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Rettens dom (Tredje Udvidede Afdeling) af 8. maj 2024

»EF-design — ugyldighedssag — registreret EF-design, der gengiver en sko — tidligere
EF-design — ugyldighedsgrunde — individuel karakter — artikel 25, stk. 1, litra a), og artikel 6,
stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002«

1. EF-design — ugyldighedsgrunde — manglende individuel karakter — design, der ikke giver den
informerede bruger et andet helhedsindtryk end det, det tidligere design giver -
overordnet vurdering af samtlige elementer i designet — reekkevidde — hensyntagen alene til
elementer, der er beskyttet i det anfeegtede design
[Radets forordning nr. 6/2002, art. 6, stk. 1, og art. 25, stk. 1, litra b)]

(jf. preemis 28-31 og 37)

2. EF-design — ugyldighedsgrunde — manglende individuel karakter — offentliggorelse, der
indebcerer offentliggorelse af alle elementerne i designet — betingelser for beskyttelse
[Rddets forordning nr. 6/2002, art. 7, stk. 1, og art. 25, stk. 1, litra b)]

(jf. preemis 49)
Resumé

Retten traf afgerelse i et sogsmal og frifandt Den Europeeiske Unions Kontor for Intellektuel
Ejendomsret (EUIPO), idet den for forste gang behandlede sporgsmélet, om der skal tages
hensyn til elementer, der er blevet fravalgt — dvs. de elementer, der ikke er genstand for
beskyttelse i det tidligere design, som i det foreliggende tilfeelde fremstod som stiplede linjer — i
forbindelse med en sammenligning foretaget inden for rammerne af en ugyldighedssag, der er
stottet pa manglende individuel karakter. Den definerede saledes formalet med
ugyldighedsproceduren stottet pd denne grund og greenserne for beskyttelsen af et tidligere
design.
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Road Star Group havde indgivet en ansegning til EUIPO om registrering af et EF-design, der
gengiver en sko. Sagsegeren, Puma SE, indgav en begeering om, at designet blev erkleeret ugyldigt
med den begrundelse, at det ikke havde individuel karakter® i forhold til syv tidligere design.
Denne begeering blev imidlertid afslaet af ugyldighedsafdelingen med den begrundelse, at det
anfeegtede design havde en sadan individuel karakter. Appelkammeret afslog ligeledes
sagsogerens klage over ugyldighedsafdelingens afgerelse.

Rettens bemcerkninger

Retten bemaerkede indledningsvis, at sammenligningen af det helhedsindtryk, som de omtvistede
design giver, dels skal foretages pa grundlag af hele det udseende, som udger ethvert af disse
design, dels skal tage udgangspunkt i det anfeegtede designs offentliggjorte karakteristika og
udelukkende vedrgre dem, der er beskyttet af designet. Den omstendighed, at det tidligere
design indeholder yderligere elementer, der ikke er til stede i det anfegtede design, er uden
relevans for sammenligningen af de omhandlede design. Det skal saledes afgores, hvilke
elementer der faktisk er beskyttet ved det anfegtede design.

Retten bemeerkede i forste reekke, at der ved sammenligningen af de omtvistede design i det
foreliggende tilfeelde skulle tages hensyn til alle de elementer, der rent faktisk var beskyttet af det
anfeegtede design, som gengav en komplet sko, der var sammensat af bade en sal og en overdel pa
en sko, og at sammenligningen ikke kunne begreenses til alene at sammenligne udseendet af
salerne, som var den eneste del, der var beskyttet i det tidligere design. Undersagelsen af den
ugyldighedsgrund, der bestar i manglende individuel karakter, er nemlig ikke en del af rationalet
bag beskyttelsen af en tidligere rettighed, men bestar i at afgere, om det anfegtede design
opfylder betingelserne for registrering®. Hvis man tog udgangspunkt i det tidligere designs
beskyttede karakteristika i stedet for det anfeegtede designs karakteristika, ville det svare til, at de
elementer af det anfegtede design, der er beskyttet, blev udelukket fra sammenligningen, og
folgelig, at det ikke blev efterprovet, om det neevnte design i sin helhed opfylder betingelserne for
beskyttelse.

Selv om det i ovrigt ikke er udelukket, at det helhedsindtryk, som design hver iser giver ved en
sammenligning af dem, kan veere domineret af visse karakteristiske treek ved de pageldende
produkter eller dele af disse, fandt Retten desuden, at der i den foreliggende sag ikke var grund til
at antage, at silen ud fra et rent visuelt synspunkt for den informerede bruger udgjorde et
karakteristisk treek, som var fremherskende i forhold til resten af skoen, og folgelig, at
helhedsindtrykket af de omhandlede design ville veere domineret af salen.

Retten undersogte i anden raekke, om udseendet af skoens overdel i de tidligere design ligeledes
kunne tages i betragtning ved sammenligningen af de helhedsindtryk, som de omtvistede design
gav, pa trods af den omsteendighed, at der ikke var tale om karakteristika, for hvilke der var
ansggt om beskyttelse. Den bemeerkede i denne henseende, at vurderingen af et designs
individuelle karakter bestar i at afgere, om det helhedsindtryk, som den informerede bruger far,
klart adskiller sig fra helhedsindtrykket af den allerede eksisterende formgivning. I forbindelse
med en ugyldighedssag, der stottes pa denne grund, har det tidligere design nemlig alene til
formal at vise den tidligere kunstform, der svarer til den allerede eksisterende formgivning
vedrgrende det omhandlede produkt, som er blevet offentliggjort pa den dato, hvor ansegningen

! — Som omhandlet i artikel 6, stk. 1, og artikel 25, stk. 1, litra b), i Radets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12.12.2001 om EF-design (EFT 2002,
L3,s. 1).

2 — Fastsat i artikel 4-9 i forordning nr. 6/2002.
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om det pageldende design blev indgivet. Spergsmalet, om et tidligere design er en del af den
eksisterende formgivning, beror pa dets offentliggerelse. Ved afgorelsen af, om der kan tages
hensyn til elementer i et tidligere design, skal der séledes ikke leegges veegt pa genstanden for
dette designs beskyttelse, men alene pa sporgsmalet om, hvorvidt disse elementer er blevet
offentliggjort®. For at offentliggorelsen af et design indebeerer offentliggorelse af samtlige
elementer af designet, er det desuden nedvendigt, at disse fremtreeder klart og preecist i
forbindelse med denne offentliggarelse.

Henset til, at de elementer, der ikke var ansegt om for de sldre design, i det foreliggende tilfeelde
var blevet offentliggjort og fremstod tilstreekkeligt klart og preecist til, at man kunne opfatte
udseendet af en overdel pa en sko og dennes forskellige dele, konkluderede Retten folgelig, at
disse elementer kunne tages i betragtning ved vurderingen af det anfeegtede designs individuelle
karakter.

* — Som ombhandlet i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 6/2002.
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