SV

Sammanfattning C-211/24 -1

Mal C-211/24

Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
18 mars 2024
Domstol som begéar férhandsavgérande:
Févarosi Torvényszék (Overdomstolen for Budapests,stad, Ungern)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
5 mars 2024
Klagande:
LEGO A/S
Motpart:

Pozitiv Energiaforras Kft.

Parter det nationella'malet

Talan omfaststéllelse av ‘intrang i en formgivning och med yrkande om att
domstolen,ska besluta om de rattsliga féljderna av detta intrang

Syfte med och rattslig grund for begaran om forhandsavgdrande

Syfte: tolkning av artiklarna 8.3, 10 och 89.1 i radets forordning (EG) nr 6/2002
av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning

Rattslig'grund: artikel 267 FEUF

Tolkningsfragor

1)  Ar det, i ett sddant mal som det vid den nationella domstolen, i vilket
rattighetsinnehavaren aberopar en formgivning som skyddas enligt
artikel 8.3 i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning (nedan kallad férordningen), med avseende pa en
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eller flera byggklossar i en av Pozitiv Energiaforras Kft:s byggleksaker som
fyller samma monteringsfunktion som de klossar som omfattas av LEGO
A/S formgivning, forenligt med unionsratten att de nationella domstolarna,
nér de faststaller omfattningen av skyddet, i den mening som avses i
artikel 10 i forordningen, for LEGO A/S formgivning,

—  utgdr fran en kunnig anvandare som har sadan teknisk kunskap om
formgivningens och produktens funktion som kan forvéntas av en
fackman,

—  betraktar en anvédndare som jamfér LEGO A/S formgivning med
Pozitiv Energiaforras Kft:s produkt genom en noggrann, teknisk och
metodisk undersékning som en kunnig anvéndare, och

—  utgdr fran att denna kunniga anvandare bildar sig ett helhetsintryck av
formgivningen och produkten i forsta handyi form av en, asikt om
teknik?

2) Om det i ett mal som har ovanndmnda egenskaperiska anses att det skydd
som LEGO A/S formgivning ger stracker sig till en,ellerinagra fa delar som
finns i Pozitiv Energiaforras Kft:s leksaker, som emellertid utgor ett litet
antal byggklossar i forhallande.till det totala ‘antalet — ar det da forenligt med
unionsratten att tillerk&nnafett utrymmesfér skonsmassig bedémning enligt
vilket, med hénsyn till att\Overtradelsen endast sker delvis, den ringa
svarighetsgraden och’ proportionen ‘av Overtradelsen i forhallande till
produkten i dess_helhet, och det intresse av fri handel med en byggleksak
som till storsta.delen inte kan ifrdgasattas, vilket ar skal som kan kvalificeras
som sarskilda skalwenligt artikel 89.1 i forordningen, domstolen ogillar
yrkandet @n1 att fortsatt impert till landet av byggleksaken ska forbjudas?

Anforda unionsbestammelser

Radets “forordningy, (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning, sérskilt artiklarna 8, 10 och 89

Direktiv. 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for
immateriella rattigheter, sarskilt artikel 3

Kortfattad redogdrelse for de faktiska omstandigheterna och forfarandet i
det nationella malet
LEGO A/S ar innehavare av foljande tva gemenskapsformgivningar.

Formgivningen med registreringsnummer 001950981-0001 avser en kopplingsdel
i en byggleksak som bestar av en cylinder med utskjutande delar och tva
tvargaende axlar (axles) som &r vinkelrata mot varandra och mot cylindern, och



LEGO

axlarna féster vid cylindern med hjélp av en cylindrisk bas (LEGO A/S produkt
som omfattas av formgivningen “Technic, Axle and pin connector hub with
2 perpendicular axles”).

Formgivningen med registreringsnummer 002137190-0002 avser en kopplingsdel
I en byggleksak som &r en modifierad variant av den vélkanda Lego-klossen 2x1
med piggar, som har 2x1 ihaliga utskjutande delar (studs) pa en av sina sidor
(LEGO A/Ss produkt omfattas av formgivningen “Brick, modified 1 x 2 with
studs on 1 side™).

