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Betydelsen av for vilka produkter viss formgivning anvands

Citatratt

Reservdelar och innebord/tolkning av reparationsundantaget i forordning nr 6/2002




EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 13 JULI 2017 | MAL
C-433/16:

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Acacia - ett italienskt foretag - tillverkar och salufor aluminiumfalgar for bildack.
Falgarna dr kopior av falgar som tillverkas av bl.a. BMW. Acacias filgar salufors under
varumarket WSP Italy - varvid beteckningen WSP star for ”’Wheels Spare Parts”
(=reservdelar till hjul).

BMW innehar gemenskapsformgivningar avseende flera av de falgar bolaget tillverkar.

Acacia dr av uppfattningen att bolagets forfoganden med avseende pa filgkopiorna
omfattas av den s.k. ’reparationsklausulen” i artikel 110 i radets férordning nr 6/2000
och att forfogandena dirmed inte utgor nagot intrang i BMW:s formgivningsrittigheter
— de ryms inom den inskrankning i formgivningsratten som gors artikel 110.




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Acacia vackte i januari 2013 talan mot BMW vid Tribunale di Napoli och yrkade att
domstolen skulle faststdlla att Acacia inte gjorde intrang i BMW:s gemenskaps-
formgivning samt att BMW missbrukat sin dominerande stillning och dgnat sig at illojal
konkurrens. Acacia yrkade aven att BMW skulle alaggas att upphora med sina atgarder
for att forhindra saluforing av Acacias falgkopior (oklart vilka atgdrder).

BMW ingav svaromal till den italienska domstolen och anforde processhinder hianforligt
till ogiltig delgivning och ogiltighet i fraga om motpartsombudets fullmakt.Vidare angav
BMW att de italienska domstolarna saknade behorighet att prova Acacias talan framfor
den tyska domstolen.

BMW viackte 2014 talan vid Corte Suprema di Cassazione (italienska hogsta domstolen)
och begirde forhandsavgorande rorande vilken domstol som ar behorig att prova det
vid domstolen i Neapel anhdngiggjorda malet (aklagaren gav in yttrande och yrkade att
domstolen skulle forklara att de italienska domstolarna saknade behorighet).

Corte Suprema di Cassazione beslutade att inhamta forhandsavgorande i
behorighetsfragan fran EU-domstolen.




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Fraga I:

Kan en behorighetsinvdandning mot domstol ddr talan vdckts, som framstdlls
inledningsvis, men som anfors i andra hand relativt andra inledande invdndningar,
men fore yrkanden och invandningar i sak, tolkas som ett godkdnnande i den
mening som avses i artikel 24 i forordning nr 44/2001 (nu upphdvda 2000 ars
Bryssel I-forordning)? [motsvarande bestimmelser finns i 2012 ars Bryssel I-
forordning, forordning nr 1215/2012]

Relevanta bestaimmelser:

Artikel 24 om prorogation i Bryssel-forordningen nr 44/2001:

“Utover den behdrighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestimmelser i denna
forordning, dr domstolen behdrig om svaranden gdr i svaromdl infor denna. Detta gdller dock inte om
svaranden gick i svaromdl for att bestrida domstolens beharighet eller om en annan domstol har
exklusiv behérighet enligt artikel 22.”

Artikel 22.4 i forordning nr 44/2001:

”Foljande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behérighet://Om talan avser
registrering eller giltighet av patent, varumdrken, ménster och liknande rdttigheter for vilka kravs
deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat ddr deposition eller registrering har begdrts
eller har dgt rum eller pd grund av bestimmelserna i en gemenskapsrdttsakt eller en internationell
konvention anses ha dgt rum.//



FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Kommentarer/Svar:

Bestammelsen i artikel 24 ar tillimplig dven i de fall talan har vackts i strid med
forordningens bestimmelser = om kdranden vicker talan vid domstol i nagon
medlemsstat utan att denna dr behorig och svaranden gar i svaromal --> domstolen
blir behorig. Detta bygger pa principen att parterna sjdlva — i mesta mdéjliga man -
skall kunna avtala om forum.

En invandning om att den domstol vid vilken talan vackts saknar behorighet, varvid
invandningen anforts i andra hand i férhallande till andra invindningar om
riattegangshinder i samma rattsakt, ska inte anses visa att svaranden godtar den
aktuella domstolens behdrighet, varfor prorogation inte skall anses ha skett enligt
denna artikel.




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Fraga 2-3:

Skall artikel 82 (om internationell behorighet) i forordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning tolkas
sd att ndr svaranden har sitt hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen kan en negativ
faststdllelsetalan av slag som avses i artikel 81 (b) endast anforas vid en gemenskapsdomstol i den
medlemsstaten?

Relevanta bestimmelser:

Artikel 82.1 i forordning nr 6/2002:

”Om inte annat foljer av bestimmelserna i denna forordning eller av de bestdmmelser i verkstdllighetskonventionen som enligt
artikel 79 skall tillimpas, skall sddan talan som avses i artikel 81 vdckas vid domstol i den medlemsstat ddr svaranden har sitt
hemvist eller...”

Artikel 82.4 i forordning nr 6/2002:

”Trots vad som sdgs i punkterna I, 2 och 3 skall
a) artikel 17 i verkstdllighetsforordningen tillimpas, om parterna dr dverens om att en annan domstol for
gemenskapsformgivningar skall ha behérighet,//

Artikel 81 (b) i forordning nr 6/2002:

Domstolarna for gemenskapsformgivning skall ha exklusiv behérighet i frdga om:
/Ib) faststdllelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang i gemenskapsformgivningar, om sddan talan dr tillaten enligt nationell
lagll



FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Kommentarer/Svar:

Artiklarna 81 och 82 i forordning nr 6/2002 utgor lex specialis i relation till de
bestaimmelser som anges i forordning nr 44/2001.

Det framgar redan av lydelsen till i artikel 82 att ndr svaranden har sitt hemvist i en
medlemsstat kan en negativ faststillelsetalan endast foras vid gemenskapsdomstol i
den medlemsstaten, forutsatt att detta ar tillatet enligt nationell lag

- dock att annan ordning kan gilla till foljd av

att prorogation har skett (artiklarna 23 och 24 i forordning nr 44/2001)
att litispendens foreligger (artikel 27 i forordning nr 44/2001)

att madl har samband med varandra (artikel 28 i forordning nr 44/2001)




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Fraga 4:

Ar artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 - avseende utomobligatoriska
skadestand och domstolar i den ort dar skadan intriffade eller kan intriffa
tillamplig pa negativ faststillelsetalan?

