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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 16 februari 2012*
"Forordning (EG) nr 6/2002 — Artikel 19.1 — Gemenskapsformgivning — Intrang eller fara for
intrang — Begreppet tredje man”
I mal C-488/10,
angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Juzgado de lo
Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Spanien) genom beslut av den
15 september 2010, som inkom till domstolen den 11 oktober 2010, i malet
Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
mot
Proyectos Integrales de Balizamiento SL,
meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna M. Safjan, M. Ilesi¢ (referent),
E. Levits och M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi,

justitiesekreterare: handlaggaren K. Malacek,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 14 september 2011,
med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA, genom J.L. Gracia Albero, F. Rodriguez Dominguez,
F. Miazetto och S. Ferrandis Gonzalez, abogados,

— Polens regering, genom M. Laszuk samt L. Zarski och M. Szpunar, samtliga i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom F. Wenzel Bulst och R. Vidal Puig, bdda i egenskap av ombud,
och efter att den 8 november 2011 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

* Rattegéngssprak: spanska.
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Dom

Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 19.1 i radets férordning (EG) nr 6/2002 av
den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) (nedan kallad férordningen).

Begéran har framstillts i ett mal mellan Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA (nedan kallat
Cegasa) och Proyectos Integrales de Balizamiento SL (nedan kallat PROIN), angdende en talan om
intrang vickt av Cegasa.

Tillampliga bestimmelser

Det framgar av skél 5 i forordningen att den syftar till att skapa "en gemenskapsformgivning ... som ar
direkt tillamplig i varje medlemsstat” "for att gora det mojligt att” “erhalla ett formskydd for ett omrade
som omfattar alla medlemsstater”.

Skal 18 i férordningen har féljande lydelse:

"For en registrerad gemenskapsformgivning krdvs att ett register uppréttas och fors i vilket man
registrerar alla ansokningar som uppfyller de formella kraven och for vilka en ingivningsdag har
faststillts. Registreringssystemet bor i princip inte grundas pa saklig provning av huruvida
skyddskraven dr uppfyllda fore registreringen. Dérigenom minimeras den belastning som
registreringen och andra forfaranden medfor for de sokande.”

Enligt artikel 1.2 b i forordningen ska en gemenskapsformgivning skyddas ”sdsom en ’registrerad
gemenskapsformgivning’, om den registreras pa det sétt som foreskrivs i denna foérordning”.

I artikel 1.3 i férordningen stadgas foljande:

"En gemenskapsformgivning skall ha en enhetlig karaktir. Den skall ha samma réttsverkan i hela

gemenskapen. Den far registreras, overlatas, avstas fran eller bli foremal for ett avgérande varigenom

den forklaras ogiltig, eller dess anviandning far forbjudas, endast med avseende pa hela gemenskapen.

Denna princip skall gélla om inte annat foreskrivs i denna férordning.”

I artikel 3 a i forordningen stadgas foljande:

"I denna forordning avses med

a) formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjilva
produkten och/eller i produktens ornament och som sdrskilt kan vara linjer, konturer, farger,
form, ytstruktur och/eller material”.

I artikel 4.1 i férordningen stadgas foljande:

"En formgivning skall skyddas som en gemenskapsformgivning i den man den &r ny och sérpréaglad.”

Enligt artikel 5.1 b i féorordningen ska en formgivning betraktas som ny om ingen identisk formgivning

har gjorts tillgdnglig for allmdnheten, nér det géller registrerade gemenskapsformgivningar, "fére den

dag da en ansdkan om registrering lamnades in avseende den formgivning for vilken skydd begirs
eller, om prioritet aberopas, fore den dag fran vilken prioritet rdknas”.
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Enligt artikel 6.1 b i forordningen ska en formgivning anses ha sarpragel om det helhetsintryck som en
kunnig anvédndare far av formgivningen skiljer sig fran det helhetsintryck en sddan anviandare far av en
formgivning som har gjorts tillgdnglig for allmdnheten, nidr det giller registrerade
gemenskapsformgivningar, "fére den dag da en ansdékan om registrering lamnades in eller, om prioritet
aberopas, fore den dag fran vilken prioritet raknas”.

Artikel 10 i forordningen har rubriken ”"Skyddsomfang”. I artikel 10.1 féreskrivs féljande:

"En gemenskapsformgivnings skyddsomfang skall omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig
anvidndare ett annat helhetsintryck.”

I artikel 19 i forordningen, med rubriken ”"Réttigheter knutna till gemenskapsformgivningar”, foreskrivs
foljande:

”1. En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamritt att anvinda den och att
hindra tredje man fran att utan hans samtycke anvinda den. Med anvindning enligt denna
bestammelse avses sarskilt att tillverka, bjuda ut, slippa ut pa marknaden, importera, exportera eller
anvinda en produkt som formgivningen ingér i eller anvédnds for eller att lagerhalla en sadan produkt
for sadana dndamal.

2. En oregistrerad gemenskapsformgivning skall dock ge innehavaren ritt att hindra de handlingar som
avses i punkt 1 endast om den bestridda anvdndningen &r ett resultat av att den skyddade
formgivningen efterbildats.