Pozitiv Energiaforras Kft. forsokte till Ungern importera byggleksaker under
varumérket “Qman”, bestdende av prefabricerade plastdelar som bland annat
innehaller en eller flera av de byggklossar som visas i fljande illustration:”

001950981-0001

002137190-0002

+ —_— ——
A felperes
mintaoltalmainak A: alperes arujanak birosagi szemle keretében késziilt fényképfelvételei

laistromabrazolasa

La ¢ Nemzetid Ados, es¢ VVamhivatal (Skatte- och tullmyndigheten, Ungern)
forordnade om tullkontroll av Pozitiv Energiaforras Kft:s produkter och inledde
ethadministrativt sanktionsforfarande mot Pozitiv Energiaforras Kft., pa grund av
atty dem, misstankte att industriella rattigheter hade asidosatts. Pa grundval av
LEGOA/S,ovannamnda formgivning och som svar pd LEGO A/S ansokan av den
22 juni, 2022 beslutade Kdria (Hogsta domstolen, Ungern) slutligen att Pozitiv
Energiaforras Kft:s produkter skulle beslagtas. LEGO A/S har darefter vackt
forevarande talan om intrang mot Pozitiv Energiaforras Kft. och yrkat att den

*

[Oversattarens anméarkning: | delen under kolumnen i illustrationen med bilderna dar
registreringsnumren finns anges: ”Atergivning fran registret av klagandens formgivningar”. 1
delen under kolumnen i illustrationen med bilderna utan registreringsnumren anges féljande:
”Fotografier av motpartens produkt som tagits inom ramen for den réttsliga prévningen”].
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hanskjutande domstolen ska faststdlla att det har skett ett intrang i de tva
formgivningarna och att domstolen ska besluta om de 6vriga réttsliga foljderna av
detta intrang.

Kortfattad redogdrelse for skalen till att forhandsavgdrande begéars

Behovet av att hanskjuta tolkningsfragorna

LEGO A/S formgivningar dr “byggklossar till en leksaksbyggsats”, yilka omfattas
av klass 21.01 i Locarnodverenskommelsen om upprattande av.en internationell
klassificering av monster av den 8 oktober 1968. Skyddet fér LEGO A/S
gemenskapsformgivning beviljades med stdd av det sa kallade ”medulundantaget”
i artikel 8.3 i forordningen.

Den hanskjutande domstolen har papekat att LEGO A/S tidigafe har anvant patent
som idag har I6pt ut och som gav tekniskt skyddwfor medulbyggleksaker, bland
vars delar dven finns LEGO A/S formgivning $em nu“ar, foremal foF prévning. Ett
sadant patent var det byggklossystem qsom “skyddadesav®Godtfred Kirk
Christiansens prioriterade patent av dent28juli 1958, med registreringsnummer
US3005282. Det ar slaende att syftet ied den uppfinning som &r foremal for detta
patent — ndmligen “att tillhandahallayforbéttrtade méjligheter for att sitta samman
sadana byggklossar i vilken onskad positionisomyhelst och saledes majliggora en
stor variation av kombinationer av-klossarna for, att Skapa leksakskonstruktioner i
manga olika typer och former” —och'syftet med den formgivning som foreskrivs i
artikel 8.3 i forordningem= narmare bestdmtatt mojliggora “att inbordes utbytbara
produkter sammanfogas.eller forbinds'med varandra ett stort antal ganger inom ett
modulsystem” — d‘huvudsaka@midentiska. Detta tekniska syfte uppnas genom en
lamplig (funktionell) farmgivning av produktens yttre utseende (form).