Svar: Nej.




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Fraga 5 och 6:

Omfattas yrkanden om att det skall konstateras missbruk av dominerande stdllning och
illojal konkurrens som har samband med en faststdllelsetalan om att intrang inte
foreligger i gemenskapsformgivning (i den mening att yrkandena endast kan bifallas om
faststallelsetalan bifalls) av behorighetsregeln i artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001
eller av den behorighetsordning som inforts genom forordning nr 6/2002?

Kan man gora en extensiv’’ tolkning av reglerna om ’samband” i artikel 28 i forordning
nr 44/2001 med den inneborden att kdranden inte bara har mojlighet att, vid den
domstol som eventuellt har internationell behorighet, fa ndmnda yrkanden provade
utan dven vdcka faststdllelsetalan om att det inte foreligger intrang i
gemenskapsformgivning?

Relevanta bestimmelser:

Artikel 5, led 3, i forordning nr 44/2001:

”Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan védckas i en annan medlemsstat

/lom talan avser skadestdnd utanfor avtalsforhdllanden, vid domstolen i den ort ddr
skadan intrdffade eller kan intrdffa”//




FORTS BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VS ACACIA SRL

Kommentarer/Svar:

Nar yrkanden om faststillelse av missbruk av dominerande stdllning och av illojal
konkurrens framfors i kdlvattnet av en negativ faststillelsetalan (intrang i en
gemenskapsformgivning) och dessa yrkanden i stort innebar uttryck for en uppfattning
om att innehavaren av denna formgivning inte har ratt att motsatta sig att
kdrandeparten tillverkar kopior av nimnda gemenskapsformgivning sa skall fragan om
behorig domstol, vad avser malet i dess helhet, faststéllas med tillimpning av den
behorighetsordning som inforts genom forordning nr 6/2002 om
gemenskapsformgivning

Som angavs i anslutning till fraga 4 - artikel 5(3) i forordning nr 44/2001 -
utomobligatoriska skadestand - ’den ort dir skadan intriffade eller kan intriffa” - ar
inte tillamplig pa en negativ faststillelsetalan av det slag som anges i artikel 81 (b) i
forordning nr 6/2002.

Ovrigt:

| vissa medlemslinder ej tillatet att fora negativ faststillelsetalan — det kan
da bli nodvandigt for aktor att invdanta talan om intrang.




TRIBUNALEN MAL NR T 9/15

BALL BEVERAGE PACKAGING EUROPE LTD VS EUIPO
(INTERVENIENT CROWN HELLAS CAN SA)

OGILTIGHETSTALAN - KOMBINATION AV ARTIKLAR SOM UTGOR
ETT FOREMAL, BETYDELSEN AV BESKRIVNING, ABEROPANDE AV
PRIORITET FRAN TVA ALDRE FORMGIVNINGAR

Ball Beverage ingav en ansokan om registrering av gemenskapsformgivning i september 2004 med aberopande av
prioritet fran tva tyska formgivningar. Ansokan avsag tretton formgivningar i en samregistrering och gjordes pa tyska
med engelska som andrasprak. En beskrivning av formgivningen gjordes pa engelska. Den omstridda formgivningen i
malet bestar inte av en, utan av tre, burkar:




FORTS. T 9/15

Crown Hellas limnade, i februari 201 1, in en ogiltighetstalan mot formgivningen och baserade den pa icke nyhet
och bristande sarpragel.Till stod for sin talan gjorde Crown Hellas gallande att den omstridda formgivningen var
identisk med foljande tre burkar, vilka hade gjorts tillgangliga for allmanheten fore den omstridda formgivningens
prioritetsdatum:
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FORTS. T-9/15

EUIPO avslog begaran om dubbel prioritet i forsta skedet men detta beslut overklagades och Ball Beverage fick ratt. Det
ar alltsa mojligt att i en gemenskapsformgivning som inkluderar flera formgivningar aberopa prioritet fran flera aldre
rattigheter.

Sokandebolaget lyckades, efter viss moda, overtala EUIPO att registrera de tre burkarna som EN formgivning — en grupp
av burkar, nagot som senare diskuteras i hogre instans.

Annulleringsenheten: avslag med motiveringen att formgivningen uppfyllde kravet pa nyhet och sarpragel.

Overklagandenimnden: upphavande av annulleringsenhetens beslut med motivering att formgivningen saknade
sarpragel - fragan om nyhet togs inte stallning till.

Tribunalen: faststallande av overklagandenamndens beslut.



FORTS. T 9/15

Nagra intressanta punkter i Tribunalens resonemang:

Grupp av foremal eller enskilt foremal

Formgivningens skyddsomfang utgors av formen av en enskild burk som aterges i tre olika storlekar och inte som en grupp av burkar.
Skillnad vore om kombinationen av foremalen ar estetiskt sammanforda, har ett funktionellt samband och normalt siljs som en enda
produkt — jmf schackbrade och —pjaser, bestickset.

Ball Beverage hade sjilvklart ett intresse av att bedomningen skulle utga ifran en enda produkt bestaende av tre burkar eftersom de tidigare
formgivningarna inte avsag grupper av burkar utan en enda burk. Om den omstridda formgivningen skulle anses utgéra en grupp av burkar
skulle detta innebara en skillnad jamfort med de tidigare formgivningarna. Bedomningen av helhetsintrycket skulle ha en annan utgangspunkt.

’

Tribunalen kommer fram till att overklagandenamnden INTE ar bunden av EUIPO:s beslut att registrera formgivningen for “dryckesburkar’
och som en enda produkt. Det ar, enligt Tribunalen, uppenbart att de tre burkar som aterges i den omstridda formgivningen inte uppfyller
kraven for en kombinationsformgivning. Skyddsomfanget maste avgoras for att kunna utfora bedomningen om helhetsintrycket hos den
kunnige anvandaren och da blir konsekvensen att det ar formen av en enskild burk som utgor skyddsomfanget.

Den kunnige anvandaren — som i arendet bestamdes till en person inom dryckesindustrin som ansvarar for tappning av drycker — uppfattar
skillnaderna i storlek pa de burkar som aterges i ansokan men detta saknar betydelse for helhetsintrycket. Formgivningen saknar

sarpragel.




FORTS. T 9/15

Effekten av att inkludera en beskrivning i ans6kan om formgivningsregistrering

Ball Beverage hade i sin ansokan till EUIPO bifogat en detaljerad beskrivning av formgivningen (nastan som patentkrav!) och detta hade
gjorts pa andraspraket engelska. Overklagandenimnden beaktade inte beskrivningen da den inte limnats in pa ansokningsspraket.

