP var innehavare av en gemenskapsformgivning som registrerats vid EUIPO enligt
forordning nr 6/2002, avseende etiketter. Annulleringsenheten avslog Avery Zweckform GmbH:s
ansbkan  om  ogiltighetsforklaring.  Overklagandenamnden upphavde  emellertid
annulleringsenhetens beslut och forklarade den omtvistade formgivningen ogiltig pa grund av
bristande sarpragel, eftersom den gav samma helhetsintryck pa en kunnig anvandare som den
tidigare formgivning som aberopats av den som begart ogiltighetsforklaring.

Det beslutet 6verklagades till tribunalen, som ogillade ¢verklagandet och papekade, betraffande
jamforelsen av helhetsintryck vid beddémningen av sarprageln, att varumarken och kannetecken
pa formgivningarna saknar betydelse.

22 Se dven avsnitten 1.3.¢, "Sarpragel: Kunnig anvandare”, och 1.4.d, "Tillgangliggérande for allmanheten: Nyhetsfrist”.
23 Vad gller den faktiska och réattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt 1.3.c, "Sarpragel: Kunnig anvandare”, s. 13.
2 Se dven avsnitt I11.2.d, "Ansékan och forfaranden om ogiltighetsforklaring: Bevisning som inte getts in i tid".
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Den konstaterade att skillnaderna mellan de motstdende formgivningarna - som var
begransade till etikettens storlek, rullens hojd och antalet, placeringen av och storleken pd de
svarta tryckmarkeringarna - inte rackte for att ge en kunnig anvandare olika helhetsintryck.

Den papekade ocksd att de ord- och figurelement som aterfanns i de motstdende
formgivningarna var varumarken eller kannetecken som anbringats pa produkten for att ange
deras ursprung.

Dessa bestdndsdelar utgjorde inte sddana egenskaper hos produkten som ger de aktuella
varorna deras utseende och ar sdledes inte relevanta vid jamforelsen av helhetsintrycken.
Tribunalen tillade att dven om dessa bestandsdelar skulle kunna anses vara relevanta, var det
tydligt for den kunniga anvandaren att de anvandes for att ange produktens ursprung, vilket
innebar att denne i helhetsintrycket inte faste nagon vikt vid dem.

e Dom av den 27 april 2022, Group Nivellessharmoniseringskontoret — Easy Sanitary Solutions
(Duschrénna) (1-327/20, EU:T:2022:263)

| denna dom, dar de faktiska och réttsliga omstandigheterna ar desamma som i mal C-361/15,
som redogjorts for ovan,?> hade tribunalen att prova en ogiltighetstalan mot ett nytt beslut som
EUIPO fattat efter att ett forsta beslut forklarats ogiltigt, en ogiltighetsforklaring som vunnit laga
kraft.?® | ett nytt beslut avslog 6verklagandenamnden vid EUIPO anstkan om ogiltighetsforklaring
med motiveringen att den omtvistade formgivningen hade sarpragel och darmed, a fortiori,
skulle betraktas som ny. Detta beslut 6verklagades till tribunalen, som ogillade overklagandet
och hade tillfalle att klargora de relevanta faktorer som beaktades vid beddmningen av den
omtvistade formgivningens sarpragel.

Tribunalen bekraftade att den omtvistade formgivningen hade sarpragel. Till att borja med
understrok tribunalen att en tidigare formgivning som ingar i en annan produkt &n den som
berdrs av den omtvistade formgivningen i princip utgdr en tidigare formgivning av relevans for
beddmningen av sarpragel. Den preciserade vidare att de fel som overklagandenamnden
eventuellt gjort sig skyldig till genom att anse att de tidigare formgivningarnas utmdrkande
egenskaper endast utgjorde en del av en duschranna inte paverkade beslutets lagenlighet,
eftersom jamforelsen med de kompletta formgivningarna inte var behaftad med nagot fel.
Eftersom en tidigare formgivning ska bedomas i sin helhet var endast de formgivningar som
avsag kompletta duschrannor relevanta. Med beaktande av den omtvistade formgivningens
eleganta och minimalistiska utseende ger denna formgivning slutligen ett annat helhetsintryck
an den tidigare formgivningen, som hade mer funktionella och icke-dekorativa sardrag.

25 Betraffande den faktiska och réattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt I.1.b, "Avgransning av formgivningen: Krav pa synlighet”, s. 4.
26 Se dom av den 13 maj 2015, Group Nivelles/EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Duschranna) (T-15/13, EU:T:2015:281).
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4. Tillgangliggérande for allmanheten
a) Bedomningskriterier

e Dom avden 13 februari 2014, H. Gautzsch GroBhandel (C-479/12, EU:C:2014:75)

MUnchener Boulevard Mdbel Joseph Duna GmbH hade i Tyskland salufort en modell av
tradgardspaviljong med baldakin, vilken skapades ar2004. Foretaget havdade att dess
formgivning var skyddad som en oregistrerad gemenskapsformgivning och vackte intrangstalan
mot H. Gautzsch  Grol3handel GmbH & Co KG, som sedan d&r2006 saluforde en
tradgardspaviljong som tillverkats av ett foretag etablerat i Kina. Minchener Boulevard Mobel
Joseph Duna havdade att denna tradgardspaviljong var en kopia av den modell som foretaget
var rattighetshavare till och som fanns i broschyrer som hade distribuerats till de viktigaste
aktorerna i branschen.

Domstolen uttalade sig, med anledning av att en begaran om férhandsavgérande lamnades in,
om begreppet "tillgangliggérande for allmanheten”. Den slog fast att artikel 11.2 i férordning
nr 6/2002 ska tolkas s, att det &r mojligt att anse att en oregistrerad formgivning rimligen kunde
ha blivit kand vid normal yrkesmassig verksamhet i specialiserade kretsar inom den berorda
sektorn inom unionen, eftersom avbildningar av denna formgivning hade distribuerats till
naringsidkare som ar verksamma inom denna sektor, och att det ankommer pa domstolen for
gemenskapsformgivningar att bedéma om sa ar fallet mot bakgrund av omstandigheterna i det
vid den domstolen anhéngiga malet.

Vad géller artikel 7.1 forsta meningen i férordning nr 6/2002 ska den tolkas s3, att det ar mojligt
att anse att en oregistrerad formgivning, trots att den gjorts tillganglig for tredje man utan nagon
uttalad eller tyst dverenskommelse om konfidentialitet, inte rimligen kunde ha blivit kand vid
normal yrkesmassig verksamhet i specialiserade kretsar inom den bertrda sektorn inom
Europeiska unionen, eftersom den enbart gjorts tillganglig for ett enda foretag inom denna
sektor eller enbart presenterats i ett foretags utstaliningslokaler utanfor unionen. Det
ankommer pa domstolen for gemenskapsformgivningar att bedéma om sa ar fallet mot
bakgrund av omstandigheterna i det vid den domstolen anhangiga malet.

e Dom av den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P
och C-405/15 P, EU:C:2017:720) %’

| denna dom, vars faktiska och réattsliga bakgrund har redovisats ovan,?® fann domstolen i ett
mal om 6verklagande att det endast ar nédvandigt att jamfora en formgivning med en annan for
att faststalla den forstnamnda formgivningens nyhet och sarpragel om den sistnamnda har
gjorts tillganglig for allmanheten. Nar en formgivning anses ha tillgangliggjorts for allmanheten ar
detta relevant for prévningen av bade nyhetskravet och sarprageln.

27 Se aven avsnitten I.1.b, "Avgransning av formgivningen: Krav pa synlighet”, och 1.2, "Nyhet”, samt domen av den 13 maj 2015, Group

Nivelles/harmoniseringskontoret — Easy Sanitary Solutions (Duschranna) (T-15/13, EU:T:2015:281).
28 Vad giller de faktiska och rattsliga omstandigheterna i tvisten, se avsnitt I.1.b, "Avgransning av formgivningen: Krav pa synlighet”, s. 4.

18

Mars 2023


https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-479/12
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-479/12
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-361/15
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-361/15
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-15/13
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-15/13

Gemenskapsformgivningar

Med begreppet den "berdrda sektorn” i den mening som avses i artikel 7.1 i férordning
nr 6/2002 avses inte endast sektorn for den produkt som den omtvistade formgivningen ar
avsedd att ingd i eller anvandas for.

Det finns inget som sager att den kunniga anvandaren av den produkt som den omtvistade
formgivningen ingdr i eller anvands for maste kanna till den tidigare formgivningen, nar
sistnamnda formgivning ingar i en produkt i en annan industrisektor &n den som berors av den
omtvistade formgivningen eller anvands for en sadan produkt.

e Dom av den 13 juni 2019, Visi/one / EUIPO - EasyFix (Informationshdllare for fordon) (1-74/18,
EU:T:2019:417) %

| denna dom, vars faktiska och rattsliga ramar har beskrivits ovan,®® klargjorde tribunalen att
man for att faststalla att en tidigare formgivning har tillgangliggjorts for allmanheten maste gora
en analys i tva steg. For det forsta ska det understkas om de omstandigheter som presenteras i
ansokan om ogiltighetsforklaring styrker dels faktiska omstdndigheter som utgor ett
tillgangliggbrande av en formgivning for allmanheten, dels att tillgangliggdrandet skett fore
ansokningsdagen eller prioritetsdagen for den omtvistade formgivningen. For det andra maste
det, om innehavaren av den omtvistade formgivningen har pastatt motsatsen, undersokas om
de namnda faktiska omstandigheterna vid normal affarsverksamhet rimligen kunde ha varit
kanda i specialiserade kretsar inom den berdrda sektorn inom unionen. | annat fall betraktas ett
tillgangliggdrande som utan verkan och beaktas inte.

| detta fall beddmde tribunalen att det visserligen kunde beklagas att EUIPO:s administration
oversant de bada kataloger som finns i bilaga B till anstkan om ogiltighetsforklaring till
klaganden i en icke sammanhangande nummerordning som inte Overensstamde med
sidnumreringen i originalkatalogerna, men den fann att en sadan omstandighet inte kunde
aventyra lagligheten av det Overklagade beslutet nar det gallde bevisningen for de faktiska
omstandigheter som innebar att den informationshallare for fordon som atergavs i punkt 4 i det
Overklagade beslutet avseende denna bilaga B skulle anses ha gjorts tillganglig for allmanheten
och som styrkte att detta gjorts tidigare, sarskilt bevisvardet av dessa handlingar i syfte att
faststalla att den tidigare formgivningen gjorts tillganglig for allmanheten. Vidare hade klaganden
inte styrkt eller ens pastatt att omstandigheterna i malet rimligen kunde utgéra hinder for att
dessa faktiska omstandigheter kunde ha blivit kanda vid normal yrkesmassig verksamhet i
specialiserade kretsar inom den berdrda sektorn inom unionen. Da det saknades indicier pa
motsatsen som skulle ha gjort det mojligt att anse att dessa kataloger inte hade spridits inom
dessa specialiserade kretsar, gjorde 6verklagandendmnden inte ndgon felaktig bedémning nar
den fann att den tidigare formgivningen hade gjorts tillganglig for allmanheten.

2% Se dven avsnitt 1.3.¢, "Sarpragel: Kunnig anvandare”.
30 Vad gller den faktiska och réattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt 1.3.c, "Sarpragel: Kunnig anvandare”.
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b) Presumtion om tillgangliggdrande for allmanheten

e Dom av den 21 maj2015, Senz Technologies/harmoniseringskontoret - Impliva (Paraplyer)
(1-22/13 och T-23/13, EU.T:2015:310)

Senz Technologies BV var innehavare av tva gemenskapsformgivningar som registrerats vid
harmoniseringskontoret (nu EUIPO) i enlighet med foérordning (EG) nr 6/2002, avseende
paraplyer. Annulleringsenheten biféll Impliva BV:s anstkan om ogiltighetsforklaring och
forklarade de omtvistade formgivningarna ogiltiga pa grund av att de, trots sin nyhet, saknade
sarpragel i forhallande till ett &ldre, offentliggjort patent.

Overklagandendmndens beslut att faststélla annulleringsenhetens beslut 6verklagades till
tribunalen, som bif6ll dverklagandet. Tribunalen erinrade om att en formgivning anses ha gjorts
tillganglig for allmanheten nar den part som gor géllande att sa skett har visat att det foreligger
sadana omstandigheter som innebéar att formgivningen ska anses ha gjorts tillganglig for
allmanheten och att denna presumtion galler oberoende av var de omstandigheter som utgor
tillgangliggdrandet har agt rum.

Huruvida personer som ingdr i specialiserade kretsar inom den berérda sektorn rimligen kunde
ha fatt kdannedom om handelser som ager rum utanfor unionen ar enligt tribunalen en fraga
rorande de faktiska omstandigheterna vars svar beror pa omstandigheterna i det enskilda fallet.
Vid denna beddémning ska det prévas huruvida det finns anledning att utifrdn de faktiska
omstandigheterna, som den part som bestrider att formgivningen har gjorts tillganglig for
allmanheten ska tillhandahalla, anse att personer inom dessa kretsar faktiskt inte hade mojlighet
att fa kdnnedom om de presumtionsgrundande omstandigheterna, samtidigt som man beaktar
vilken kunskap som rimligen kan kravas av personer i dessa kretsar om formgivningens tidigare
standpunkt (state of the art). Dessa faktiska omstandigheter kan avse vilka personer som ingar i
de specialiserade kretsarna, deras kvalifikationer, sedvanjor och beteenden, verksamhetens
rackvidd, deras narvaro vid evenemang dar formgivningar presenteras, de berorda
formgivningarnas kannetecken, sdsom deras samspel med andra produkter eller branscher, och
kannetecken for de produkter som den aktuella formgivningen har blivit integrerad i, sarskilt hur
teknisk den berdrda produkten ar. En formgivning kan i vart fall inte anses vara kand vid normal
yrkesmassig verksamhet om personer i specialiserade kretsar inom den berdérda sektorn bara
kunde upptacka den av en slump.