Med utgangspunkti begreppet formgivning i domen DOCERAM (C-395/16)
(punkt 24), ar-utseendet av avgorande betydelse for en formgivning (punkt 25).
Enligt artikel,8.3 14forordningen behover innehavaren av skyddet déaremot inte visa
att formgivningen har nagot estetiskt syfte, vilket innebéar att det &r tillrackligt att
rattsinnehavaren endast visar att formgivningen i enlighet med artiklarna 5 och 6 i
forordningen tjanar det syfte som avses i artikel 8.3 i forordningen. Enligt den
hénskjutande "domstolen tycks det av det ovan anférda, med hansyn till dess
konsekvenser, folja att det formskydd som foreskrivs i artikel 8.3 i forordningen i
sjalva verket ligger narmare ett patentskydd for tekniska egenskaper, sasom det
redan har slagits fast i punkt 30 i domen DOCERAM. Skapandet av sadana
formgivningar &r darfor inte mer &n en rutinmdssig teknisk och designmaéssig
verksamhet som pa sin hojd kan tjana till att med fler alternativa delar utvidga det
byggleksakssystem som blev allmant tillgangligt nar patentet upphorde att galla.
Detta kan emellertid helt klart leda till en situation dar innehavaren, genom att
aberopa skyddet for nya formgivningar som erhallits efter utgangen av det patent
som skyddade byggleksaken, kan hindra konkurrenter fran att erbjuda en produkt
med vissa funktionella egenskaper eller begrénsa de mdjliga tekniska l6sningarna.
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Den hénskjutande domstolen anser att det aktuella malet ar ett tydligt exempel pa
detta.

Den hanskjutande domstolen papekar att det inte rader nagot tvivel om att
lagstiftaren har faststallt en tydlig regel i artikel 8.3 i forordningen och att
formgivningar kan skyddas enligt denna bestdmmelse, men att det inte &r klart for
den vilket rattsligt eller politiskt mal som legat bakom lagstiftningen. Fragan ar
om avsikten var att ge innehavaren av den formgivning som skyddas enligt artikel
8.3 i forordningen en sadan ratt som den som normalt kan erhallas genom
patentskydd — utan att innehavaren uppfyller de nodvéandiga villkoren for att
erhdlla ett sadant skydd — genom att ge vederb6rande mojlighetatt hindra
konkurrenter fran att erbjuda en produkt med vissa funktionella egenskaper eller
att begrénsa mojliga tekniska lésningar.

Den hénskjutande domstolen anser att det ar viktigt,atthklargorasdennanfraga,
eftersom den, i egenskap av organ som har till uppgift att tillampa, lagen, ar
skyldig att inom ramen for forfarandet, enligt artikel, 3.2 FEuropaparlamentets och
radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004, om,sakerstéllande‘av skyddet for
immateriella rattigheter, se till att villkoreteatt reglernayskantillampas sa att hinder
for lagenlig handel inte uppkommer ar uppfylit dvenwnaridet ar fraga om en talan
som grundar sig pa de omtvistade formgivningarna. sl samband med mal om
intrang pa omradet aterspeglas aldrigyde hamnda fragorna och farhagorna i fraga
om skyddet, sasom politiska eller rattsliga skal*fér att utesluta skydd (se, i detta
avseende, punkt 79 i domen.av.den,18 juniy2002, Philips, C-299/99), utan i fraga
om tillampningen av lagstiftningen,

Den forsta tolkning$fragan

Lagstiftaren har inte féreskrivit nagra sarskilda tillampningsforeskrifter for det
séarskilda skydd, som foreskrivs®i artikel 8.3 i forordningen, det vill s&ga att
skyddet enligt. denna bestammelse ska omfatta varje formgivning som inte ger en
kunnig anvandare ettannat helhetsintryck (artikel 10.1 i férordningen) och att det
vid@provhing'av skyddsemfanget ska tas hansyn till den grad av frihet formgivaren
har haft vid utveeklingen av formgivningen (artikel 10.2 i férordningen).

Vad géller'det sistn&mnda anser den nationella domstolen att graden av kreativ
frihet ska'bedémas inte — sasom LEGO A/S gjorde gallande i det nationella malet
— utifran perspektivet att det ar mojligt att fortsatta att skapa ett oandligt antal
stdndigtonya alternativa former for modulsystemet, utan mot bakgrund av vilka
andra alternativa former som gor det mojligt att i praktiken uppna det
monteringsmal som LEGO A/Ss formgivning i modulsystemet efterstravar
(majligheten for den grundlaggande 2x1-legobiten med piggar att forlangas uppat
och at sidorna med hjalp av ett lostagbart faste). | detta sammanhang kommer det
kreativa utrymmet med nddvandighet att vara begransat.