Tribunalen slar fast att en beskrivning inte kan paverka formgivningens skyddsomfang — av detta foljer ocksa att en beskrivning inte kan
paverka bedomningen av om kraven for nyhet och sarpragel ar uppfyllda. Det ar avbildningarna som utgor skyddsomfanget.

Tribunalen tydliggor att aven om den engelska beskrivningen hade tagits i beaktande, skulle detta inte i nagon man kunna paverka
formgivningens skyddsomfang och séledes inte heller bedomningen betriffande sarpragel.

En fraga blir omm mojlighet att inkludera beskrivningar till en formgivningsansokan ens behdvs - risken ar ju att de
paverkar och ger influenser kring skyddsomfanget...




EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 21 SEPTEMBER 2017 | MAL C-
361/15 P OCH C-405/15 P:

EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP NIVELLES
NV

Easy Sanitary Solution BV erhdll ar 2004 en registrering avseende
gemenskapsformgivning for ett duschavlopp (innefattande platta, vattenlasinsats och
duschavlopp).

I anslutning till att registreringen fornyades ar 2009 gav I-Drain (foregangare till Group
Nivelles) in en ans6kan om ogiltighetsforklaring av gemenskapsformgivningen —
bristande nyhet och bristande sarskiljningsformaga angavs som grunder for
ogiltigforklaringen.Till stod for sin ans6kan gav I-Drain in utdrag fran tva
produktkataloger (Bliicher-katalogerna).

Annulleringsenheten ansag att formgivningen var ogiltig — den synliga delen (ovansidan
av plattan) var identisk med en platta i en av Bliicher-katalogerna - bristande nyhet.

Tredje overklagandenamnden ansag att skillnader forelag som inte var vare sig minimala
eller svara att bedoma pa objektivt sitt — formgivningen uppfyllde nyhetskravet.
Overklagandenimnden aterforvisade malet till annulleringsenheten fér provning av
fragan om sdrpragel.

Overklagandenimndens beslut 6verklagades till Tribunalen - Tribunalen ogiltigforklarade
overklagandenamndens beslut — arendet kommer vidare till EU-domstolen.




FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP
NIVELLES NV

Fragor som EU-domstolen uttalar sig om:

Bevisning - Bevisborda

Det dr nédvindigt for EUIPO:s instanser att ha tillgang till bilder av den tidigare
formgivning som anfors som nyhets-/sarpragelforstorande och som gor det mojligt att
utrona hur den produkt i vilken formgivningen ingar ser ut som en slutlig enhet och
mojligt att sdkert och exakt identifiera den tidigare formgivningen ---< en jamforelse
maste vara mojlig att vidta.

Provning av om kravet pa nyhet och sdarprdagel dr uppfyllt forutsdtter tillgang till en precis och
bestdmd dldre formgivning.

Det ankommer pa den part som ingett en ans6kan om ogiltigforklaring att tillhandahalla
noédvindiga uppgifter och sdrskilt att exakt och fullstindigt identifiera och aterge den
tidigare formgivningen.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rattstillimpning nar den slog fast att EUIPO var
skyldig att kombinera olika bestandsdelar av en eller flera tidigare formgivningar som
aterfinns i olika utdrag ur Bliicher-katalogerna — om den som yrkat ogiltigforklaring inte
atergett hela den formgivning som anférs som grund ---> da domslutet visat sig vara
riktigt enligt andra rittsliga 6vervaganden upphadvs emellertid inte domen

(jmf Karen Millen-malet i C-345/13).




FORTS EASY SANITARY SOLUTION BY OCH EUIPO VS GROUP
NIVELLES NV

Domstolen slar fast att:

Betydelsen av i vilket slags produkt ett monster ingar — berord sektor mm?

Det foljer av forordning nr 6/2002 (artikel 19.1 — den allmadnna beskrivningen av
ensamritten - och artikel 36.6 — uppgifter i ansokan paverkar inte skyddsomfang) att
en registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamratt att anvanda
formgivningen i samband med alla mojliga slags produkter och inte enbart for
produkter som anges i ansokan om registrering.

Vid nyhetsprovning — bedomningen av om en formgivning ar att betrakta som ny eller
inte paverkas inte av i vilka produkter den kan tinkas inga eller anvindas for.—> om
identisk formgivning gjorts tillgianglig for allmanheten vid tidpunkter som anges i
artikel 5.1 ar den nyhetsforstorande aven om formgivningen anvints for helt andra
produkter dn de i vilka den s6kta formgivningen dr tinkt att inga.

En formgivning anses ha gjorts tillganglig for allmanheten om den har offentliggjorts i
samband med registrering eller pa annat sitt eller forevisats, anvants i yrkesmassig
verksambhet eller blivit kind pa annat sitt fore dag som anges i artiklarna 5 och 6 med
mindre dessa omstdndigheter inte rimligen kunde ha blivit kanda vid normal yrkesmdssig
verksamhet i kretsar inom den berorda sektorn i unionen.

Det senare ledet utgor ett undantag fran en huvudregel om allmant tillgangliggorande
— en restriktiv tolkning skall darfor goras.

Det ar endast de faktiska omstandigheterna kring offentliggorandet som ar av
betydelse — inte vilka produkter nagon formgivning dar tiankt att inga i.




FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP
NIVELLES NV

Domstolen slar fast att:

Provning av sarpragel

Det finns inte - som Tribunalen felaktigt utgatt ifran — stod for att det skulle vara
nodvandigt att den kunnige anviandaren av den produkt som den omstridda
formgivningen ingar i maste kdnna till den tidigare formgivning som motanfors - for att
denna skall vara relevant - i de fall da den tidigare formgivningen ingar i en produkt i en
annan industrisektor dn den sektor som den omstridda formgivningen ingar i.

Skyddsomfan

Skyddsomfanget for en giltig formgivning omfattar ’varje formgivning som inte ger en
kunnig anvandare ett annat helhetsintryck’ (artikel 10.2).




FORTS EASY SANITARY SOLUTION BV OCH EUIPO VS GROUP
NIVELLES NV

INNEBORD AV AVGORANDET (primirt bekriftelse av kint lige...):

Vid bedomning av en formgivnings skyddsomfang tas ingen hansyn till vilka
produkter som i ans6kan angetts att formgivningen dr avsedd att inga i eller
anvandas for.

Vid bedomning av vilken prior design som skall beaktas vid provning av nyhet och
sarpragel saknar det betydelse med avseende pa vilka produkter dldre
formgivning anvands — undantag gors saledes inte for aldre formgivning som
anvands for andra typer av produkter (an de som anges i sokandens ansokan).