Tribunalen pdpekade vidare att artikel 7.1 i férordning nr 6/2002 inte kraver att den tidigare
formgivningen har anvants for produktion eller marknadsforing av en produkt. Den
omstandigheten att en formgivning aldrig har ingdtt i en produkt kan vara av betydelse endast
om det visas att specialiserade kretsar inom den berorda sektorn vanligtvis inte gor sokningar i
patentregistren eller att de inte i allmanhet tillméater patent nagon betydelse.
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C) Bevis pa tillgangliggdrande for allmanheten

e Dom av den 27 februari 2018, Gramberg/EUIPO - Mahdavi Sabet (Fodral till mobiltelefon)
(T-166/15, EU:T:2018:100)

Mahdavi Sabet beviljades registrering av en gemenskapsformgivning avseende ett fodral till
mobiltelefoner. Claus Gramberg ansokte hos EUIPO om ogiltighetsforklaring av den
formgivningen pa grund av att nyhetskravet inte var uppfyllt. For att styrka att formgivningen
hade tillgangliggjorts for allmanheten gav han in skarmutskrifter fran webbplatsen amazon.de.
EUIPO:s overklagandenamnd avslog ansokan om ogiltighetsforklaring med motiveringen att
bevisningen inte styrkte tillgangliggdrande.

Tribunalen bifoll dverklagandet av beslutet och uttalade sig om bevisvardet av bevisning hamtad
fran en webbplats for forsaljning pa natet vilken dberopats for att visa att en formgivning gjorts
tillganglig for allmanheten.

For det forsta ska en formgivning anses ha gjorts tillganglig for allmanheten nar den part som
gor gallande att sa skett har visat att det foreligger sddana omstandigheter som innebar att
formgivningen ska anses ha gjorts tillganglig for allmanheten. For att motbevisa denna
presumtion dligger det daremot den part som bestrider att formgivningen har gjorts tillganglig
att pa ett tillfredsstallande satt styrka att omstandigheterna i malet rimligen kunde utgéra hinder
for att de forhadllandena kunde ha blivit kanda i specialiserade kretsar inom den berérda sektorn
vid normal yrkesmassig verksamhet. Tillgangliggorande av den tidigare formgivningen kan inte
styrkas genom sannolikheter eller antaganden, utan det maste bygga pa konkreta och objektiva
omstandigheter som visar att den tidigare formgivningen verkligen gjorts tillganglig for
allmanheten.

Olika delar av den bevisning som tillhandahalls av den som ansoker om ogiltighetsforklaring ska
beddmas i férhallande till varandra. Aven om delar av bevisningen i sig kan vara otillrackliga for
att styrka att en tidigare formgivning har tillgangliggjorts, kan de namligen nar de kopplas till eller
beddms gemensamt med andra handlingar eller uppgifter bidra till att styrka ett
tillgangliggdrande. For att bedoma bevisvardet av en handling ar det nodvandigt att kontrollera
trovardigheten och aktheten av de uppgifter den innehaller. Hansyn behover tas till bland annat
handlingens ursprung, omstandigheterna nar den utarbetades, vem den ar riktad till och
huruvida dess innehall verkar fornuftigt och trovardigt.

Det framgar av géllande unionslagstiftning avseende gemenskapsformgivning for det forsta att
den som ansoker om ogiltighetsforklaring ar fri att valja den bevisning som denne anser lamplig
att lagga fram vid EUIPO till stod for ansokan om ogiltighetsforklaring och vidare att EUIPO ar
skyldig att undersoka all bevisning som lagts fram for att avgdra om den verkligen styrker att den
tidigare formgivningen har offentliggjorts.

Aven om det kan forefalla rimligt att anse att innehéllet pa en webbplats kan &ndras nar som
helst och att det kan vara svart att i efterhand kontrollera innehéllet, kan sddana 6vervaganden
inte tillampas pa utskrifter av e-handelsportalen amazon.de, som, omedelbart fére uppgiften om
vilken dag anbudet var tillgangligt pa den webbplatsen, innehdller ett ASIN-nummer (Amazon
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Standard Identification Number), som ar ett unikt referensnummer som tilldelas varje artikel i
katalogen och gor det mojligt att identifiera artikeln pa webbforsaljningsplattformen Amazon.

Att automatiskt tilldmpa antagandet att innehallet pd en webbplats eller andra elektroniska
dokument kan andras nar som helst, utan att hysa allvarliga och bestyrkta tvivel pa att
bevisningen har andrats i forevarande mal, innebar att den princip gors verkningslés som har
slagits fast i unionens rattspraxis enligt vilken de bevis som har tillhandahallits av den som
ansokt om ogiltighetsforklaring ska bedomas i forhallande till varandra.

e Dom av den 6juni2019, Rietze/EUIPO - Volkswagen (Fordon VW Caddy) (T-192/18,
EU:T:2019:379)

Tribunalen faststallde i sin dom EUIPO:s beslut att formgivningen avseende fordonet VW Caddy
var ny i den mening som avses i artikel 5 i forordning nr 6/2002 och hade sarpragel i den
mening som avses i artikel 6 i samma forordning. Det var ett ogiltighetsforfarande som inletts av
klaganden, Rietze, ett tyskt bolag som saluférde miniatyrbilar, som gav upphov till det malet. Den
omtvistade formgivningen var en formgivning som avsag fordonet VW Caddy, som Volkswagen
lanserat pa marknaden ar 2011. For att styrka att en tidigare formgivning gjorts tillgénglig,
hanvisade klaganden till en tidigare modell av det fordonet, namligen VW Caddy (2K) Life, som
lanserades ar 2004.

Tribunalen godtog inte klagandens argument att EUIPO for det forsta borde ha gjort en
awagning mellan de motstaende formgivningarnas kannetecken, for det andra bedémt deras
gemensamma drag och for det tredje skiljt mellan deras estetiska och tekniska egenskaper.

Vidare underkéande tribunalen klagandens argument att EUIPO hade underlatit att beakta viss
bevisning dar en illustration av den tidigare formgivningen atergavs. Tribunalen erinrade om att
det ankommer pa den som har gett in ansékan om ogiltighetsforklaring att tillhandahalla exakta
och fullstandiga atergivningar av den tidigare formgivningen och att det inte kan fordras att
dverklagandendmnden kombinerar olika bilder av varan dar den tidigare formgivningen ingar
eller att den ersatter en bestandsdel som dterges pa de flesta bilderna med en bestandsdel som
aterfinns pa endast en bild.

e Dom av den 20 oktober 2021, IMS Sports/EUIPO - Inter-Vion (Hdrband i en spiral) (T-823/19,
EU:T:2021:718)

JMS Sports sp. z 0.0. var innehavare av den gemenskapsformgivning avseende ett harband i en
spiral som gavs in till EUIPO den 24 juni 2010. Inter-Vion S.A. ansdkte om ogiltighetsforklaring av
denna formgivning, bland annat med hanvisning till att nyhetskravet inte var uppfyllt. For att
styrka att de tidigare formgivningarna gjorts tillgangliga ingav bolaget skarmdumpar av
webbplatser fran ar 20009.

EUIPO:s overklagandenamnd fann att det hade styrkts att tidigare formgivningar, som var
identiska med den omtvistade formgivningen, redan hade gjorts tillgangliga.
Overklagandenamnden fann darfor att den omtvistade formgivningen inte var ny.
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Overklagandenamndens beslut éverklagades till tribunalen, som ogillade Gverklagandet och
klargjorde bevisvardet av bevisning fran webbplatser som dberopas for att styrka vid vilken
tidpunkt en formgivning gjorts tillganglig for allmanheten.?’

Inledningsvis awisade tribunalen bevisningen som aberopats for forsta gangen vid tribunalen
och som erhéllits genom fritt tillgangliga verktyg sdsom sokmotorn Google eller Wayback
Machine. Den omfattades namligen inte av de faktiska omstandigheterna i arendet vid
Overklagandenamnden och kunde darfor inte beaktas vid provningen av det oOverklagade
beslutets lagenlighet.

Tribunalen papekade darefter, efter det att den erinrat om att den som ansoker om
ogiltighetsforklaring har en mojlighet att valja den bevisning som den finner lamplig, att
framtradandet av en bild av en formgivning pa internet kan kvalificeras som "publicering” och
sdledes utgor ett "tillgangliggdrande for allmanheten”. Tribunalen slog fast att skarmdumpar inte
har ett begransat bevisvarde.

| det aktuella fallet konstaterade tribunalen att skarmdumparna av webbplatserna tydligt visade
formgivningar som var identiska med den omtvistade formgivningen, de fullstandiga URL-
adresserna®? for dessa webbplatser, samt datumet for tillgangliggérande for allmanheten, som
lag fore den dag da ansokan om registrering av den omtvistade formgivningen lamnades in.
Dessutom innehdll en skarmdump andra tidsangivande uppgifter, i form av kommentarer fran
internetanvandare, vilka styrkte tillgangliggdrande for allmanheten den 1 november 20009.

Tribunalen understrok vidare att enbart den abstrakta mojligheten att innehallet i eller datumet
for en webbplats kan ha manipulerats inte ar ett tillrackligt skal for att ifrdgasatta trovardigheten
av bevis som bestdr av en skarmdump av namnda webbplats. Trovardigheten kan endast
ifrdgasattas genom aberopande av omstandigheter som konkret tyder pd manipulation. Aven
om skarmdumpen fran Wayback Machine inte inneholl nagon bild av produkten, utgjorde den
en relevant informationskalla som bekraftade tillforlitligheten av skdarmdumpen av en av de
aktuella webbplatserna. Tribunalen fann det darfor styrkt att ett tillgangliggérande hade skett.

Vad slutligen gallde fordelningen av bevisbordan angav tribunalen att eftersom den part som
ansokt om ogiltighetsforklaring lagt fram bevis som hamtats fran internet och som visade att de
tidigare formgivningarna hade gjorts tillgangliga for allménheten, ankom det pa innehavaren av
formgivningen att visa att denna bevisning inte var trovardig. | detta avseende kravdes det inte
av klaganden att denne visade att en webbplats manipulerats, utan denne maste ange konkreta
omstandigheter som skulle kunna utgéra trovardiga tecken pa manipulation, sdsom uppenbara
tecken pd forfalskning, obestridliga motsagelser i de lamnade uppgifterna eller uppenbara
inkonsekvenser som motiverade tvivel om skarmdumparnas akthet.

31 Iden mening som avses i artikel 7.1 i forordning nr 6/2002.
32 Uniform Resource Locator.
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d) Nyhetsfrist

e Dom av den 14 juni 2011, Sphere Time/harmoniseringskontoret - Punch (Ett fickur fdst vid ett
band) (T-68/10, EU:T:2011:269) %3

| denna dom, vars faktiska och réttsliga bakgrund det har redogjorts for ovan,®* stallde
tribunalen som villkor for tilldmpningen av artikel 7.2 i férordning nr6/2002 i ett
ogiltighetsforfarande att innehavaren av den formgivning som ansokan om ogiltighetsforklaring
avser maste visa att denne antingen ar formgivare till den formgivning som aberopas till stod for
ansokan eller ar dennes rattsinnehavare. Enligt artikel 7.2 i férordning (EG) nr 6/2002 kan man
bortse fran offentliggérande om en formgivning, for vilken skydd begars, har gjorts tillganglig for
allmanheten antingen av formgivaren eller dennes rattsinnehavare, eller av en tredje part pa
grundval av information som tillhandahallits eller handlingar som utforts av formgivaren eller
dennes rattsinnehavare, under den tolvmanadersperiod som foregdr dagen for ingivandet av
ansokan om registrering eller prioritet.

5. Formgivning som utgor en del av en sammansatt produkt

a) Skyddskrav

e Dom av den 9 september 2014, Biscuits Poult/harmoniseringskontoret — Banketbakkerij Merba
(Kaka) (T-494/12, EU:T:2014:757)

Biscuits Poult SAS var innehavare av en gemenskapsformgivning som registrerats vid
harmoniseringskontoret (nu  EUIPO) enligt forordning nr 6/2002, avseende kakor.
Overklagandenamnden upphavde annulleringsenhetens beslut att avsla Banketbakkerij Merba
BV:s anstkan om ogiltighetsforklaring och forklarade den omtvistade formgivningen ogiltig pa
grund av bristande sarpragel.

Tribunalen ogillade dverklagandet av dverklagandenamndens beslut och fann att de icke synliga
egenskaperna hos den omtvistade produkten, vilka inte hade samband med dess utseende, inte
kunde beaktas vid bedémningen av huruvida den omtvistade formgivningen kunde skyddas.