Den forsta delfragan i den forsta tolkningsfragan syftar till att faststalla vem den
“kunniga anvindaren” dr vars helhetsintryck av LEGO A/S formgivning ska
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jamforas med helhetsintrycket av Pozitiv Energiaforrds Kft:s produkt. Den
hanskjutande domstolen vill fa klarhet i huruvida det & mojligt att pa de
formgivningar som skyddas genom artikel 8.3 i forordningen tilldampa begreppet i
domen av den 20 oktober 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-281/10
P), enligt vilket en “kunnig anvéndare” ska forstas som ett mellanbegrepp, det vill
sdga ett mellanting mellan begreppet genomsnittskonsument och begreppet
fackman, varvid fackmannen ar en sakkunnig som har en betydande teknisk
kompetens, som kanner till de olika formgivningar som finns pa den berérda
sektorn, som har en viss kunskap om de delar som normalt ingar i dessa
formgivningar och som, pa grund av sitt intresse for de berérda prodakterna, agnar
dem relativt stor uppméarksamhet nar de anvander dem.

Eftersom det som utgor karnan i en formgivning, som atnjuter skydd enligt artikel
8.3 i forordningen, inte &r det helhetsintryck som produktens form ‘ger,wutan det
tekniska dndamal som formgivningen &ar avsedd att@upphd, det Vill saga dess
funktion, kan det forefalla motiverat att den ténktay, kumniga anvandarens
kunskaper kompletteras med tekniska kunskaperisem upph@jer denna anvéndare
till en fackman och jamstaller honom eller henne med'en expert pa omradet som
har ett analytiskt och metodiskt 6ga och tekniska kunskaper:

Den andra delfrdgan ror anvandarensigrad av uppmarksamhet. Om domstolens
tolkning i domen i det ovannamndammélet'PepsiCo (€-281/10 P), enligt vilken den
kunniga anvéndaren inte i detalj kan “iaktta, desminsta skillnaderna mellan de
formgivningar och de produkter sem starii kenflikt med varandra, dven skulle
galla for formgivningar som skyddas,enligt artikel 8.3 i forordningen och, mot
bakgrund av skillnaderna*mellan de foermgivningar som skyddas enligt artikel 8.3 i
forordningen och desprodukter sem kammer i konflikt med detta skydd generelit
ar mycket sma, skulle det“Utifran detta kunna dras slutsatsen att formgivningar
med sadana egenskaper. som LEGO A/S formgivning inte skulle kunna undga
detta skydd.

Detta kanymotiverayatt jamforelsen mellan den formgivning som skyddas enligt
artikel 8.3 ¢ forerdningen och den omtvistade produkten gors, aven i
domstelsforfaranden,  genom en specialiserad metod avseende formgivning och
tekniskadfrager och genom ett analytiskt och detaljerat forfarande, snarare &n
enbart,pa grundval av de ungefarliga allménna intrycken hos en anvéandare som ar
kunhigom,amnet men som inte besitter sadan kunskap.

Den tredje delfrdgan avser tolkningen av begreppet helhetsintryck, vilket den
hénskjutande domstolen, med stdd av unionsdomstolens rattspraxis, har beskrivit
som en medveten upplevelse hos en kunnig anvandare som grundar sig pa den
visuella uppfattning som harrér fran produktens yttre utseende. Detta synsétt
foljdes av de hogre domstolar som provade de interimistiska forfarandena.