Syftet med undantaget till offentliggorande i artikel 7(1) i forordning nr 6/2002 -
”...utom i de fall da dessa omstdndigheter inte rimligen kunde ha blivit kanda vid
normal yrkesmdssig verksamhet i kretsar inom den berorda sektorn inom
gemenskapen...” ar att sdkerstilla att omstindigheter som dr svara att verifiera
och som har agt rum i tredje land inte klassificeras som ”’offentliggoranden” -
INTE att sdrskilja olika yrkesmassiga kretsar och dela upp sektorer utifran
produkstalg mm.

Det finns inte stod for att den kunnige anvandaren maste ha kint till (de facto)
en motanford formgivning inom annat produktomrade for att denna skall kunna
resultera i slutsats om bristande sdrpragel — konstig tanke: da maste den kunnige
anvandaren finnas pa riktigt...hur kanner en fiktiv person till nagot “pa riktigt”’?




TRIBUNALEN MAL NR T 57-16

CHANEL VS EUIPO (INTERVENIENT LI JING ZHOU & GOLDEN ROSE
999)

OGILTIGHETSTALAN - ORNAMENT

Li Jong Zhou ingav, i mars 2010, en ansokan om registrering av gemenskapsformgivning till EUIPO och angav i
ansokan att formgivningen ar avsedd att anvandas for ett “ornament”. Senare uppgav sokanden att Golden
Rose 999 blivit medinnehavare till formgivningen.

Chanel ingav, i december 2013, en ogiltighetstalan mot formgivningen och havdade att den inte var ny och inte
uppfyllde kravet pa sarpragel. Som stod for sin talan aberopade man sitt registrerade varumarke:

Omstridd formgivning Chanels registrerade varumarke



FORTS. T 57/16

Annulleringsenheten och 6verklagandenimnden kom bada fram till att formgivningen uppfyllde kravet pa nyhet och
sarpragel och avslog Chanels begaran om ogiltighet.

Tribunalen gjorde en annan bedémning och ogiltigforklarade formgivningen. Nagra intressanta delar i malet:

Helhetsintrycket ar beroende av det satt produkten anvands och ornamentsangivelsen gor det omoijligt att
faststalla detta avseende den omstridda formgivningen. An viktigare an annars att gora en detaljerad bedomning av

helhetsintrycket mellan de motstaende formgivningarna

Tribunalen lagger viss vikt vid Chanels vilkandhet och pastar att den sokta formgivningen i viss man kan uppfattas
som en “kreation inspirerad av idén med Chanel-monogrammet”. Aven om det finns skillnader konstaterar Tribunalen

att den kunnige anvandaren uppfattar helhetsintrycket som detsamma.

Bevismaterial som inges for forsta gangen till Tribunalen ska lamnas utan avseende — Tribunalen ska inte prova de
faktiska omstandigheterna pa nytt utan provning ska ske av lagenligheten av overklagandenamndens beslut.



FORTS. T 57/16

Reflektioner kring Tribunalens resonemang:

Ger hanvisningen till "ornament” ett bredare skydd an om man anger en specifik produkt — spanne till vaska till
exempel?

Ska hansyn tas till valkandhet och beromda, val exponerade varumarken?

Ska man se monogram-formgivningar som liknande oavsett vilka bokstaver de innehaller — har handlar det om tva C

att jamforas med tva S (liggande).

Ska alla tvabokstavsmonogram ses som en renommeésnylting pa Chanels marke?
Hur ska man se pa foljande monogram med hansyn till Tribunalens dom?

Tveksamma resonemang vid Tribunalen som ger upphov till fragetecken.




EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 27 SEPTEMBER 2017 | MAL C-
24/16 OCH C-25/16:

NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE GMBH/BIG BEN
INTERACTIVE SA

Nintendo ar ett japanskt multinationellt foretag som tillverkar och salufor dataspel och
spelkonsoler, bland annat spelkonsolen Wii och tillbehor till denna.

Nintendo innehar ett flertal gemenskapsformgivningar avseende konsoler och andra tillbehor
till Wii.

Big Ben Interactive SA (Big Ben Frankrike) tillverkar handkontroller och andra tillbehor
kompatibla med spelkonsolen Wii. Bolaget salufor produkterna via sin webbplats direkt till
konsumenter i bland annat Frankrike, Belgien och Luxemburg och till sitt tyska dotterbolag
Big Ben Interactive GmBH (Big Ben Tyskland).

Big Ben Tyskland siljer de av Big Ben Frankrike tillverkade produkterna vidare till
konsumenter i Tyskland och Osterrike — bland annat via Internet. Big Ben Tyskland har inget
eget varulager — mottagna bestillningar vidarebefordras till Big Ben Frankrike. Samtliga
produkter inhandlade via Big Ben Frankrike och Big Ben Tyskland levereras fran Big Ben
Frankrike.

Big Ben Frankrike och Big Ben Tyskland marknadsfor sina produkter med bilder forestillande
produkter i utforande enligt Nintendos gemenskapsformgivningar.

Nintendo vickte talan mot bade Big Ben Tyskland och Big Ben Frankrike vid Landgericht
Diisseldorf och gjorde gillande intrang i gemenskapsformgivningar — dven i form av

bildanvandningen.




FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

Landgericht Diisseldorf fann att Big Ben Tyskland och Big Ben Frankrike hade gjort intrang i de
rattigheter som ar knutna till Nintendos gemenskapsformgivningar, dock att domstolen
ogillade talan savitt avsag bildanvandningen.

Domstolen forbjod Big Ben Tyskland att anvanda formgivningarna inom unionens territorium
och bifdll, utan territoriell begransning, Nintendos accessoriska yrkanden om tillgang till olika
upplysningar, rakenskapshandlingar mm som bada bolagen innehade, ersittning, forverkande,
aterkallelse, offentliggérande av dom.

Domstolen konstaterade att den hade internationell behorighet i forhallande till Big Ben
Frankrike och forpliktade bolaget att upph6ra med anvandning av de skyddade
formgivningarna inom unionen.Vad gillde de accessoriska yrkandena begransades avgorandets
verkningar till Big Ben Frankrikes agerande rorande de produkter som levereras till Big Ben
Tyskland. Nagon geografisk begransning angavs emellertid inte.

Samtliga tre bolag 6verklagade domen till Oberlandesgericht Diisseldorf. - Big Ben Frankrike
ansag att domstolen saknat behorighet att meddela beslut gillande hela unionen, Nintendo att
begrinsning — i fraga om Big Ben Frankrike - gjorts till produkter i leveranskedjan till Big Ben
Tyskland samt att yrkandet avseende bildanvandning ogillades.