Tribunalen klargjorde i sin dom att artikel4.2 i forordning nr6/2002 utgdr en
specialbestammelse som specifikt avser formgivning av eller som ingar i en produkt som utgor
en bestandsdel i en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3¢ i samma
forordning. Enligt denna bestammelse skyddas dessa formgivningar endast, for det forsta, om
bestdndsdelen, nar den har infogats i den sammansatta produkten, forblir synlig vid normal
anvandning av denna, och for det andra, om sddana synliga detaljer i bestandsdelen i sig
uppfyller kraven pd nyhet och sarpragel. Med beaktande av den sarskilda karaktdren av
bestandsdelarna i en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel 3 ¢ i férordning
nr 6/2002, vilka kan vara foremal for produktion och saluféring som skiljer sig fran produktionen
och saluféringen av den sammansatta produkten, ar det rimligt att lagstiftaren medger

33 Se dven avsnitten 1.3.¢, "Sarpragel: Kunnig anvandare”, och 1.3.e., "Helhetsintryck”.
34 Vad giller den faktiska och réattsliga bakgrunden till tvisten, se avsnitt 1.3.c, "Sarpragel: Kunnig anvandare”, s. 13.
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mojligheten att de registreras som en formgivning, under forutsattning att de forblir synliga efter
det att de har infogats i den sammansatta produkten och endast avseende de delar av de
aktuella bestandsdelarna som ar synliga vid normal anvandning av den sammansatta produkten
och endast i den man som dessa delar ar nya och har sarpragel. Av detta drog tribunalen
slutsatsen att nar en produkt - i det aktuella fallet en kaka - inte ar en sammansatt produkt i
den mening som avses i artikel 3 ¢ i forordning nr 6/2002, eftersom den inte bestar av flera
utbytbara bestdndsdelar, sd att produkten kan tas isar och dter hopfogas, gor
Overklagandenamnden inte en oriktig bedomning om den finner att de icke synliga detaljerna i
produkten, vilka inte kan hanforas till dess utseende, inte kan beaktas vid beddomningen av om
formgivningen kan vara foremal for skydd.

e Dom av den 3oktober 2014, Cezar/harmoniseringskontoret - Poli-Eco (Insats) (T-39/13,
EU:T:2014:852)

Cezar Przedsiebiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewinski var innehavare av en
gemenskapsformgivning avseende golvlister som registrerats vid harmoniseringskontoret (nu
EUIPO) enligt forordning nr 6/2002. Annulleringsenheten bifoll Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp.
7 0.0.:5 anstkan om ogiltighetsforklaring och forklarade formgivningen ogiltig pd grund av att
den inte var ny.

Tribunalen  bifoll  6verklagandet av  Overklagandenamndens  beslut att  faststallda
annulleringsenhetens beslut. Tribunalen fann att en gemenskapsformgivnings nyhet och
sarpragel inte kan beddmas genom att jamféra den med en tidigare formgivning som, i
egenskap av del av en sammansatt produkt, inte ar synlig vid normal anvandning.

Synlighetskravet i skal12 i forordning nr6/2002 - som innebar att skyddet for
gemenskapsformgivningar inte ska utstrackas till att omfatta sadana bestandsdelar som inte
syns vid en normal anvandning av en produkt eller sddana detaljer i en bestandsdel som inte
syns nar bestandsdelen &r monterad - ar sdledes tillampligt pa den tidigare formgivningen.

e Dom av den 28 oktober 2021, Ferrari (C-123/20, EU:C:2021:889)

Den 2 december 2014 presenterade Ferrari SpA for forsta gangen for allmanheten bilmodellen
FXX K i ett pressmeddelande med tva fotografier som visade en bild av fordonet sett fran sidan
och en bild av fordonet sett framifran.

Fran ar 2016 tillverkade och sdlde Mansory Design & Holding GmbH (nedan kallat Mansory
Design) utrustning for att individualisera bilars utseende (s kallade stylingpaket) avsedda att
forandra utseendet pd en annan Ferrarimodell, avsedd for allman vag och serietillverkad, sa att
den liknade modellen Ferrari FXX K.

Ferrari vackte talan om intrang och tillhérande yrkanden pa grund av ett pastatt asidosattande
av de rattigheter som foljde av tre oregistrerade gemenskapsformgivningar avseende delar av
modellen FXX K, ndrmare bestamt karossdelar. Dessa skyddade gemenskapsformgivningar
uppkom i samband med offentliggdrandet av pressmeddelandet av den 2 december 2014.
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Landgericht Dusseldorf (Regiondomstolen i Dusseldorf, Tyskland) ogillade samtliga yrkanden.
Ferrari dverklagade detta avgorande till Oberlandesgericht Dusseldorf (Appellationsdomstolen i
Dusseldorf, Tyskland), som ogillade dverklagandet och slog fast att den forsta och den andra
oregistrerade gemenskapsformgivningen aldrig funnits, eftersom Ferrari inte visat att
minimikraven pa en viss sjalvstandighet eller en viss samstammighet med avseende pa formen
var uppfyllda. Den tredje formgivningen existerade forvisso, men Mansory Design gjorde inte
intrang i den.

Efter en begaran om forhandsavgorande uttalade sig EU-domstolen om fragan huruvida den
omstandigheten att bilder av en produkt har gjorts tillgangliga for allmanheten, sdsom
offentliggdrandet av fotografier av en bil, kan medfora att en formgivning for en del av eller for
en bestandsdel i denna produkt har gjorts tillganglig for allmanheten, och, om sa ar fallet, i vilken
utstrackning utseendet pa denna produktdel eller denna bestandsdel maste vara sjalvstandigt i
forhdllande till produkten i sin helhet for att det ska vara mojligt att prova huruvida detta
utseende har sarpragel.

Domstolen slog bland annat fast att unionsratten ska tolkas s, att tillgangliggérande for
allmanheten av bilder av en produkt, sasom offentliggdrandet av fotografier av en bil, medfor att
en formgivning for en del av denna produkt eller for en bestandsdel i namnda produkt, sdsom
en sammansatt produkt, har gjorts tillganglig for allmanheten, under forutsattning att utseendet
av denna del eller bestandsdel tydligt kan identifieras i samband med detta offentliggorande.®

For det forsta ar de materiella villkor som ska vara uppfyllda for att en gemenskapsformgivning
ska kunna skyddas, oavsett om den &r registrerad eller oregistrerad, det vill sdga kravet pa nyhet
och sarpragel, desamma for bade produkter och produktdelar.®® Under forutsattning att de
materiella villkoren for att erhalla skydd ar uppfyllda ska det formella villkoret for att det ska
anses vara frdga om en oregistrerad gemenskapsformgivning vara att denna formgivning gors
tillganglig for allmanheten pa det satt som foreskrivs i artikel 11.2 i forordning nr 6/2002.37 For
att tillgangliggdrandet for allmanheten av formgivningen for en sammanlagd produkt ska anses
medfora att formgivningen for en del av denna produkt har gjorts tillganglig, kravs det att den
delens utseende tydligt kan identifieras i samband med detta offentliggorande. Detta ska
emellertid inte inneb&ra nagon skyldighet for formgivarna att tillgéngliggora varje enskild del av
deras produkter som de Onskar ska skyddas sasom oregistrerade gemenskapsformgivningar.

For det andra har domstolen understrukit att begreppet sarpragel, i den mening som avses i
artikel 6 i forordning nr 6/2002,%8 inte reglerar forhallandet mellan en produkts formgivning och
de formgivningar for de delar som den bestar av, utan forhallandet mellan dessa formgivningar
och andra, tidigare formgivningar. For att det ska vara majligt att préva huruvida utseendet av en
del av en produkt eller av en bestandsdel i en sammansatt produkt uppfyller kravet pa
sarpragel, ar det nodvandigt att denna del eller bestdndsdel utgor ett synligt delomrade pa
produkten eller den sammansatta produkten, som ar avgransat genom linjer, konturer, farger,

35 Iden mening som avses i artiklarna 3 a och ¢, 4.2 och 11.2 i férordning nr 6/2002.

36 I den mening som avses i artiklarna 4-6 i forordning nr 6/2002.

37 Enligt denna artikel ska "en formgivning anses ha gjorts tiliganglig for allmanheten inom unionen om den har offentliggjorts, férevisats,
anvants i yrkesmassig verksamhet eller blivit kdnd pa annat satt, sa att dessa omstandigheter rimligen kunde ha blivit kdnda vid normal
yrkesmadssig verksamhet i kretsar inom den berérda sektorn inom [unionen]”.

38 Artikel 6.1 i férordning nr 6/2002 foreskriver att en formgivning skall anses ha sarpragel om det helhetsintryck som en kunnig anvandare far
av formgivningen, skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan anvandare far av en formgivning som har gjorts tillganglig for allmanheten.
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former eller en sarskild ytstruktur. Detta forutsatter att utseendet pa delen eller bestandsdelen
helt pd egen hand kan skapa ett helhetsintryck utan att helt smalta samman med den
sammansatta produkten.

b) Reparation aven sammansatt produkt

e Dom av den 20 december 2017, Acacia och DAmato (C-397/16 och C-435/16, EU:C:.2017:992)

Audi och Porsche var innehavare av flera gemenskapsformgivningar for legerade originalfalgar
for bilar. Acacia tillverkade och saluférde falgar som ofta var estetiskt eller funktionellt identiska
med originalfdlgarna. Audi och Porsche vackte talan vid Tribunale di Milano (Domstolen i Milano,
ltalien) respektive Landgericht Stuttgart (Regiondomstolen i Stuttgart, Tyskland) for att fa
faststallt att Acacias tillverkning och saluféring av félgarna i frdga utgjorde ett intrdng i deras
gemenskapsformgivningar. Efter Overklaganden till de hanskjutande italienska och tyska
domstolarna vilandeférklarade dessa respektive mal och begarde férhandsavgéranden fran EU-
domstolen om tolkningen av den sd kallade reparationsklausulen i artikel 110.1 i forordning
nr 6/2002.

| den bestdammelsen anges att skydd i form av gemenskapsformgivning inte ska atnjutas for en
formgivning som utgdr en bestandsdel i en sammansatt produkt och som anvands for att
mojliggdra reparation av denna sammansatta produkt sd att den aterfar sitt ursprungliga
utseende.

Pa fragan om artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 innebér att det dar foreskrivna undantaget
fran skydd ar avhangigt av att den skyddade formgivningen ar beroende av den sammansatta
produktens utseende, framholl domstolen det mal som efterstréavas med den bestdmmelsen,
namligen att undvika att det skapas en konkurrensskyddad marknad for vissa reservdelar och i
synnerhet att en konsument som koéper en langlivad och kanske dyr produkt for alltid, vid kop av
externa tillbehor, ska vara bunden till tillverkaren av den sammansatta produkten. Mot den
bakgrunden fann domstolen, pa grundval av en bokstavlig och teleologisk tolkning, att
rackvidden av artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 inte ar begransad till bestandsdelar som ingar
i en sammansatt produkt "pa vars utseende den skyddade formgivningen beror”.

Den tolkningen bidrar enligt domstolen till att uppnd madlet med den sa& kallade
reparationsklausulen, det vill sdga att undvika att konkurrensskyddade marknader skapas for
reservdelar. Vad vidare gallde fragan om villkoren for att undantaget i den sa kallade
reparationsklausulen ska vara tillampligt angav domstolen att det undantaget endast kan galla
bestdndsdelar som ar foremal for skydd i form av gemenskapsformgivning och som darmed
uppfyller de villkor som foreskrivs i synnerhet i artikel 4.2 i férordning nr 6/2002. Den
bestémmelsen skyddar en formgivning av en produkt som utgdr en bestandsdel i en
sammansatt produkt nar bestandsdelen, efter att ha infogats i den sammansatta produkten,
forblir synlig vid normal anvandning av denna, och nar synliga detaljer i bestandsdelen i sig
uppfyller kraven pa nyhet och sarpréagel, sdsom foreskrivs i artikel 4.1 i férordningen. | det
aktuella fallet uppfyllde biltillverkarnas gemenskapsformgivningar for falgar namnda krav.
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Domstolen angav vidare att dessa falgar utgjorde "bestandsdelar i en sammansatt produkt” i
den mening som avses i artikel 110.1, eftersom en falg utgor en del av en bil, utan vilken bilen
inte kan bli foremal for en normal anvandning. Vad galler villkoret att bestandsdelen ska
"anvandas ... for att mojliggdra reparation av denna sammansatta produkt” angav domstolen att
denna sa kallade reparationsklausul inte omfattar anvandning av en bestandsdel for nojes skull
eller av smakskal, sdsom nar en bestandsdel byts ut av estetiska skal eller for att géra produkten
mer personlig. Tvartom kravs att anvandningen ar nodvandig for att kunna reparera en
sammansatt produkt som blivit defekt. Slutligen slog domstolen fast att reparationen ska utforas
sd, att den sammansatta produkten aterfdr sitt ursprungliga utseende. | det avseendet
betonade domstolen att en bestdndsdel som anvands vid reparation for att aterstélla den
sammansatta produktens utseende maste vara synlig. Mot bakgrund av dessa Gvervaganden
slog domstolen fast att artikel 110.1 i forordning nr6/2002 endast ar tillamplig pa
bestandsdelarna i en sammansatt produkt som utseendemassigt ar identiska med de
ursprungliga bestandsdelarna, vilket inte ar fallet med en reservdel som, vad galler farg och
dimensioner, inte motsvarar den ursprungliga bestandsdelen, eller om den sammansatta
produktens utseende har dndrats sedan den slapptes ut pa marknaden.