Det visuella intryck som en formgivning som registrerats pa grundval av artikel
8.3 i forordningen ger ar emellertid av helt underordnad betydelse i forhallande till
formgivningens funktionella egenskaper, det vill sdga likheter och skillnader
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mellan sadana formgivningar kan inte avslojas pa visuell grund och genom
beskrivningar av det visuella intrycket, utan genom tekniska analyser och
argument. Detta synsétt, som strider mot EU-domstolens tolkning, har tillampats
av den domstol i forsta instans vid vilken talan om interimistiska atgarder
anhangiggjordes. Den hénskjutande domstolen &r dven beredd att anse att det inte
helt saknar relevans att utvidga begreppet “helhetsintryck™ sa att det inte endast
omfattar begreppen visuell uppfattning som harror fran formgivningens yttre
utseende, utan dven den tekniska uppfattningen hos en fackman med avseende pa
formgivningens funktionella egenskaper.

Den andra fragan

Om den forsta fragan besvaras jakande, vill den hanskjutande domstolen genom
sin tredje fraga fa klarhet i omfattningen av det utfymme for skénsméssig
bedomning som den forfogar 6ver for att bifalla innehavarens yrkanden avseende
Overtradelsen, det vill saga i synnerhet om den_kan avsta fran att besluta om
sanktionsatgirder avseende Overtradelsen av “sdrskilda skl \Uttrycket “sarskilda
skél att inte gora det” i artikel 89.1 i forordningen Ska ‘tolkas restriktivt mot
bakgrund av domen Nokia (C-316/05).

Nar det galler innehallet i detta utrymme for skénsmassig bedomning, rattvisan
och proportionaliteten framgar dét att, den wnationélla‘domstolen, for att kunna
tillmotesgd de  yrkanden ‘avseende Wintrang som  framstillts  av
rattighetsinnehavaren, mastesvisa sarskild omsorg, eftersom de réttsliga féljderna
av detta ska motsvara omfattningemaviintranget.

Aven om réttighetsifinehavarensikrav pa att produkten i sin helhet ska beslagtas
kan bifallas av{det, enkla“skéletyatt en eller nagra fa delar av leksakens
konstruktion «som dock &r fa i relation till det totala antalet delar — gjorde intrang
i en eller nagra, fa av dewnationélla formgivningarna, har innehavaren av denna
formgivaingvidare 1 huvudsak samma mojlighet som han eller hon sedan flera
decennier“kunnat utéva genom att aberopa det redan upphédvda patentet som
skyddade,byggleksakerna pa det tekniska planet. Mot bakgrund av att kdrnan i den
aberopade ratten ill formgivningen ligger just i dess funktion, ska
rattighetsinnehavaren dock, redan nér ansokan om registrering gors, aven beakta
majlighetematt anvandningen av denna funktion ligger i tredje mans intresse.

Eftersom skydd for formgivningar som kan utgdra ett handelshinder uttryckligen
ar tillatet enligt artikel 8.3 i forordningen, kan de intressen som star mot detta
endast bedomas inom ramen for ett mal om intrang, vilket regleras i artikel 3.1
och 3.2 i direktiv 2004/48.

For det fall den hanskjutande domstolen i det nationella malet skulle anse det
sannolikt att Pozitiv Energiaforras Kft. gor intrang i gemenskapsformgivningen,
vill den foljaktligen fa klarhet i huruvida den, med hénsyn till de séarskilda
omstandigheterna i malet, pd grundval av kriterierna i artikel 3.1 och 3.2 i direktiv
2004/48 och bland annat i avsikt att inte skapa onddiga hinder for den lagliga
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handeln, delvis bor bifalla yrkandena hos innehavaren av formgivningen eller om
den bor avsla samtliga yrkanden.

Det rader foljaktligen inget tvivel om att den nationella domstolen, utéver
avvagningen i detta utrymme for skdnsmassig bedémning, har en skyldighet att
bistd innehavaren av formgivningen med att gora géllande sina immateriella
rattigheter och att forhindra att réttspraxis 1 praktiken innebdr att de
ensamrattigheter som foljer av skyddet av formgivningen toms pa innehall.

Mot bakgrund av det ovan anforda uppkommer fragan huruvida® domstolens
utrymme for skonsmassig beddmning, pa grundval av unionsratten, kan stracka
sig sa langt som till att domstolen i medlemsstaten helt avslar yekandet,om att
fortsatt import av leksaken till landet ska forbjudas.