Oberlandesgericht 6nskade besked fran EU-domstolen i ett antal fragor.




FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

Fragorna:

) Kan en domstol som grundar sin behorighet gentemot en svarandepart (har:
Big Ben Frankrike) enbart pa artikel 79.1 i forordning nr 6/2002 (hanvisning till Bryssel-
forordningen) jamfort med artikel 6.1 i Bryssel-forordningen (flera svarandeparter,
konnexitet, undvikande av motstridiga domslut) pa grund av att svarandeparten har
levererat produkter till en annan svarande med hemvist i domstolens medlemsstat (har:
Big Ben Tyskland) meddela beslut som ir giltiga i hela unionen och som har verkningar
utover de leveransavtal som ligger till grund for behorigheten?

(2) Skall artikel 20.1 c (i forordning nr 6/2002 - inskrankning i formgivningsratt vid
citat - forutsattning: forenliga med god affarssed, inte omotiverat skadar normalt
utnyttjande av formgivningen samt killangivelse) - tolkas sa att tredje man far “aterge
formgivning i kommersiellt syfte om vederborande har for avsikt att salufora tillbehor
till produkter fran rittighetshavaren som motsvarar formgivningen’’? Om ja, vilka
kriterier ar tillampliga?

3) Hur skall begreppet ’dar intranget skedde” (artikel 8.2 i forordning nr 864/2007
- tillimplig lag for intrang i enhetlig IP-ratt i alla fragor som inte regleras i tillimpligt
gemenskapsinstrument) faststillas da den som begar intrang (i) erbjuder produkter
genom webbplats och webbplatsen riktar sig till andra medlemsstater an den dar
intrangsgoraren har sitt hemvist samt (ii) later transportera produkter till annan
medlemsstat an dir vederborande har sitt hemvist?

(4) Skall den lagstiftning som faststélls med tillimpning av artiklarna 15 a och g (i
forordning nr 864/2007 — avser grunden for och omfattningen av ansvaret, daribland
faststdllandet av vilka personer som kan hallas ansvariga for sina handlingar; ansvar for
andra personers handlingar) dven vara tillamplig pa handlingar utférda av andra
medverkande personer?




FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

Relevant bestammelse:

Artikel 20.1 c) i forordning nr 6/2002:

”De rdttigheter som dr knutna till en gemenskapsformgivning far inte utovas ndr det
gdller

a) handlingar som innebdr atergivning i syfte att citera eller undervisa, forutsatt att
sddana handlingar dr forenliga med god dffdrssed och inte omotiverat skadar normalt
utnyttjande av formgivningen samt pa villkor att kdllan anges.




FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

Svaren:

n Ja, domstolen far — da svarandeparten (hir: Big Ben Frankrike) levererar produkter som den
andra svarandeparten salufor (Big Ben Tyskland) besluta om diverse sanktioner gentemot
svarandeparten (Big Ben Frankrike), varvid atgiarderna dven omfattar andra handlingar an sadana som
har samband med leveranserna till den andra svaranden (Big Ben Tyskland) — kan vara leveranser till
andra EU-medlemslidnder - och ge dessa rdttsverkningar i hela unionen.

(2) Lovlig saluféring av tillbehor — citat/atergivning? En tredje man som anvinder - inbegripet
via sin webbplats — bilder som motsvarar (produkter vars utférande dr skyddat som)
gemenskapsformgivning i syfte att forklara eller visa hur de saluférda tillbeh6ren kan anvandas
tillsammans med rittighetsinnehavarens produkter utfor handling som innebir atergivning i syfte att
citera i den mening som avses i artikel 20.1c (i férordning nr 6/2002) — handlingen ir tillaten under
forutsdttning att de kumulativa villkoren angivna i artikeln dr uppfyllda. God affarssed = lojalitetsplikt
gentemot rattighetsinnehavarens berittigade intressen, far inte ”’snylta’ och ge sken av affirsmdssigt
samband; inte omotiverat skadar normalt utnyttjande av formgivningen = far inte ha negativ inverkan
pa rdttighetsinnehavarens ekonomiska intressen; och marknaden for de skyddade formgivningarna;
kallangivelse = normalt och skiligen uppmarksam och medveten genomsnittskonsument skall utan
svarighet kunna identifiera kommersiellt ursprung).

3) Flera intrangsgérande handlingar begatts i olika medlemsstater — ’det land dir intranget
skedde” - tillimplig lag? Overgripande bedémning av en svarandeparts handlande i syfte att faststélla den
plats ddr den forsta handling som utgér intrdnglfara for intrdng utforts. | fraga om e-handel dir nagon i
strid med formgivningsrittigheter pa en webbplats riktad till konsumenter i flera olika medlemsldander
erbjuder produkter till forsiljning som visas pa skdrmen och som kan bestidllas = utbjudande via
webbplatsen = anvindning = den plats ddr processen for att gora sdljerbjudandet tillgangligt online

utgor ’det land ddr intranget skedde”.




FORTS NINTENDO CO LTD VS BIG BEN INTERACTIVE
GMBH/BIG BEN INTERACTIVE SA

Innebord av avgorandet:

Domstolen fastslar synen att EU-designskyddet skall vara ett enhetsskydd
och ges en enhetlig rdattsverkan i hela unionen - sa langt maoijligt.




TRIBUNALEN MAL NR T 16-16
MAST-JAGERMEISTER SE VS EUIPO
BRISTANDE PRECISION I ATERGIVNING

Formgivningen ar hemlighallen och darfor finns ingen avbildning att visa er!
Malet avser formalia som kan fa stora konsekvenser for en sokande. Malet ar overklagat till EU-domstolen.

Jagermeister ansokte om formgivningsskydd for en bild innehallande en bagare och en flaska. EUIPO angav i
forelaggande att bagare och flaskor gar i olika Locarno-klasser. Skriftvaxling uppstar och Jagermeister avhjalper
bristen genom att ta bort flaskan fran ansokan. Den centrala fragan i malet ar att ansokningsdatum blir den dag
som Jagermeister avhjalper bristen och inte dagen for ansokans ingivande.

Jagermeister menar att ansokningsdatum inte kan bli annat an dagen for ansokans ingivande om det finns

avbildningar — endast om det inte inkommit avbildningar eller de ar omojliga att tyda kan myndigheten flytta
fram ansokningsdagen.

Att lamna in tydliga avbildningar med korrekt innehall ar viktigt. Att fa en senare ansokningsdag kan innebara att
prioritet gar forlorad och ocksa att “grace period” gar ut vilket kan innebara ogiltighet.