Slutligen betonade domstolen, pa fragan om det for att kunna utnyttja undantaget i artikel 110.1
i forordning nr 6/2002 kravs att tillverkaren eller sdljaren av en del av en sammansatt produkt
sakerstaller, och i sd fall pa vilket satt, att denna del endast kan forvarvas i reparationssyfte, att
det aligger tillverkaren eller séljaren av en del av en sammansatt produkt som vill utnyttja
undantaget i den bestammelsen att iaktta en omsorgsplikt. Darvidlag dligger det tillverkaren eller
forsaljaren att genom klara och synliga anvisningar pa produkten, dess forpackning, i broschyrer
eller kopehandlingar, informera anvandare i senare led om att den berdrda bestandsdelen
innehdller en formgivning som de inte ar innehavare av och att denna bestandsdel enbart far
anvandas for att mojliggdra reparation av en sammansatt produkt s& att den aterfar sitt
ursprungliga utseende. Det dligger dem ocksa att pa lampligt satt, inklusive genom avtal, se till
att anvandarna i senare led inte anvander delarna i fraga pa ett satt som ar oférenligt med de
villkor som féreskrivs i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 och att dessutom avsta fran att sélja
en sadan del om de vet, eller har rimliga skal att veta, att delen inte kommer att anvandas pa det
foreskrivna sattet.

6. Formgivningar betingade av teknisk funktion och formgivningar fér
mekaniskt sammanfogande delar

e Dom avden 8 mars 2018, Doceram (C-395/16, EU:C:2018:172)

Doceram GmbH var innehavare av flera registrerade gemenskapsformgivningar for
centreringsstift. Bolaget vackte forbudstalan mot Ceramtec GmbH, som ocksa tillverkade och
saluforde centreringsstift av samma slag som de som skyddades av dessa formgivningar. Efter
ett genkaromal om ogiltighetsforklaring forklarades de ndmnda formgivningarna ogiltiga med
motiveringen att egenskaperna hos de berdrda produkternas utseende uteslutande berodde pa
deras tekniska funktion.
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Oberlandesgericht Dusseldorf (Regiondomstolen i Dusseldorf, Tyskland) beslutade att inge en
begaran om forhandsavgorande till EU-domstolen for att denna skulle klargoéra om forekomsten
av alternativa formgivningar ar avgorande vid beddémningen av om egenskaper som ror en
produkts utseende uteslutande ar betingade av produktens tekniska funktion.

For det forsta slog domstolen fast att artikel 8.1 i forordning nr 6/2002 ska tolkas sa, att det for
att kunna beddma huruvida detaljerna i en produkts utseende uteslutande ar betingade av
produktens tekniska funktion, ska det faststallas att den funktionen ar den enda faktorn som har
format detaljerna. Att det finns alternativa formgivningar ar inte avgdrande i detta hanseende.

Vad gdllde lydelsen av artikel 8.1 i férordning nr 6/2002, konstaterade domstolen forst att den
inte innehaller nagot kriterium for beddmningen av huruvida de aktuella detaljerna i en
produkts utseende uteslutande ar betingade av produktens tekniska funktion. Det framgar
sdledes inte av nagon bestammelse i forordningen att det forhdllandet att det finns alternativa
formgivningar som kan uppfylla samma tekniska funktion som den aktuella produktens funktion
skulle vara det enda kriteriet som gor det majligt att faststalla om artikeln ska tillampas.

Darefter konstaterade domstolen, betraffande det sammanhang som artikel 8.1 i forordning
nr 6/2002 férekommer i, att namnda bestdmmelse ingdr i avsnitt 1 i avdelning Il i forordningen,
vilket har rubriken "Skyddskrav’, och omfattar de situationer da ett gemenskapsformskydd inte
kan erhallas for sddana detaljer i en produkts utseende som uteslutande ar betingade av
produktens tekniska funktion. Det foljer av skal 10 i namnda forordning att den omstandigheten
att formskydd inte erhdlls i sddana situationer inte innebar att en formgivning maste ha ett
estetiskt varde. Av detta foljer att den aktuella produktens utseende inte maste ha en estetisk
aspekt for att kunna skyddas enligt férordningen.

Utseendet ar dock av avgorande betydelse for en formgivning, och ett sddant konstaterande
tycks stodja den tolkningen av artikel 8.1 i férordning nr 6/2002 att namnda bestammelse
utesluter skydd enligt forordningen i de fall da behovet att fylla en teknisk funktion hos den
aktuella produkten ar den enda faktorn som har lett till att formgivaren har valt en viss detal; i
produktens utseende medan andra typer av ¢vervaganden, i synnerhet sadana évervaganden
som ar knutna till den visuella aspekten av produkten, inte har haft nagon betydelse vid valet av

detaljen.

Slutligen finner domstolen att denna tolkning ocksa stods av det mal som efterstravas med
forordning nr 6/2002. Det framgar namligen av skdlen 5 och 7 i ndmnda forordning att dess
mal ar att skapa en gemenskapsformgivning som ar direkt tillamplig i varje medlemsstat och
som skyddas i ett omrade som omfattar alla medlemsstater, samt att genom att ge ¢kat skydd
for industriell formgivning framja innovation och utveckling av nya produkter och investeringar i
produktionen av dessa. Vad i synnerhet betraffar artikel 8.1 i férordning nr 6/2002, jamférd med
skal 10 i samma forordning, syftar namnda bestammelse till att sakerstalla att teknisk innovation
inte hammas av att skydd ges at sadana detaljer i en produkts utseende som uteslutande ar
betingade av en teknisk funktion.

For det andra faststallde domstolen att det vid faststadllandet av huruvida de aktuella detaljerna i
en produkts utseende uteslutande ar betingade av produktens tekniska funktion i den mening
som avses i den bestdmmelsen ankommer pa den nationella domstolen att beakta samtliga
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relevanta och objektiva omstandigheter i varje enskilt fall och att det i detta hanseende inte ar
nodvandigt att utga fran en "objektiv betraktares” uppfattning.

En sddan bedomning ska bland annat goras med hansyn till den aktuella formgivningen,
objektiva omstandigheter som indikerar de skal som inverkat pa valet av detaljerna i den aktuella
produktens utseende och uppgifter om produktens anvandningsomrade, samt huruvida det
existerar andra alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion, i den man
sadana omstandigheter eller uppgifter eller existens av andra formgivningar kan styrkas genom
tillforlitlig bevisning.

e Dom av den 18 november 2020, Tinnus Enterprises/EUIPO - Mystic Products och Koopman
International (Utrustning for distribution av vétskor (T-574/19, EU:T:2020.543) 3°

Tinnus Enterprises LLC var innehavare av den gemenskapsformgivning for vilken ansdkan gavs
in till EUIPO den 10 mars 2015 och som var avsedd att tilldmpas pa produkten "installationer for
distribution av vatskor”. Mystic Products Import & Export SL och Koopman International BV gav
den 7 juni 2016 respektive den 19 april 2017 in en anstkan om ogiltighetsforklaring av den
omtvistade formgivningen. De aberopade bland annat artikel 8.1 i férordning nr 6/2002, enligt
vilken gemenskapsformskydd inte kan erhallas for sadana detaljer i en produkts utseende som
uteslutande ar betingade av en teknisk funktion.

Den 12 juni 2019 faststallde dverklagandenamnden vid EUIPO annulleringsenhetens beslut att
forklara den aktuella formgivningen ogiltig. Den fann att den omtvistade formgivningen
grundade sig pa detaljer i utseendet hos en produkt, ndmligen utrustning for distribution av
vatskor, vilka uteslutande var betingade av produktens tekniska funktion.

Tribunalen ogillade 6verklagandet av overklagandenamndens beslut och tolkade for forsta
gangen artikel 8.1 i forordning nr 6/2002, enligt vilken en gemenskapsformgivning inte ger
rattigheter for sddana egenskaper i en produkts utseende som uteslutande foljer av dess
tekniska funktion. Den kompletterade darmed den analys som domstolen gjorde i sin dom av
den 8 mars 2018, Doceram.*

Tribunalen erinrade inledningsvis om att det enligt domen Doceram, vid bedémningen av
huruvida detaljerna i en produkts utseende uteslutande ar betingade av produktens tekniska
funktion, ska faststallas att denna funktion ar den enda faktor som har format detaljerna,
eftersom forekomsten av alternativa formgivningar inte ar avgdrande i detta avseende.
Bedomningen ska goras i tre etapper. Forst ska den berdrda produktens tekniska funktion
faststallas, darefter ska detaljerna i produktens utseende beddmas och avslutningsvis ska det
mot bakgrund av samtliga relevanta objektiva omstandigheter prévas huruvida dessa detaljer
uteslutande ar betingade av den berdrda produktens tekniska funktion. Tribunalen preciserade
att om atminstone en av detaljerna i den berérda produktens utseende inte uteslutande ar
betingad av produktens tekniska funktion, forblir formgivningen giltig och ger skydd for denna
detalj.

3% Provningstillstand beviliades inte for overklagandet av denna dom (beslut av den 5 maj 2021, Tinnus Enterprises/EUIPO, C-29/21 P, €]
publicerat, EU:C:2021:357).

40 Se dom av den 8 mars 2018, Doceram, (C-395/16, EU:C:2018:172), som presenteras i detta tematiska faktablad i avsnitt 1.6., "Formgivningar
betingade av teknisk funktion och formgivningar fér mekaniskt sammanfogande delar”, s. 30.
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Tribunalen papekade vidare att &ven om alla detaljer i den berdérda produktens utseende
uteslutande ar betingade av en teknisk funktion, ar en formgivning inte giltig, sdvida det inte
framgar att sammansattningen av dessa detaljer har styrts av Overvaganden som inte
uteslutande hanfor sig till behovet av att fylla den aktuella produktens tekniska funktion, bland
annat genom att ge ett annat visuellt helhetsintryck som gar utover den tekniska funktionen.

Efter det att tribunalen hade erinrat om att detaljerna i en produkts utseende ska identifieras
fran fall till fall antingen genom en enkel visuell beddémning av formgivningen eller genom en
fordjupad provning av formgivningen, angav den att den delade EUIPO:s synsatt. Tribunalen slog
fast att den omstandigheten att detaljerna i den berorda produktens utseende sammanfaller
med de enskilda bestandsdelar som den bestdr av inte innebdar att det har begatts ett fel vid
identifieringen av namnda detaljer.

Tribunalen erinrade vidare om att enligt domen Doceram utgor forekomsten av alternativa
formgivningar som kan fylla samma tekniska funktion en relevant objektiv omstandighet som ska
beaktas vid beddmningen av huruvida detaljerna i den berdrda produktens utseende
uteslutande ar betingade av en teknisk funktion. Tribunalen bedomde att EUIPO gjorde ratt nar
den vid sin bedémning av den aktuella formgivningen beaktade inte bara att Tinnus Enterprises
innehade andra formgivningar, utan aven andra relevanta objektiva omstandigheter, bland
annat dess europeiska patentansokan, nar den drog slutsatsen att alla detaljer i den berdrda
produktens utseende uteslutande var betingade av en teknisk funktion.

Slutligen fann tribunalen att EUIPO beaktade samtliga relevanta objektiva omstandigheter, som
styrks av tillforlitlig bevisning, nar den slog fast att den aktuella produktens utseende inte foljer
av en sarskild sammansattning av produktens detaljer som styrs av estetiska 6vervaganden,
utan uteslutande ar betingat av produktens tekniska funktion.

7. Konflikt med en tidigare formgivning

e Dom av den 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/harmoniseringskontoret — PepsiCo
(Cirkelformad reklamartikel) (T-9/07, EU:T:2010:96) 4!

PepsiCo var innehavare av en gemenskapsformgivning som  registrerats  vid
harmoniseringskontoret (nu EUIPO) enligt forordning nr 6/2002, avseende reklamartiklar for
leksaker. Overklagandenamnden, som upphavde annulleringsenhetens beslut att bifalla Grupo
Promers ansokan om ogiltighetsforklaring, ansag att den omtvistade formgivningen inte stod i
strid med en tidigare formgivning.

Tribunalen bifoll ett dverklagande av 6verklagandenamndens beslut och ogiltigforklarade detta
beslut med motiveringen att skillnaderna mellan de motstdende formgivningarna inte var
tillrackliga for att ge ett annat helhetsintryck hos den kunniga anvandaren.

Tribunalen fortydligade att den forteckning over grunder for ogiltighetsforklaring av en
gemenskapsformgivning som faststalls i artikel 25.1 i férordning nr 6/2002 ska anses vara

41 Overklagandet av den domen ogillades genom dom av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10P,
EU:C:2011:679), som presenteras i avsnitt 1.3.c, "Sarpragel: Kunnig anvandare”.
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uttommande och inbegriper inte ond tro hos innehavaren av den omtvistade
gemenskapsformgivningen. Tribunalen definierade dven vissa grundlaggande begrepp i
forordning nr 6/2002. Betraffande begreppet "std i strid med” angav tribunalen att artikel 25.1 d
i forordning nr 6/2002 ska tolkas sa, att en gemenskapsformgivning star i strid med en tidigare
formgivning nar en kunnig anvandare, med hansyn till den frihet som formgivaren har haft vid
utvecklingen av gemenskapsformgivningen, inte far ett annat helhetsintryck av denna
gemenskapsformgivning an det helhetsintryck som namnda anvandare far av en dberopad
tidigare formgivning. Vidare klargjorde tribunalen innebdrden av begreppen "graden av
formgivarens frihet att utveckla formgivningen”, "kunnig anvandare”, och "helhetsintryck”. Den
grad av frinet som formgivaren haft vid utvecklingen av en formgivning ska enligt tribunalen
bland annat faststallas utifran de krav som hanger samman med de egenskaper som &r
nodvandiga pa grund av produktens, eller en del av en produkts, tekniska funktion eller de krav
som galler enligt lag for produkten.

e Dom av den 21 april 2021, Bibita Group/EUIPO - Benkomers (Flaska fér drycker) (T-326/20,
EU:T:2021:208)

Den 13 mars 2017 ansokte Benkomers OOD hos EUIPO om registrering av en
gemenskapsformgivning for en dryckesflaska. Efter registreringen av formgivningen lamnade
sokanden, Bibita Group, in en ansdkan om ogiltighetsforklaring av formgivningen med
hanvisning till artikel 25.1 d iii i férordning nr 6/2002. Bibita Group gjorde gallande att eftersom
samma kriterier ska tillampas vid bedéomningen enligt artikel 25.1 d iii i forordning 6/2002 som
for bedomningen av sarpragel enligt artikel 25.1 b, jamford med artikel 6 i den férordningen,
saknade den omtvistade formgivningen sarpragel i forhallande till den formgivning som Bibita
Group var innehavare av, vilken var skyddad fran en tidigare dag an dagen for ansokan om
registrering av den omtvistade formgivningen. Annulleringsenheten*” avslog anstkan om
ogiltighetsforklaring, och EUIPO:s 6verklagandenamnd avslog dverklagandet.

Tribunalen ogillade Bibita Groups Overklagande av Overklagandenamndens beslut och
preciserade begreppet "i strid” i den mening som avses i artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002.

Tribunalen erinrade inledningsvis om att artikel 25.1 d i férordning nr 6/2002 enligt fast
rattspraxis ska tolkas s3, att en gemenskapsformgivning star i strid med en tidigare formgivning
nar en kunnig anvandare, med hansyn till den frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen
av  gemenskapsformgivningen, inte  far ett annat helhetsintryck av  denna
gemenskapsformgivning &n av den aberopade tidigare formgivningen.

Vad darefter gallde argumentet att den tidigare formgivningen atnjot ett sarskilt omfattande
skydd, preciserade tribunalen att trots hanvisningen i skal 14 i forordning nr 6/2002 till att
helhetsintrycken av formgivningarna "tydligt” ska skilja sig at, ar lydelsen i artikel 6 i forordningen
klar och otvetydig. Enligt rattspraxis avseende denna bestammelse ska, vid tillampningen av

“2 Enligt artikel 25.1 d iii i forordning nr 6/2002, i dess andrade lydelse, far en gemenskapsformgivning forklaras ogiltig om formgivningen star i
strid med en tidigare formgivning som har gjorts tillganglig for allmanheten efter den dag da ansokan lamnades in eller, om prioritet
aberopas, den dag fran vilken gemenskapsformgivningens prioritet raknas, och som ar skyddad fran en dag fore den namnda dagen genom
ett formskydd som registrerats enligt Geneveakten till Haagdverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar,
antagen i Genéve den 2 juli 1999, som godkandes genom radets beslut 2006/954/EG av den 18 december 2006 (EUT L 386, s. 2006, s. 28),
och som har verkan i gemenskapen, eller genom ansékan om sadan rétt.
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artikel 25.1d i den foérordningen och vid beddmningen av huruvida det foreligger en
motsattning mellan de aktuella formgivningarna, hallas i minnet att en formgivning kan atnjuta
det skydd som gemenskapsformgivningen ger enligt den relevanta lagstiftningen om
formgivningen ger en kunnig anvandare ett annat helhetsintryck an en tidigare formgivning.

Tribunalen understrok vidare att dven om det antas vara styrkt att formen av den tidigare
formgivningen var helt ny i den aktuella industrisektorn vid tidpunkten for registreringen, ger en
sadan forms unika karaktar inte den tidigare formgivningen ett mer omfattande skydd an det
som den atnjuter enligt forordning nr 6/2002. Den pastatt nya karaktaren eller originaliteten hos
utseendet pd den tidigare formgivningen har inte heller ndgon som helst inverkan pa
beddmningen av den omtvistade formgivningens sarpragel.

Slutligen gjorde tribunalen, efter det att den erinrat om kriterierna for beddémning av en
gemenskapsformgivnings sarpragel, en beddmning av det helhetsintryck som en kunnig
anvandare far av de aktuella formgivningarna. Tribunalen understrok att den bedémning som
ska goras i detta avseende innebar att samtliga bestandsdelar i de aktuella formgivningarna som
skiljer sig fran andra bestandsdelar ska beaktas, utom sadana som inte ar tillrackligt tydliga for
att paverka det ovanndmnda helhetsintrycket.

De aktuella formgivningarna uppvisade betydande skillnader. Tribunalen fann sdledes att
Overklagandenamnden gjorde en riktig beddmning nar den fann att den omtvistade
formgivningen inte stod i strid med den tidigare formgivningen i den mening som avses i
artikel 25.1 d iii i namnda forordning.

8. Anvandning av ett sarskiljande kdnnetecken i en senare formgivning

e Dom av den 12 maj 2010, Beifa Group/harmoniseringskontoret - Schwan-Stabilo SchwanhdufSer
(Skrivdon) (T-148/08, EU:T:2010:190)

Beifa Group Co. Ltd. var innehavare av en gemenskapsformgivning som registrerats vid
harmoniseringskontoret (nu EUIPO) enligt forordning (EG) nr 6/2002, avseende skrivdon. Efter
en ansokan om ogiltighetsforklaring fran Schwan-Stabilo SchwanhduRer GmbH & Co KG,
innehavare av ett dldre tredimensionellt varumarke, forklarade annulleringsenheten den
omtvistade formgivningen ogiltig. Den fann att det dldre varumdrket hade anvants i den
omtvistade formgivningen och att formgivningen darfor liknade varumarket. Eftersom de varor
som den ifragasatta formgivningen omfattade var identiska med dem som det aldre varumarket
omfattade, foreldg enligt annulleringsenheten en risk for forvaxling hos omsattningskretsen med
avseende pa de namnda varorna.

Tribunalen  bifoll  overklagandet av  overklagandenamndens  beslut att  faststdlla
annulleringsenhetens beslut, upphavde detta beslut och lamnade klargéranden om tolkningen
av artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002, enligt vilkken en gemenskapsformgivning kan forklaras
ogiltig endast om ett sarskiliande kdnnetecken anvands i ett senare monster och
gemenskapsratten eller den berdrda medlemsstatens lagstiftning som reglerar detta
kannetecken ger innehavaren av kannetecknet ratt att forbjuda denna anvandning. Enligt

tribunalen omfattar denna artikel ocksd den situationen nar kannetecknen liknar varandra och
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inte bara den situationen nar de dr identiska, vilket innebar att dverklagandenamnden inte
gjorde sig skyldig till felaktig rattstillampning nar den tolkade denna bestdmmelse sa, att
innehavaren av ett sarskiljande kannetecken kan daberopa den for att ansoka om
ogiltighetsforklaring av en senare gemenskapsformgivning, nar ett kannetecken som liknar
denne innehavares kannetecken anvands i namnda formgivning.

Eftersom forordning nr 6/2002 inte innehdller nagra sarskilda bestdmmelser om hur en
innehavare av en gemenskapsformgivning som satts i frdga genom anstkan om
ogiltighetsforklaring ska begara bevis for att det dberopade kannetecknet verkligen anvants, tog
tribunalen aven stallning i denna fraga. Tribunalen angav att en sadan begaran ska framstallas
uttryckligen och i god tid till EUIPO. En begdran om bevis for att det dldre kannetecken som
aberopats till stod for en ansokan om ogiltighetsforklaring av en gemenskapsformgivning
verkligen anvants kan emellertid inte framstallas for forsta gangen vid 6verklagandenamnden.

e Dom av den 24 september 2019, Piaggio & C/EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group
(Mopeder) (T-219/18, EU:.T:2019:681)

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd var innehavare av en gemenskapsformgivning som
registrerats vid EUIPO enligt férordning nr 6/2002, avseende mopeder och motorcyklar. EUIPO:s
Overklagandenamnd upphdvde annulleringsenhetens beslut att bifalla en anstkan om
ogiltighetsforklaring fran Piaggio & C. SpA, d& den fann att den omtvistade formgivningen inte
saknade nyhet eller sarpragel.

Tribunalen ogillade oOverklagandet av Overklagandenamndens beslut och fann att
overklagandenamnden inte gjort en felaktig bedémning nar den fann att det inte foreldg risk for
forvaxling hos omsattningskretsen, vilket innefattade associeringsrisken enligt artikel 25.1 e i
forordning nr 6/2002.

| denna dom klargjorde tribunalen rackvidden och begreppen i frdga om grunden for
ogiltighetsforklaring av en registrerad gemenskapsformgivning till foljd av att ett aldre
kannetecken anvands i en formgivning i strid med artikel 25.1 e i férordning nr 6/2002.

| detta avseende fann tribunalen att en genomsnittskonsument, med en hog
uppmarksamhetsnivd, pd grund av dels det sammantagna visuella intryck som det &ldre
varumarke som Piaggio & C. dberopat gav, vilket skilde sig fran det som den omtvistade
formgivningen gav, dels estetikens betydelse har for det val som denne gor, kommer att utesluta
att det aldre varumadrket anvands i den omtvistade formgivningen, trots att de berdrda
produkterna ar identiska.

Narmare bestamt papekade tribunalen att en genomsnittskonsument som iakttar den
tredimensionella formen av en skoter som skyddas av det aldre varumarket och den
tredimensionella formen av den omtvistade formgivningen och som inte ar en expert med
fordjupade tekniska kunskaper, inte spontant kan associera bokstaven "X" mellan den bakre
kdpan och sadelns underdel eller den upp- och nervdnda bokstaven "Q" mellan sadelns
underdel och chassit, eller automatiskt upptacka chassits pilform, dven om vederborande har en

4 Se dven avsnitt 1.9, "Otillaten anvandning av ett upphovsrattsligt skyddat verk”.
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hog uppmarksamhetsniva. Betraffande karosseriet, kommer denna genomsnittskonsument
snarare att uppfatta skillnaden mellan den avsmalnande formen av karosseriet som skyddas av
det aldre varumarket och den mer halvcirkelformade formen pé karosseriet hos den omtvistade
formgivningen. Mer Overgripande kommer en genomsnittskonsument, med en hog
uppmarksamhetsnivd, att uppfatta den stil, de linjer och det utseende som praglar den
tredimensionella skoterform som skyddas av det aldre varumarket som visuellt annorlunda i
forhallande till de som skyddas av den omtvistade formgivningen.

9. Otillaten anvdndning av ett upphovsrattsligt skyddat verk

e Dom av den 23 oktober 2013, Viejo Valle/harmoniseringskontoret - Etablissements Coquet (Kopp
och fat med rdfflor samt djup tallrik med réfflor) (T-566/11 och T-567/11, EU.T:2013:549)

Viejo Valle, SA, var innehavare av gemenskapsformgivningar avseende en kopp och ett fat med
réfflor samt en djup tallrik med réafflor. Intervenienten, Etablissements Coquet, ansdkte om
ogiltighetsforklaring av dessa formgivningar med stod av artikel 25.1 f i férordning nr 6/2002.
Intervenienten aberopade tva porslinsforemal och gjorde gallande att foretaget enligt fransk ratt
hade upphovsratt till de aktuella porslinsféremalen. Harmoniseringskontoret (nu EUIPO)
forklarade de omtvistade formgivningarna ogiltiga.

Tribunalen ogillade Overklagandet av Overklagandenamndens beslut och erinrade om att det
enligt artikel 25.3 i férordning nr 6/2002 och artikel 28.1 b iii i forordning nr 2245/2002 kravs att
den som ansoker om ogiltighetsforklaring av en gemenskapsformgivning pa grundval av en
upphovsratt som ar skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning ar innehavare av denna
upphovsratt och styrker detta infér EUIPO.

Vid beddmningen av fragan huruvida den som ansokt om ogiltighetsforklaring ar
upphovsrattsinnehavare i den mening som avses i denna bestdmmelse och av fragan om
styrkande av upphovsratten vid EUIPO ska hansyn tas till nationell ratt som aberopats till stod
for ansdékan om ogiltighetsforklaring (i det aktuella fallet var detta fransk ratt). Tillamplig nationell
ratt har namligen i detta sammanhang betydelse sarskilt for att faststalla hur upphovsratten till
det verk som aberopats till stod for ansokan om ogiltighetsforklaring kan forvarvas och styrkas.

e Dom av den 24 september 2019, Piaggio & C/EUIPO - Zhejiang Zhongneng Industry Group
(Mopeder) (T-219/18, EU:T:2019:681) #*

| denna dom, vars faktiska och rattsliga bakgrund det har redogjorts for ovan,* fann tribunalen
att overklagandenamnden inte hade gjort en felaktig bedémning nar den pa grundval av de
uppgifter som den forfogade 6ver fann att den skotermodell som motsvarade den tidigare
formgivningen, vilken skyddades av italiensk och fransk upphovsrétt, inte var foremal for en
otilldten anvandning i den omtvistade formgivningen med avseende pa tilldmpningen av
artikel 25.1 fi férordning nr 6/2002.