VAR NOGGRANN MED TYDLIGA AVBILDNINGAR SOM ENDAST AVSER DET DU VILL HA SKYDD FOR!



EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017 | MAL C-
397/16 OCH C-435/16:

ACACIA SRLVS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Acacia tillverkar och salufor aluminiumfalgar for bilddck. Falgarna ar kopior av falgar som
tillverkas av bl.a. Audi och Porsche. Acacias fdlgar salufors under varumarket WSP Italy och ar
staimplade med angivelsen ’NOT OEM” - detta betyder att de inte ar tillverkade som
originalutrustning. | de handelsdokument och den tekniska beskrivning som atféljer
produkterna, pa fakturan och pa Acacias webbplats anges att filgarna endast siljs i syfte att
anvandas som reservdelar for reparation.

Bade Audi och Porsche innehar gemenskapsformgivningar avseende de failgar respektive bolag
tillverkar.

Acacia dr av uppfattningen att bolagets forfoganden med avseende pa filgkopiorna omfattas av
den s.k. ”’reparationsklausulen” i artikel 110 i radets forordning nr 6/2000 och att forfogandena
ddrmed inte utgor intrang i formgivningsrittigheter.

Porsche gor gillande att Acacias filjar dven erbjuds i firger och dimensioner som inte
motsvarar originalprodukten.




EU-DOMSTOLENS DOM AV DEN 20 DECEMBER 2017 | MAL C-
397/16 OCH C-435/16:

ACACIA SRLVS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Audi vickte talan om intrang i gemenskapsformgivning vid Tribunale di Milano
och Porsche vid Landgericht Stuttgart. Savil den italienska som den tyska
domstolen bifdll talan.

Efter overklagande beslutade respektive hanskjutande domstol att vilandeforklara
mal och till EU-domstolen stilla ett antal fragor.




FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Bakgrund - reparationsundantaget for reservdelar:

Det skydd gemenskapsformgivningar atnjuter kan ge oonskade effekter genom att
tringa ut eller begrinsa konkurrensen pa marknaderna for bland annat dyra, langlivade
sammansatta produkter sasom bilar pa vilka det formgivningsskydd som tillampas pa de
sdrskilda delar som den sammansatta produkten bestar av, kan skapa en konkurrens-
skyddad marknad for reservdelar. Syftet med reparationsklausulen dr att undvika att
konkurrensskyddade marknader skapas for vissa reservdelar och, i synnerhet, undvika
att en konsument som koper en langlivad och kanske dyr produkt for alltid, vid kép av
externa tillbehor, skall vara bunden till tillverkaren av den sammansatta produkten.

Bestammelsen om reparationsundantaget liknar till dels en tvangslicens.
Artikel 110.1 i forordning nr 6/2002:

*Till dess att dndringar i denna forordning har tratt i kraft efter forslag fran kommissionen i drendet
skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte atnjutas for en formgivning som utgor en
bestdndsdel i en sammansatt produkt och som anvdnds enligt artikel 19.1 for att mojliggora
reparation av denna sammansatta produkt sa att den dterfar sitt ursprungliga utseende.”

Skil 13 i forordning nr 6/2002:

”...for att mojliggora reparation av en sammansatt produkt sa att den dterfar sitt ursprungliga
utseende, ndr formgivningen anvdnds for eller ingdr i en produkt som utgor en bestdndsdel i en
sammansatt produkt pa vars utformning den skyddade formgivningen beror. Som ett led...”

Pa engelska:

*the purpose of permitting the repair of a complex product so as to restore its original appearance,
where the design is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a
complex product upon whose appearance the protected design is dependent, could...”




FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Fragor:

(D) Omfattar tillampningen av den begransning av formgivningsskyddet som avses i
artikel 110 endast sadana bestandsdelar vars form dr beroende av produkten, det vill
sdga delar som ar utformade pa ett huvudsakligen oféranderligt sadtt i forhallande till
den sammansatta produktens utseende, och saledes inte — sasom bilfalgar - fritt kan
viljas av kunden? [must-match - exempel: framskarm - stralkastare pa bil — karossdelar -
arten av viss bestandsdel relativt den sammansatta produkten ’fordon’’]

(2) Under vilka villkor dr undantaget fran skydd enligt reparationsklausulen
avhidngigt av villkoret att den skyddade formgivningen ar beroende av utseendet pa den
sammansatta produkten? [dndrade farger-dimensioner etc]

3) Skall tillampligheten av reparationsklausulen i artikel 110.1 vara avhangig att
den som tillverkar eller sdljer en bestandsdel i en sammansatt produkt ar skyldig att se
till att och i sa fall ange pa vilket sitt delen i fraga inte far forvdrvas for annat an
reparationsindamal? [omsorgsplikt]




FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Svaren:

(n Undantaget fran skydd i form av gemenskapsformgivning for en formgivning som utgor en
bestandsdel i en sammansatt produkt och som anvinds for att mojliggéra reparation av denna
sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende, genom den sa kallade
reparationsklausulen, ar inte avhangigt av villkoret att den skyddade formgivningen dr beroende av
utseendet pa den sammansatta produkten.

Detta foljer av ordalydelsen i artikel 110.1 - av forarbetena till bestimmelsen foljer att avsaknaden av en
begrdnsning av rdckvidden for bestdmmelsen dr resultatet av aktiva val under lagstiftningsforfarandet.

(2) Undantaget fran skydd i form av gemenskapsformgivning for en formgivning som utgor en
bestandsdel i en sammansatt produkt och som anvands for att mojliggora reparation av denna
sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende, genom den sa kallade
reparationsklausulen, ar avhingigt av villkoret att reservdelen utseendemassigt dr identisk med
den bestandsdel som var infogad i den sammansatta produkten ndr denna slapptes ut pa
marknaden.

All anvdndning av en bestdndsdel som inte syftar till att den sammansatta produkten dterfar det
utseende den hade ndr den sldapptes pad marknaden — exempelvis ndr den inte motsvarar den ursprungliga
bestdndsdelen med avseende pad fdrg och dimensioner — dr utesluten.

3) For att kunna aberopa den sa kallade reparationsklausulen har tillverkare eller forsiljare
av en bestandsdel i en sammansatt produkt en omsorgsplikt vad giller huruvida slutanviandare i
senare led iakttar de villkor som uppstills i denna bestammelse.