# Se aven avsnitt 1.8, "Anvandning av ett kannetecken i en senare formgivning”.
4 Vad géller den faktiska och rattsliga ramen for tvisten, se avsnitt 1.8, "Anvandning av ett sarskiljande kannetecken i en senare formgivning”,
s. 36.
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Tribunalen papekade att enligt italiensk upphovsratt kunde det inte konstateras att den
artistiska och kreativa karna som utgjordes av de formegenskaper hos skotermodellen som
motsvarade den tidigare formgivningen hade anvants. Mellan den bakre kdpan och sadelns
underdel, liksom mellan sadelns underdel och chassit hade den omtvistade formgivningen
snarare vinklade linjer. Dess spetsiga chassi liknade en "slips” fram till stankskarmen snarare an
en pil. Betraffande karosseriet var detta hos den omtvistade formgivningen inte avsmalnande, till
skillnad fran den tidigare formgivningens droppform.

Dessutom fann tribunalen att det specifika helhetsutseendet och den sarskilda formen, med
"rundade, feminina vintage-drag” hos den tidigare formgivningen inte heller kunde aterfinnas i
den omtvistade formgivningen, vilken karaktdriserades av raka linjer och vinklar, varfor det
helhetsintryck som gavs av verket, vilket motsvarade den tidigare formgivningen, respektive av
den omtvistade formgivningen var olika.
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1. Rattigheter knutna till gemenskapsformgivningar

1. Aganderitt till formgivning

e Dom avden 2 juli 2009, FEIA (C-32/08, EU:C:2009:418).

Fundacion Espafiola para la Innovacion de la Artesania (nedan kallad FEIA) genomforde ett
projekt kallat D'ARTES, inom vilket olika hantverksateljéer inom olika verksamhetsomraden, tack
vare ett formgivningsprojekt under ledning av en fackman pa omradet, kunde skapa en
serie foremal med malet att saluféra dessa. AC&G SA hade i egenskap av projektledare i
uppdrag att valja ut formgivare och sluta avtal med dessa. AC&G slot ett muntligt avtal, som inte
var understallt den spanska arbetslagstiftningen, med Cul de Sac Espacivaio SL (nedan kallat Cul
de Sac), enligt vilket sistnamnda bolag var ansvarigt for formgivningen av en ny produktserie.

Cul de Sac formgav en serie vaggklockor (gokur), som tillverkades och presenterades inom
ramen for projektet D'ARTES. Cul de Sac och Acierta Product & Position SA tillverkade och
saluforde déarefter gokuren. FEIA vackte intrdngstalan mot dem vid Juzgado de lo Mercantil n° 1
de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Handelsdomstol nr 1 i Alicante och nr1 for
gemenskapsvarumarken, Spanien) och hdvdade att aganderdtten till den oregistrerade
gemenskapsformgivningen avseende gokuren tillhorde FEIA.

EU-domstolen slog som svar pa tolkningsfragor om dganderatten till en gemenskapsformgivning
fast att artikel 14.3 i forordning nr 6/2002 - enligt vilken ratten till en gemenskapsformgivning
ska tillkomma arbetsgivaren om formgivningen har skapats av en anstalld som ett led i dennes
arbetsuppgifter eller enligt arbetsgivarens instruktioner, om inte annat har avtalats eller
foreskrivs i tillamplig nationell lagstiftning - inte ar tillamplig pa gemenskapsformgivning som
skapats pa uppdrag.

Gemenskapslagstiftaren har namligen haft for avsikt att den sarskilda ordning som foreskrivs i
artikel 14.3 i forordningen ska avse ett sarskilt avtalsforhdllande, namligen ett
anstallningsforhallande, vilket innebar att denna bestammelse inte &r tillamplig pd andra
avtalsforhallanden, som till exempel d& en gemenskapsformgivning skapas pa uppdrag.

Nar det ar frdga om oregistrerade gemenskapsformgivningar som skapats pa uppdrag och
sadana formgivningar enligt nationell lagstiftning inte likstalls med sadana som skapats inom
ramen for ett anstallningsforhallande, ska artikel 14.1 i férordning nr 6/2002 tolkas sa, att ratten
till en gemenskapsformgivning tillkommer formgivaren savida den inte har overlatits genom
avtal till den till vilken ratten har 6vergatt.

Mojligheten for formgivaren att genom avtal éverlata en gemenskapsformgivning till den till
vilken ratten har ¢vergatt i den mening som avses i artikel 14.1 i forordningen éverensstammer
med bade ordalydelsen i denna artikel och férordningens syften. Den omstandigheten att
skyddet for gemenskapsformgivningar genom en avtalsenlig overldtelse av ratten till
gemenskapsformgivningar anpassas till behoven for alla industrisektorer inom gemenskapen
kan bidra till det huvudsakliga syftet att de rattigheter som en gemenskapsformgivning medfor
ska kunna tillampas effektivt inom gemenskapens hela territorium. Okat skydd for industriell
formgivning stimulerar inte endast de enskilda formgivarna att bidra till gemenskapens samlade

37

Mars 2023


https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-32/08
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-32/08

Gemenskapsformgivningar

hoga kompetens pa omradet, utan framjar ocksa innovation och utveckling av nya produkter
och investeringar i produktionen av dessa.

Det ankommer emellertid pd den nationella domstolen att kontrollera innehallet i ett sddant
avtal och avgora huruvida rdtten till den oregistrerade gemenskapsformgivningen verkligen har
Overgatt fran formgivaren. Den nationella domstolen ska inom ramen for denna prévning
tilampa  avtalslagstiftningen  for  att  avgbra vem rdtten till  en  oregistrerad
gemenskapsformgivning tillkommer enligt artikel 14.1 i forordningen.

2. Effekter av ratten till en formgivning

e Dom av den 16 februari2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10,
EU:.C2012:88

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA var innehavare av en gemenskapsformgivning
avseende en vagstolpe for signalering i trafiken, som registrerades hos EUIPO den
26 oktober 2005. Under ar 2007 hade Proyectos Integrales de Balizamiento SL salufort en
vagstolpe. Ar 2008 beviljades det foretaget registrering hos EUIPO av en gemenskapsformgivning
avseende den stolpen. Celaya Emparanza y Galdos Internacional ansag att den stolpen inte gav ett
annat helhetsintryck an dess formgivning och vackte darfor talan om intrang vid Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante y n°® 1 de Marca Comunitaria (Handelsdomstol nr 1 i Alicante och nr 1
for gemenskapsvarumarken, Spanien). Proyectos Integrales de Balizamiento havdade att sa lange
registreringen av dess formgivning inte hade upphavts, hade foretaget en nyttjanderatt och att
utdvandet av denna ratt inte kunde anses utgora intrang.

Efter en begdran om forhandsavgdrande slog EU-domstolen fast att artikel 19.1 i férordning
nr 6/2002 ska tolkas s, att i ett malrérande intrdng i den ensamratt som en registrerad
gemenskapsformgivning medfor, omfattar ratten att hindra tredje man fran att anvanda
formgivningen alla tredje man som anvander en annan formgivning som inte ger en kunnig
anvandare ett annat helhetsintryck, inbegripet en tredje man som ar innehavare av en senare
registrerad gemenskapsformgivning, oberoende av denna tredje mans avsikt och agerande.

Bestammelserna i forordningen ska tolkas mot bakgrund av prioritetsprincipen, enligt vilken den
tidigare registrerade gemenskapsformgivningen har foretrade framfor senare registrerade
gemenskapsformgivningar. Det framgar bland annat av artikel 4.1 i forordningen att en
formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning endast i den man den ar ny och
sarpraglad. Om tva registrerade gemenskapsformgivningar star i strid med varandra,
presumeras den forst registrerade uppfylla kraven for gemenskapsskydd fore den som
registrerades senare. Innehavaren av den senare registrerade gemenskapsformgivningen kan
sdledes endast atnjuta skydd enligt forordningen om denne genom en talan om
ogiltighetsforklaring, i forevarande fall genstamningsvis, visar att den tidigare registrerade
gemenskapsformgivningen brister vad galler nagot av namnda krav.

Enligt forfarandet for registrering av gemenskapsformgivningar, som regleras i artiklarna 45-48 i
forordningen, ska EUIPO préva om ansdkan uppfyller de formella kraven enligt férordningen.
Om ansokan uppfyller dessa krav, och den formgivning for vilken skydd soks Overensstammer
med definitionen av formgivning i artikel 3 a i forordningen och inte strider mot allman ordning
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eller allman moral, ska EUIPO registrera ansokan i registret dver gemenskapsformgivningar som
en registrerad gemenskapsformgivning. Det ar alltsa frdga om en summarisk, vasentligen formell
kontroll, som enligt vad som framgar av skal 18 i forordningen inte fordrar en provning i sak for
att fore registreringen avgora huruvida formgivningen uppfyller skyddskraven, och som
dessutom, till skillnad fran i forfarandet for registrering enligt forordning nr 207/2009 om
gemenskapsvarumarken, inte innehaller nagot steg dar innehavaren av en tidigare registrerad
gemenskapsformgivning kan invanda mot registreringen. Under dessa omstandigheter kan
forordningens syfte att ge ett effektivt skydd at registrerade gemenskapsformgivningar samt den
andamalsenliga verkan av talan om intrdng endast sakerstéllas om begreppet tredje man i den
mening som avses i artikel 19.1 i férordningen tolkas sa, att det innefattar en tredje man som ar
innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

e Dom avden 22 juni 2016, Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468)

Grune Welle Vertriebs GmbH var innehavare av en exklusiv licens for Tyskland for en
gemenskapsformgivning for tvattbollar. Licensen hade inte forts in i registret Over
gemenskapsformgivningar. Thomas Philipps GmbH distribuerade reklamartiklar, bland annat en
tvattboll. Grine Welle Vertriebs ansag att denna produkt utgjorde intrang i den registrerade
gemenskapsformgivningen for tvattbollar och att foretaget hade fatt tillstand fran innehavaren
av formgivningen att i eget namn utova alla rattigheter som hanférde sig till denna. Grine Welle
Vertriebs anmodade darfér Thomas Phillips att upphdéra med distributionen av produkten och
vackte talan om skadestand.

Oberlandesgericht Dusseldorf (Regiondverdomstolen i Dusseldorf, Tyskland), som hade att
prova malet, fragade sig om Grlne Welle Vertriebs hade ratt att vacka talan trots att foretaget
inte var inskrivet som licenstagare i registret och om foretaget kunde krava ersattning for sin
egen skada.

Efter en begaran om forhandsavgorande slog EU-domstolen fast att artikel 33.2 forsta meningen
i forordning nr 6/2002 ska tolkas sa, att en licenstagare kan vacka talan om intrdng i en
registrerad gemenskapsformgivning som ar foremal for en licens dven om licensen inte har
inforts i registret over gemenskapsformgivningar. Artikel 32.3 i forordning nr 6/2002 ska tolkas
sd, att licenstagaren kan begdra ersattning for egen skada i ett madlom intrang i en
gemenskapsformgivning som licenstagaren sjalv inlett enligt denna bestammelse.

Domstolen konstaterade forst att artikel 33.2 och 33.3 i férordning nr 6/2002 syftar till att
reglera de sakrattsliga verkningarna av de rattshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i
forordningen i forhallande till tredje man som har eller som kan ha rattigheter till den
registrerade gemenskapsformgivningen.

Vidare anger samtliga artiklar i avdelning Il i foérordning nr6/2002, med rubriken
"Gemenskapsformgivningar som formogenhetsobjekt”, daribland artikel 33, regler som avser
gemenskapsformgivningar som formogenhetsobjekt. Detta galler dven artiklarna 28, 29 och 32 i
forordningen, som avser rattshandlingar som har det gemensamt att de har till syfte eller
resultat att skapa eller éverfora en rattighet till formgivningen.

Slutligen ar, enligt artikel 32.3 forsta meningen i férordning nr 6/2002, licenstagarens ratt att

vacka talan om intréng i gemenskapsformgivningen, utan att det paverkar bestdmmelserna i
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licensavtalet, endast underkastad kravet att innehavaren av gemenskapsformgivningen lamnar
sitt medgivande.

Enligt artikel 32.5 i foérordning nr 2002/6 fors licensen in i registret pd begaran av en av parterna.
| liknet med artikel 29 i forordningen innehdller den artikeln emellertid inte nagon bestammelse
som motsvarar artikel 28 b i férordningen, enligt vilken férvarvaren “[ilnnan Overlatelsen har
inforts i registret [inte] kan gora gallande de rattigheter som uppstar genom
gemenskapsformgivningens registrering”.

Artikel 28 b i forordning nr2002/6 skulle inte heller tjana ndgot syfte om artikel 33.2 i
forordningen skulle tolkas sa, att den utgor hinder for att mot tredje man gora gallande samtliga
rattshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i férordningen sa lange rattshandlingarna
inte forts in i registret.

Att de rattshandlingar som avses i artiklarna 28, 29 och 32 i forordningen inte kan goras
gallande mot tredje man om de inte har inforts i registret, syftar till att skydda den som har eller
som kan ha rattigheter till en gemenskapsformgivning som formogenhetsobjekt. Harav foljer att
artikel 33.2 forsta meningen i denna forordning inte ar tillamplig i en sddan situation som den
som ar aktuell i det nationella madlet, dar innehavaren av en licens gor gallande att tredje man
har gjort intrang i en gemenskapsformgivning och darmed krankt de rattigheter som ar knutna
till den registrerade gemenskapsformgivningen.

Domstolen papekade vidare att bestammelserna i artikel 32.3 och 32.4 i forordning nr 6/2002,
genom vilka det inrattas ett system med rdttsmedel for licenstagaren till en
gemenskapsformgivning mot den som gor intrang i denna gemenskapsformgivning, ska lasas
tillsammans. Genom dessa bestammelser ges licenstagare ratt att antingen vacka talan om
intrdng med medgivande fran innehavaren av formgivningen - eller, vid exklusiv licens, efter att
ha uppmanat innehavaren om denna inte sjalv vacker talan om intrang inom skalig tid - eller att
intervenera i ett malom intrdng som innehavaren av en formgivning har inlett. Det senare
rattsmedlet ar den enda majligheten som star till buds for en licenstagare med enkel licens som
inte har medgivande fran innehavaren av formgivningen att ensam vacka talan.

Aven om licenstagaren kan begara ersattning for egen skada genom att intervenera i ett mal om
intrdng nar detta mal har inletts av innehavaren av gemenskapsformgivningen, finns det inget
som hindrar att licenstagaren dven kan begara ersattning nar denne sjalv vacker talan om
intrdng med medgivande fran innehavaren av gemenskapsformgivningen - eller utan
medgivande ndr licenstagaren har en exklusiv licens och innehavaren efter uppmaning att gora
detta inte sjalv vacker talan.

Det system med rattsmedel som star till buds for licenstagaren skulle dessutom sakna koherens
om licenstagare endast kunde forsvara sina egna intressen genom att ansluta sig till den talan
som vackts av innehavaren av gemenskapsformgivningen, medan de kan agera ensamma
genom att vackta talan med innehavarens medgivande, eller till och med utan dennes
medgivande nar det ar frdga om en exklusiv licens, for att forsvara deras gemensamma
intressen.
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Ill. Forfarande och riattegang

1. Ans6kan om och forfarande for registrering - Referensdag for
provningen

e Dom av den 16 februari 2017, Antrax I/EUIPO - Vasco Group (Termosifoner till radiatorer)
(1-828/14 och T-829/14, EU:T:2017.87)

Antrax It Srl var innehavare av tva gemenskapsformgivningar som registrerats vid EUIPO enligt
forordning nr6/2002, avseende termosifoner. Overklagandenamnden ogiltigférklarade
annulleringsenhetens beslut att bifalla ansékan om ogiltighetsforklaring fran det bolag som
senare eftertratts av Vasco Group NV, pd grund av bristande motivering, och forklarade de
omtvistade formgivningarna ogiltiga pa grund av bristande sarpragel.

Tribunalen ogiltigforklarade efter dverklagande detta forsta beslut fran 6verklagandendmnden
och angav att motiveringen var bristfallig betraffande frdgan om ett mattat konstnarligt
utrymme.“® Arendena aterforvisades till dverklagandenamnden, som pé& nytt forklarade de
omtvistade formgivningarna ogiltiga.

Tribunalen ogillade Overklagandena av Overklagandenamndens nya beslut och ldmnade
klargbranden om utifran vilken tidpunkt prévningen ska goras av huruvida en formgivning har
sarpragel och om det konstnarliga utrymmet ar mattat, i den mening som avses i artikel 6.1 i
forordning nr 6/2002. Klaganden i malet gjorde gallande att dverklagandenamnden hade gjort
en oriktig bedémning betraffande mattnaden av det konstnarliga utrymmet nar den utgick fran
tidpunkten da de oOverklagade besluten fattades. Bedomningen borde ha skett utifran den
tidpunkt da ansokan om registrering av de omtvistade formgivningarna gavs in.

Tribunalen noterade att det ar da en anstkan om registrering av en omtvistad formgivning ges
in som det i enlighet med artikel 6.1 i forordning nr 6/2002 ska prévas om formgivningen har
sarpragel och faststallas om det konstnarliga utrymmet ar mattat. Den fann att
Overklagandenamnden darfor valt fel tidpunkt for bedomningen av huruvida det konstnarliga
utrymmet var mattat, precis som klaganden gjorde gallande. Den fann dock aven att de
Overklagade besluten inte kunde ogiltigforklaras som en foljd av det felet.

2. Ansékan och férfarande om ogiltighetsférklaring
a) Upptagande till prévning av en ansdkan om ogiltighetsforklaring

e Dom avden 17 maj 2018, Basil/EUIPO - Artex (Cykelkorgar) (T-760/16, EU:T:2018:277)

Basil BV var innehavare av en gemenskapsformgivning avseende cykelkorgar. Artex SpA ansokte
hos EUIPO om ogiltighetsforklaring av denna formgivning med motiveringen att den saknade
sarpragel. Basil havdade att denna anstkan om ogiltighetsforklaring inte kunde tas upp till

46 Dom av den 13 november 2012, Antrax It/harmoniseringskontoret - THC (Varmeelement), (T-83/11 och T-84/11, EU:T:2012:592), som
redovisas i detta tematiska faktablad i avsnitt I.3.d, "Sarprégel: Formgivarens frihet”, s. 14.
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provning, eftersom EUIPO redan i ett tidigare beslut hade avslagit en ansdkan om
ogiltighetsforklaring av den omtvistade formgivningen.

EUIPO beddmde att ansokan om ogiltighetsforklaring kunde tas upp till provning och forklarade
den omtvistade formgivningen ogiltig.

Tribunalen ogillade Overklagandet av Overklagandenamndens beslut och erinrade om,
betraffande upptagande till prévning av en ansokan om ogiltighetsforklaring av en formgivning
for vilken EUIPO redan avslagit en sadan ansokan i ett tidigare beslut, att artikel 52.3 i férordning
nr 6/2002 foreskriver att en ansdkan om ogiltighetsforklaring hos EUIPO inte kan tas upp till
provning om en domstol for gemenskapsformgivningar har avgjort en ansdkan mellan samma
parter som avser samma sak och samma sakfrdga och om detta avgdrande har vunnit laga kraft.
Tribunalen fann saledes att dessa bestammelser, som endast avser avgéranden av domstolar
for gemenskapsformgivningar, inte galler beslut av EUIPO.

For det forsta framgar det av artikel 80 i férordning nr6/2002 att en domstol for
gemenskapsformgivningar ar en nationell domstol i en medlemsstat. Artikel 52.3 i forordning
nr 6/2002 ar saledes inte tillamplig nar EUIPO har avgjort saken sedan tidigare, utan bara nar
det ar en nationell domstol i en medlemsstat som har gjort det.

For det andra reglerar inte artikel 86.5 i forordning nr 6/2002 - enligt vilken inget genkdromal
om ogiltighetsforklaring av en registrerad gemenskapsformgivning far vackas om samma sak
mellan samma parter redan har avgjorts av EUIPO genom ett lagakraftvunnet beslut -
forfarandena vid EUIPO, inklusive vid dess 6verklagandenamnder, utan forfarandena vid
domstolarna for gemenskapsformgivningar.

For det tredje ar det uteslutet att artikel 52.3 i forordning nr 6/2002 skulle kunna tillampas
analogt pa sadana fall dar EUIPO redan har prévat en anstkan om ogiltighetsforklaring. Det ar
inte utrett att den bestammelsen innebar en lucka i lagen vilken ar oforenlig med en allman
rattsprincip och som kan tackas genom en analog rattstillampning.

b) Foremalet for en anstkan om ogiltighetsforklaring

* Dom av den 27 april 2022, Group Nivelles’/EUIPO - Easy Sanitary Solutions (Duschrdnna)
(T-327/20, EU:T:2022:263) #’

| denna dom, vars faktiska och rattsliga bakgrund det har redogjorts for ovan,*® hade tribunalen
tillfalle att klargora villkoren for att faststalla foremalet for en ansokan om ogiltighetsforklaring.

EUIPO:s overklagandenamnd konstaterade att den tidigare formgivning som undersokts av de
lagre instanserna inte fanns med i anstkan om ogiltighetsforklaring och beaktade sdsom
tidigare formgivning endast de formgivningar som namndes i ansokan. Overklagandenamnden
fann att den omtvistade formgivningen hade sarpragel och att den sdledes, med an starkare
skal, var att betrakta som ny.

| sin dom papekade tribunalen att den tidigare formgivningen ska identifieras redan nar ansokan
om ogiltighetsforklaring lamnas in, eftersom det ar i denna som foremdlet for tvisten anges.

47 Overklagandet av denna dom ogillades genom beslut av den 16 december 2022, Group Nivelles/EUIPO (C-419/22 P, e] publicerat).
48 Vad giller de faktiska och rattsliga omstandigheterna i tvisten, se avsnitt |.3.e, "Sarpragel: Helhetsintryck’, s. 18.
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EUIPO:s utrymme for skonsmassig bedomning vid beaktandet av omstandigheter eller bevis
som de berorda parterna inte har lamnat in i ratt tid kan sdledes endast tilldmpas pa faktiska
omstandigheter och bevis och inte pa angivandet och atergivningen av tidigare formgivningar.
Aven om beaktandet av kompletterande bevisning visserligen kan leda till att de faktiska
omstandigheterna i anstkan om ogiltighetsforklaring kompletteras med andra bevis avseende
redan aberopade tidigare formgivningar kan detta inte utvidga den rattsliga ramen for ansokan,
eftersom ansokans omfattning slutgiltigt faststalldes den dag ansdkan lamnades in och den
aberopade tidigare formgivningen identifierades. Foljaktligen ar det endast de tidigare
formgivningar som identifierats i ansékan om ogiltighetsforklaring som ska provas.

¢) Omfattning av prévningen av en ansékan om ogiltighetsforklaring

e Dom av den 10 juni 2020, L. Oliva Torras/EUIPO - Mecdnica del Frio (Kopplingar till fordon)
(I-100/19, EU:T:2020:255)

| denna dom klargjorde tribunalen omfattningen av den undersokning som EUIPO utfor i
samband med en anstkan om ogiltighetsforklaring av en gemenskapsformgivning med stod av
artikel 25.1 b i férordning nr6/2002 och uttalade sig om omfattningen av EUIPO:s
motiveringsskyldighet i detta avseende.

Tribunalen ogiltigforklarade beslutet av EUIPO:s overklagandenamnd i ogiltighetsforfarandet
mellan L. Oliva Torras och Mecanica del Frio, avseende den registrerade
gemenskapsformgivningen for en koppling for att ansluta kyl- eller luftkonditioneringsutrustning
till ett motorfordon.

For det forsta konstaterade tribunalen att artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002 ger EUIPO:s
instanser, i samband med prévningen av en anstkan om ogiltighetsforklaring, behorighet att
kontrollera efterlevnaden av de vasentliga skyddskraven for gemenskapsformgivning, vilka
faststalls i artiklarna 4-9 i forordningen. Tribunalen papekade att kraven ar kumulativa, vilket
innebdr att ett asidosattande av ett av dessa krav i sig kan medfora att den aktuella
formgivningen blir ogiltig. Bestammelserna innebar dessutom att olika rattsliga kriterier ska
tillampas. Tribunalen drog darfor slutsatsen att ordalydelsen i artikel 25.1 b i den namnda
forordningen, mot bakgrund av dess sammanhang och dess mal, ska tolkas s3, att den inte
nodvandigtvis forutsatter en provning av att samtliga krav som faststalls i artiklarna 4-9 i samma
forordning har iakttagits, utan kan - med hansyn till de fakta, bevis och skal som parterna har
lagt fram - forutsatta en bedémning enbart av huruvida ett av dessa krav eller en del av dessa
har iakttagits.

For det andra slog tribunalen fast att det sdledes ankom pa éverklagandenamnden, med hansyn
till de faktiska och rattsliga omstandigheter som hade anforts till stod for klagandebolagets
ansokan om ogiltighetsforklaring, att avgora vilka av kraven i artiklarna 4-9 i forordning
nr 6/2002 som pastods inte ha iakttagits i detta fall, och vilka det ankom pa ndmnden att prova, i
forekommande fall med beaktande av notoriska fakta och rattsfragor som parterna inte hade
tagit upp, men som var nédvandiga for tillampningen av de aktuella bestammelserna. Tribunalen
kom fram till att dverklagandenamnden hade gjort en felaktig beddémning nar den fann att
klagandebolaget, pd grund av att dess ansokan om ogiltighetsforklaring grundades pa
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artikel 25.1 b i férordning nr6/2002, hade for avsikt att aberopa att den omtvistade
formgivningen inte uppfyllde samtliga krav som foreskrivs i artiklarna 5, 6, 8 och 9 i férordningen.

For det tredje godtog tribunalen klagandens anmarkning varigenom overklagandenamnden
kritiserades for att ha underlatit att ta stallning till huruvida den omtvistade formgivningen
hanforde sig till en bestandsdel i en sammansatt produkt som, nar den hade infogats i némnda
produkt, forblev synlig vid normal anvandning av denna, i den mening som avses i artikel 4.2 och
4.3 i forordning nr 6/2002, trots att denna fraga togs upp i meddelandet av den 16 maj 2018%
och i parternas efterfoljande yttranden.