Omsorgsplikten innebdr att genom klara och synliga anvisningar pa produkten, dess forpackning, i
broschyrer och kopehandlingar, informera anvdndare i senare led om dels att den berorda bestandsdelen
innehdller en formgivning som de inte dr innehavare av, dels att bestandsdelen endast far anvdnda for att
maojliggora reparation sa att produkten daterfar ursprungligt utseende. Vidare dligger det att bland annat
genom avtalsmdssiga medel styra slutanvdndare samt att avsta fran att sdlja nar man *vet” eller kan utga
ifran att bestandsdelen inte kommer att anvdndas pa rdtt sdtt.



FORTS ACACIA SRL VS PNEUSGARDA SRL (I KK) SAMT
ACACIA SRL/ROLANDO DAMATO VS DR ING HCF F. PORSCHE AG

Ovrigt:

Missnojd med generaladvokatens forslag till avgorande?

Det dr inte mojligt for parterna att inkomma med yttranden over generaladvokatens
forslag till avgorande.

Domstolen dr inte bunden av vare sig generaladvokatens forslag till avgorande eller den
motivering som ligger till grund for forslaget.




TRIBUNALEN MAL NR T 695-15
BMB SP.Z.0.0. VS EUIPO (INTERVENIENT FERRERO SPA)
OGILTIGHETSTALAN BASERAD PA ALDRE 3D VARUMARKE

BMB ingav, i november 2015, en ansokan om registrering av gemenskapsformning avseende ask for godis.
Formgivningen avsag ask/forpackning men avbildningarna visar ocksa innehallet i forpackningar och etiketterna ingar
ocksa i avbildningarna




FORTS. T 695-15

Ferrero ansokte om ogiltighet av ndmnda formgivningsregistrering och baserade sin talan pa sin aldre,
internationella (med designering Frankrike) varumarkesregistrering avseende varuslag i klass 30:

Annulleringsenheten: beviljade ogiltighetstalan med motiveringen att det
forelag forvaxlingsrisk

Overklagandenimnden: faststallde annulleringsenhetens beslut

Tribunalen: faststallde overklagandenamndens beslut

Malet ar overklagat



FORTS. T 695-15

Aven om malet ir overklagat finns det ett par intressanta punkter i Tribunalens dom som kan ha praktisk
betydelse vid bedomning mellan formgivning och 3D varumarken:

Det faktum att den omstridda formgivningen bestar av avbildningar avseende ask/forpackning som ar fylld
med godis kan inte vara en relevant detalj vid en visuell jamforelse mellan formgivningen och 3D varumarket.
Formgivningen ar registrerad endast for askar/forpackningar. Samtliga faktorer ska overvagas vid
forvaxlingsbedomningen och en genomsnittskonsument skulle uppfatta forpackningarna som lika i
forevarande fall.

De skillnader som den omstridda formgivningen uppvisar i forhallande till 3D varumarket “overskuggar” inte
inverkan hos varumarket vid helhetsbedomningen

Trots en svag sarskiljningsformaga hos det aldre market gors bedomningen att det existerar en risk for
forvaxling baserad pa likhet avseende varuslag och likhet mellan formgivning och varumarke

Nagon fonetisk eller konceptuell jamforelse ar inte mojligt i detta fall.



GENERALADVOKATENS FORSLAG AV DEN 19 OKTOBER 2017 1|
MAL C-395/16:

DOCERAM GMBH VS CERAMTEC GMBH

DOCERAM GmbH ar ett tyskt bolag som tillverkar komponenter av teknisk keramik.
Bolaget levererar komponenterna till kunder i framforallt bil- och textilmaskinindustrin
samt inom anlaggningskonstruktion.

DOCERAM innehar innehar ett flertal gemenskapsformgivningar avseende
centreringsstift i tre olika geometriska former — vart och ett tillverkat i sex olika typer
(=18 st).

CeramTec GmbH ar ett tyskt bolag som tillverkar och salufor centreringsstift i samma
varianter som dem som skyddas genom DOCERAMS gemenskapsformgivningar.




FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

DOCERAM vickte talan mot CeramTec vid Landgericht Diisseldorf och gjorde gillande
intrang i gemenskapsformgivningar. CeramTec genstaimde och yrkade ogiltigforklaring
av DOCERAMs registrerade rittigheter pa den grunden att detaljerna i de berérda
produkternas utseende uteslutande var betingade av en teknisk funktion i den mening
som avses i artikel 8.1 i forordning nr 6/2002.

Landgericht Diisseldorf ogillade DOCERAMs talan och ogiltigforklarade
formgivningarna pa den grund som anforts av CeramTec.

DOCERAM overklagade domen till Oberlandesgericht Diisseldorf.

Oberlandesgericht fann att de aktuella formgivningarna uppvisade saval nyhet som
sarpriagel. Domstolen ansag emellertid att det for utgangen i malet var nédvandigt att
fa fastslaget huruvida avsaknaden av alternativa formgivningar som fyller samma
tekniska funktion ar avgorande eller om en domstol istdllet skall faststalla huruvida den
eftersokta funktionen ensam avgor den aktuella produktens fysionomi.
Oberlandesgericht beslutade sig darfor att vianda sig till EU-domstolen med nagra

fragor.




FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

Fragor:

(1) Ar det fraga om en sadan tekniskt betingad funktion som avses i artikel 8.1 — som
utesluter skydd - dven i de fall ndr utformningen inte har nagon betydelse for
produktens design utan den enda faktorn som ar avgorande for designen ar den tekniska
funktionaliteten?

(2) Om svaret ar jakande: ur vilken synvinkel skall det bedomas huruvida formgivningen
av en produkt har valts endast av funktionella skal? Skall en objektiv betraktares
uppfattning anses avgorande och hur skall denne i sa fall definieras?

Relevant bestammelse — artikel 8.1 i forordning nr 6/2002

”Ett gemenskapsformskydd kan inte erhdllas for sadana detaljer i en produkts
utseende som uteslutande dar betingade av en teknisk funktion”.




FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

Diskussionen — tva motstridiga rattsliga resonemang:

Alt |:”’multiplicity of forms”/mangfald av former”

Undantagsbestimmelsen i artikel 8.1 skall endast tillimpas ndr det har konstaterats att ingen
alternativ design gor det majligt att uppna samma tekniska funktion som den aktuella
formgivningen. Forekomsten av alternativa innebdr att valet av den aktuella formen inte ar
betingat uteslutande av dess tekniska funktion. Formgivaren var fri att vilja vilken som av
tillgangliga former.

Resultat: undantaget i artikel 8.1 skulle séillan vara tillimpligt — det dr ovanligt att det endast
finns ett utférande for att uppna en viss teknisk funktion.