Tribunalen konstaterade inledningsvis att Overklagandenamndens slutsatser betraffande
huruvida denna artikel skulle tillampas inte framgick pa ett uppenbart satt av skalen i det
Overklagade beslutet, varken for parterna eller for unionsdomstolen. Tribunalen preciserade
sarskilt att de skal som EUIPO for forsta gangen dberopat infor unionsdomstolen, och som avsag
att klaganden inte begart att artikel 4.2 och 4.3 i forordning nr 6/2002 skulle tillampas, inte
kunde avhjalpa den bristande motiveringen av det Overklagade beslutet.

Darefter papekade tribunalen att frdgan huruvida artikel 4.2 och 4.3 var tillamplig i férevarande
fall sdledes i princip kunde vara av vasentlig betydelse for det dverklagade beslutet, med hansyn
till dess potentiella inverkan pa skalen och artikeldelen i detta beslut. Enligt tribunalen framgick
det av lydelsen i meddelandet av den 16 maj 2018 att dverklagandenamnden, i det skedet av
forfarandet, hade ansett att parternas pastdenden och den bevisning som hade lagts fram till
stod for dessa pastaenden visade att kraven i artikel 4.2 och 4.3 i férordning nr 6/2002 inte var

uppfyllda.

Tribunalen slog harvidlag fast att aven om 6verklagandenamnden inte kunde anses vara bunden
av meddelandet av den 16 maj 2018, ankom det slutligen likval pa éverklagandenamnden att i
vederborlig ordning motivera varfor den ansag sig behova awika fran slutsatserna i detta
meddelande, eftersom meddelandet och parternas efterfoljande yttranden utgjorde en del av
det sammanhang i vilket overklagandenamnden antog det Overklagade beslutet. Tribunalen
betonade sarskilt att det inte ankom pa den att ersatta dverklagandendmndens beddémning med
sin egen vid prévningen av argumenten for att avgora huruvida det var frdga om att tillampa
artikel 4.2 och 43 i forordning nr6/2002 i den tvist som var anhangig vid
Overklagandenamnden. Mot denna bakgrund ogiltigforklarade tribunalen det oOverklagade
beslutet. Dock ogillade tribunalen klagandens yrkande om andring med stdd av rattspraxis enligt
domen "Edwin”.

d) Bevisning som inte getts in i tid

e Dom av den 10 november 2021, Sanford/EUIPO - Avery Zweckform (Etiketter) (T-443/20,
EU:T:2021:767) °°

| denna dom, vars faktiska och rattsliga ram har redovisats ovan,”' tillampade tribunalen
principerna for tillatlighet av for sent ingiven bevisning i fragor om gemenskapsformgivningar.

42 Meddelande som tillstallts parterna av 6verklagandendmnden och vari det angavs att den omtvistade formgivningen skulle forklaras ogiltig
pa grund av att villkoren i artikel 4 i forordning nr 6/2002 inte hade iakttagits.

%0 Se dven avsnitt 1.3.a, "Sarpragel: Bedomningskriterier”.
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Den pdpekade att EUIPO har ett stort utrymme for skonsmassig bedémning vad géller att
beakta eller inte beakta bevisning som getts in for sent och kan vdlja att inte ta hansyn till
bevisning som parterna inte gett in i tid.>* Tribunalen erinrade om att nar EUIPO har att meddela
avgorande i ett ogiltighetsforfarande, kan det vara befogat att den beaktar for sent ingiven
bevisning nar bevisningen ar av betydelse for utgangen i forfarandet, det inte foreligger nagra
hinder for att beakta bevisningen med hansyn till omstandigheterna och denna kompletterar
bevisning som lagts fram inom den forelagda fristen.

| detta fall fann tribunalen att dverklagandenamnden hade anvant sitt utrymme for skonsmassig
beddmning pa ett ldmpligt satt. Den bevisning som aberopats for forsta gangen vid
Overklagandenamnden syftade namligen till att visa att den tidigare formgivningen hade gjorts
tillganglig for allmanheten. Denna bevisning lades dessutom till utdver den bevisning som redan
lagts fram vid annulleringsenheten och som ansetts inte racka for att styrka tillgangliggdrande.
Bevisningen var sdledes relevant for losningen av tvisten och kunde pa ett giltigt satt
komplettera den bevisning som redan lagts fram.

Vidare asidosattes inte klagandens ratt att yttra sig av att bevisningen i fraga tillats. Klaganden
gavs namligen tillfalle att yttra sig pa denna punkt till overklagandenamnden.

e) Bibehallande i andrad form

e Beslut av den 25 oktober 2021, 4B Company/EUIPO - Deenz (Hdngsmycke) (T-329/20,
EU.T:2021:732)

A var innehavare av en gemenskapsformgivning i form av ett hjartformat hangsmycke pa vilket
ordet "pianegonda” graverats in. 4B Company Srl hade ansokt hos EUIPO om
ogiltighetsforklaring av den formgivningen och anfoért att den anvande sig av ett aldre
kannetecken. Ansdkan grundade sig pa anvandningen av EU-ordmarket PIANEGONDA, som var
registrerat for smycken.

Inom ramen for ogiltighetsforfarandet framstallde A ett yrkande om bibehdllande av
formgivningen i andrad form med stdd av artikel 25.6 i forordning nr 6/2002, det vill saga utan
graveringen av det ord som motsvarade ordmarket PIANEGONDA. 4B Company invande mot att
formgivningen bibehdlls i andrad form, med motiveringen att formgivningens identitet inte skulle
bevaras om varumarket avlagsnades. Darefter overlats formgivningen till Deenz Holding Ltd.

Annulleringsenheten vid EUIPO avslog yrkandet om bibehdllande av den omtvistade
formgivningen i andrad form, och forklarade den ogiltig i sin helhet. Deenz Holding 6verklagade
till EUIPO:s overklagandenamnd som forklarade den omtvistade formgivningen ogiltig i den del
ordmarket PIANEGONDA anvandes, men bifoll yrkandet om att bibehalla den omtvistade
formgivningen i andrad form.

Tribunalen awisade Overklagandet fran 4B Company med motiveringen att bolaget inte hade
nagot berattigat intresse av att fa saken prévad vad gallde det yrkande om bibehallande av den
omtvistade formgivningen som framstallts till foljd av ogiltighetsforklaringen av formgivningen.

51 Vad galler de faktiska och rattsliga omstandigheterna i tvisten, se avsnitt |.3.e, "Sarpragel: Helhetsintryck’, s. 18.
2 Enligt artikel 63.2 i forordning nr 6/2002.
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For det forsta konstaterade tribunalen att det system som inrdttats for registrering av
gemenskapsformgivningar grundar sig pd principen att alla ansokningar som uppfyller de
formella kraven ska foras in i registret dver gemenskapsformgivningar. Det dr forst efter en
ansokan om ogiltighetsforklaring av en registrerad gemenskapsformgivning som formgivningen
kan forklaras ogiltig, pa ansokan av innehavaren av kannetecknet, bland annat pa grund av att
ett aldre kannetecken anvands i formgivningen, sasom, i detta fall, ett EU-ordmarke som
innehades av den som ansokt om ogiltighetsforklaring.

Tribunalen pdpekade vidare att artikel 25.6 i forordning nr 6/2002 gor det mojligt att bibehalla
registreringen av en gemenskapsformgivning samtidigt som den otilldtna bestdndsdelen tas
bort. Denna mojlighet, som ar ett alternativ till att helt och hallet forklara formgivningen ogiltig,
sakerstaller att pafoliden blir proportionerlig. Ett sddant bibehallande av en formgivning, som
forutsatter ett partiellt avstdende, syftar namligen till att skydda bade intressena hos
innehavaren av formgivningen och intressena hos innehavaren av det kannetecken vars
anvandning har lett till att formgivningen har forklarats ogiltig.

Slutligen noterade tribunalen att annulleringsenheten prévat tva yrkanden, namligen klagandens
yrkande om ogiltighetsforklaring, vilket bifolls, och det yrkande som framstallts av innehavaren
av den omtvistade formgivningen om bibehallande av formgivningen i andrad form, vilket
avslogs.

Tribunalen fann att denna andra del av beslutet inte kunde betraktas som ett beslut att bifalla
det forsta yrkandet.

Eftersom Overklagandenamnden bifallit klagandens yrkande om ogiltighetsforklaring, kunde
dennes 6verklagande till tribunalen inte medféra nagon fordel for klaganden.

For det andra konstaterade tribunalen att klaganden inte med framgdng kunde begira att
overklagandenamndens beslut ogiltigforklarades i den del detta innebar att yrkandet om
bibehdllande av den omtvistade formgivningen i andrad form bifolls. Att godta en sadan
mojlighet skulle namligen innebdara att klaganden tillats att blanda sig i den del av forfarandet
som avsag det yrkande som framstallts av innehavaren av den omtvistade formgivningen.
Genom att gora gallande att det skett ett asidosattande av artikel 25.6 i forordning nr 6/2002,
trots att dess ansokan om ogiltighetsforklaring baserades pa artikel 25.1 e i samma férordning,
avsag klaganden att andra saval foremalet for dess ansokan om ogiltighetsforklaring som de
grunder som aberopats till stod for denna.

For det tredje kunde det faktum att klaganden ville se formgivningen forklarad ogiltig i dess
helhet inte anses utgoéra ett faktiskt intresse av att fa overklagandendamndens beslut
ogiltigforklarat. Tribunalen slot sig harav till att klaganden saknade ett berattigat intresse av att fa
detta beslut ogiltigforklarat.
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3. Talan vid unionsdomstolen: domstolskontrollens omfattning

e Dom av den 18 oktober 2012, Neuman och Galdeano del Sel mot Baena Grupo (C-101/11 P och
C-102/11 P, EU:C:2012:641)

Baena Grupo var innehavare av en gemenskapsformgivning i form av en sittande figur. Neuman
och Galdeano del Sel ansokte hos EUIPO om ogiltighetsforklaring av denna formgivning. EUIPO
hade forklarat den omtvistade formgivningen ogiltig med motiveringen att den saknade
sarpragel. EUIPO:s beslut overklagades till tribunalen, som konstaterade att den omtvistade
formgivningen gav en kunnig anvandare ett annat helhetsintryck an det aldre varumarket och
ogiltigforklarade EUIPO:s beslut.

EUIPO Overklagade domen och hdvdade att tribunalen hade Overskridit granserna for sin
provning. Domstolen ogillade ¢verklagandet liksom ©verklagandena fran 6vriga parter och
uttalade sig om omfattningen av tribunalens domstolskontroll.

Den slog fast att inom ramen for en talan om ogiltigférklaring av ett beslut fran EUIPO far
tribunalen gora en fullstandig provning av huruvida EUIPO:s 6verklagandenamnders beslut ar
lagenliga, om nodvandigt genom att undersoka huruvida dverklagandenamnden gjort en riktig
rattslig kvalificering av omstandigheterna i tvisten eller om namnden gjort en felaktig bedomning
av de faktiska omstandigheter som var foremal for provning. Tribunalen kan, nar den har att
beddma huruvida overklagandenamndens beslut ar lagenligt, inte vara bunden av en felaktig
beddmning av omstandigheterna som foretagits av Overklagandenamnden, da den
bedomningen &r en del av den slutsats vars lagenlighet ifrdgasatts vid tribunalen.

Tribunalen har emellertid ratt att ge EUIPO ett visst utrymme for skdnsmassig bedémning, bland
annat nar denna har att gora mycket avancerade tekniska bedomningar. Vidare har tribunalen
ratt att, vad avser omfattningen av dess provning av overklagandenamndens beslut pd omradet
for industriell formgivning, begransa sin provning till att avse uppenbart oriktiga bedémningar.
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FORTECKNING OVER DE AVGORANDEN FRAN DOMSTOLEN OCH

TRIBUNALEN SOM PRESENTERAS

(ANGIVNA | KRONOLOGISK ORDNING)

DOMSTOLEN
Dom av den 2 juli 2009, FEIA (C-32/08, EU:C:2009:418) ........couiuiuiueiiiiiiiierineseeeieseietesessis sttt eieiesenen s 5.37
Dom av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10 P, EU:C:2011:679) ......cccvvvvreerircnreennne s. 11
Dom av den 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos International (C-488/10, EU:C:2012:88).........cccccccevvervivrereannane. s. 38

Dom av den 18 oktober 2012, Neuman och Galdeano del Sel/Baena Grupo (C-101/11 P och C-102/11 P,

L0 O3 0 2 7 ) SO SO s. 47
Dom av den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions (C-345/13, EU:C:2014:2013) .....ccooiiriireriniinieiseseisiee s s. 7
Dom av den 22 juni 2016, Thomas Philipps (C-419/15, EU:C:2016:468)..........ccurreiieirieerinenieieresienesieresesseseesesessensesesessens s. 39

Dom av den 21 september 2017, Easy Sanitary Solutions och EUIPO/Group Nivelles (C-361/15 P och C-405/15 P,

=10 052 0 720 ) OSSOSO s. 4,6 0ch 18

Dom av den 20 december 2017, Acacia och D’ Amato (C-397/16 och C-435/16, EU:C:2017:992).......c.cceovrrireierenenenerenenns s. 27

Dom av den 8 mars 2018, Doceram (C-395/16, EU:C:2018:172) ......coveieieeiiiiesieiesieieesie e ste ettt st se s e s. 28

Dom av den 5 juli 2018, Mast-Jagermeister/EUIPO (C-217/17 P, EU:C:2018:534) ......cceriieririiirieiereeieieieesieesieie e s. 3
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