Stod: doktrin och rattspraxis i Tyskland och Belgien samt i Frankrikes och EUIPO:s tidigare
praxis.

Alt 2:”’no aesthetical considerations’’/”’kausalitetskriteriet”’

Undantagsbestimmelsen i artikel 8.1 skall tillimpas ndr detaljerna i den aktuella
formgivningen endast dr betingade av behovet av att utveckla en teknisk 16sning, varvid
estetiska overvaganden inte skall ha nagon inverkan alls, eftersom det inte skett nagon kreativ
verksamhet som fortjanar att skyddas av formgivningsratten. Denna tillimpningsmodell
forutsatter att man faststdller skailet till att formgivaren antog den omtvistade detaljen.

Resultat: undantaget i artikel 8.1 ar tillampligt i alla fall dir behovet av att fylla en viss teknisk
funktion dr den enda omstindighet som styrt den aktuella designen.

St6d: EUIPO:s och Frankrikes nyare praxis.




FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

Generaladvokatens resonemang:

9.5

Begreppet/Uttrycket “’sddana detaljer i en produkts utseende som uteslutande dr betingade av en teknisk
funktion” forklaras inte i artikel 8.1 och ingen hdnvisning gors till medlemsstaternas rattsordningar i
fraga om innebord = begreppet skall ges en sjilvstindig och enhetlig tolkning inom hela unionen med
beaktande av systematiken i, syftet med och ursprunget till denna unionsrattsakt.

Skal 10 i forordning nr 6/2002:

»Teknisk innovation bor inte hdmmas genom att formskydd beviljas for detaljer med uteslutande teknisk
funktion. Med detta menas inte att en formgivning maste ha ett estetiskt vdrde.”

Forenligt med lydelsen i artikel 8.1 att dven avse fall dar behovet av att uppfylla en teknisk funktion ar
den enda faktor som forklarar antagandet av dessa detaljer.

Undantagsbestimmelse - kan inte i sig leda till antagande av tillimpningsprincip som saknar stod i
texten och i fraga om syften och ursprung.

Lampligt att forebygga risken for att bestimmelser tillimpliga inom patentomradet kringgas — forbud
mot skydd for tekniska lI6sningar som formgivning.

Visst sneglande pa praxis fran motsvarande bestimmelse pa varumirkesomradet — laimpligt med
analoga resonemang.

Avvisar tanken pa att infora en fiktiv person - ”objektiv betraktare” — vars presumerade bedémning
skall avgora huruvida funktionaliteten spelat in pa siatt som gor bestimmelsen i artikel 8.1 tillimplig.
Avvisar dven tanken pa att anvidnda den fiktiva ”’kunnige anvindaren” — bedémning kan kriva specifika
kunskaper som ’kunnig anvdndare” inte alltid har.




FORTS DOCERAM GMBH VS CERAMTECH GMBH

Fragor — Svar:

(1) Ar det fraga om en sadan tekniskt betingad funktion som avses i artikel 8.1 — som utesluter
skydd - dven i de fall ndr utformningen inte har nagon betydelse for produktens design utan
den enda faktorn som ar avgorande for designen ar den tekniska funktionaliteten?

Svar: Faststdllande av huruvida detaljerna i en produkts utseende enbart dr betingade
av dess tekniska funktion bor inte endast grundas pa avsaknaden av alternativa former
som kan uppfylla utan det bor dven slas fast att strdavan efter viss teknisk funktion dr
den enda faktor som avgjort valet av den berorda formgivningen och att dess
formgivare sdledes inte har haft nagon kreativ roll i detta hdnseende.

(2) Om svaret dr jakande: ur vilken synvinkel skall det bedomas huruvida formgivningen av en
produkt har valts endast av funktionella skil? Skall en objektiv betraktares uppfattning anses
avgorande och hur skall denne i sa fall definieras?

Svar: For en bedomning av huruvida de olika detaljerna i en produkts utseende enbart
motsvarar overvdganden avseende teknisk funktionalitet i syfte att tillimpa artikel 8.1 i
forordning nr 6/2002 ankommer det pa den domstol vid vilken talan har vdckts att gora
en objektiv bedomning — inte genom att sdtta sig in ni en — teoretisk — uppfattning hos
en “objektiv betraktare” utan genom att konkret beakta alla relevanta omstdndigheter
i madlet.Vid behov kan domstolen inhdmta hjdlp av oberoende expert.




TRIBUNALEN MAL NR T90-16

THOMAS MURPHY V EUIPO (INTERVENIENT NIKE INNOVATE
CV)

OGILTIGHETSTALAN - BESLUTET OVERKLAGAT

Malet avser armband med egenskaper for att mata fysisk aktivitet. Nike Innovate CV ansokte, i december 2012 om
registrering av foljande formgivning vid EUIPO:




FORTS. T 90-16

Thomas Murphy ingav, i augusti 2013, en ogiltighetsansokan och baserade sin talan pa aldre
formgivningsregistrering (fran 2005):




FORTS. MAL NR T90-16

Thomas Murphy har inte vunnit framgang vare sig vid annulleringsenheten, dverklagandenamnden eller vid
Tribunalen och malet ar overklagat. Nagra intressanta fragor diskuteras dock av Tribunalen och
sammanfattningsvis kan sagas foljande:

Att till en ansokan om formgivningsregistrering inkludera en beskrivning av produkten hjalper foga —
Tribunalen gor klart att det ar avbildningarna som ar centrala och ligger till grund for bedomningen av
skyddsomfang. Kan man slopa majligheten att ange en beskrivning?

Att havda att en formgivning vid ansokan var av betydande nyhet och langt mer avancerad an kand
formgivning behover bevisas for att kunna beaktas.Vidare ar tiden for den aldre formgivningen mindre viktig
an hur formgivningsforradet sag ut vid tiden for ansokan av den yngre formgivningen



ANNAT ATT NAMNA:

Patent- och marknadsdomstolen: S6derhamn Eriksson AB vs Tolé Verktyg AB: mal nr
PMA 6954-17, beslut avseende informationsforelaggande av den 3 oktober 2017;
fraga om bade patent- och monsterrittigheter — relationen funktion-estetik.

Patent- och marknadsdomstolen: Morakniv AB vs Plantagen Logistik AB/Plantagen
Sverige AB: mal nr PMT 2074-17 och PMT 7703-17,i dom stadfast forlikning av den |
november 201 |; fraga om yrkanden om spridning av information om dom mm.

Ryssland tilltrader Hague-konventionen i februari 2018 — man kommer att kunna
lagga till Ryssland i en internationell monsteransokan.
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