Den bestridda anvindningen skall inte anses vara ett resultat av en efterbildning av den skyddade
formgivningen om den é&r ett resultat av ett oberoende, skapande arbete som utforts av en formgivare
som man rimligen kan anta inte kinde till den formgivning som innehavaren gjort tillgdnglig for
allméanheten.

Avdelning II avsnitt 5 i férordningen, med rubriken "Ogiltighet”, bestar av artiklarna 24—26.

Artikel 24.1 i forordningen har foljande lydelse:

"En registrerad gemenskapsformgivning skall forklaras ogiltig efter ansokan till byran [for harmoniering
inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller) (harmoniseringsbyran)] i enlighet med
forfarandet i avdelningarna VI och VII, eller av en domstol for gemenskapsformgivningar pa grundval
av ett genkdromal i samband med talan om intrang.”

Artikel 25 i forordningen har rubriken ”Ogiltighetsgrunder”. Enligt artikel 25.1 d far en
gemenskapsformgivning forklaras ogiltig endast “om gemenskapsformgivningen stir i strid med en
tidigare formgivning”.

Avsnitt V i forordningen, med rubriken "Registreringsforfarande”, bestar av artiklarna 45-50.

Artikel 45 i forordningen har rubriken "Prévning av de formella kraven for ansokan”. I artikel 45.2
stadgas foljande:

”[Harmoniseringsbyran] skall préva om

a) ansokan uppfyller de andra krav som anges i artikel 36.2, 36.3, 36.4 och 36.5 och, i friga om en
gemensam ansokan, artikel 37.1 och 37.2,
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b) ansokan uppfyller de formella krav som anges i tillimpningsforeskrifterna med avseende pa
artiklarna 36 och 37,

¢) kraven i artikel 77.2 dr uppfyllda,

d) kraven som ror begdran om prioritet ar uppfyllda, om prioritet aberopas.”

Artikel 47 i forordningen har rubriken "Grunder for avslag”. I artikel 47.1 foreskrivs foljande:

"Om [harmoniserings]byran, ndr den utfér prévningen enligt artikel 45, finner att den formgivning for
vilken skydd soks

a) inte Overensstaimmer med definitionen i artikel 3 a, eller

b) strider mot allmén ordning eller allmdn moral,

skall den avsla ans6kan.”

I artikel 48 i forordningen foreskrivs att ”[o]lm kraven for en ansokan om registrerad
gemenskapsformgivning har uppfyllts och i den man som ansokan inte har avslagits enligt artikel 47,
skall [harmoniserings]byran registrera ansokan i registret 6ver gemenskapsformgivningar som en

registrerad gemenskapsformgivning”.

Avsnitt VI i forordningen har rubriken “Avstaende och ogiltighet av registrerade
gemenskapsformgivningar” och bestar av artiklarna 51-54.

Artikel 52 i forordningen har rubriken "Ansokan om ogiltigforklaring”. 1 artikel 52.1 foreskrivs att
"varje fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighet, som har befogenhet till detta, [far] till
[harmoniserings]byran ldémna in en ansdkan om ogiltigforklaring av en registrerad
gemenskapsformgivning”.

Avsnitt IX i forordningen, med rubriken ”Behorighet och forfarande i mal om
gemenskapsformgivningar”, innehaller bland annat ett avsnitt 2, som har rubriken "Tvister om intrang
i och giltighet av gemenskapsformgivningar”, vilket bestar av artiklarna 80-92 i férordningen.

Artikel 81 i forordningen har féljande lydelse:

"Domstolarna for gemenskapsformgivningar skall ha exklusiv behorighet i fraga om

a) talan om intrang och, om sadan talan &r tillaten enligt nationell lag, talan om fara for intrang i
ritten till gemenskapsformgivningar,

b) faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang i gemenskapsformgivningar, om sadan
talan ér tillaten enligt nationell lag,

c) talan om ogiltigférklaring av en oregistrerad gemenskapsformgivning,

d) genkdromal i samband med ogiltigforklaring av en gemenskapsformgivning som vécks i samband
med talan enligt punkt a.”
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Artikel 85 i forordningen har rubriken "Giltighetspresumtion — Invéndningar”. I artikel 85.1 stadgas
foljande:

I mal som avser talan om intrdng eller talan om fara for intrdng i en registrerad
gemenskapsformgivning skall domstolen for gemenskapsformgivningar anse gemenskapsformgivningen
vara giltig. Giltigheten kan endast bestridas genom ett genkdromal om ogiltigférklaring. En inviandning
om ogiltighet av en gemenskapsformgivning som inte utgor ett genkdromal skall likvdl prévas om
svaranden hévdar att gemenskapsformgivningen kan forklaras ogiltig pa grund av ett honom tillhorigt
tidigare nationellt formskydd i den mening som avses i artikel 25.1 d.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Cegasa ar innehavare av den registrerade gemenskapsformgivningen nr 000421649-0001 avseende en
vagstolpe for markering i trafiken. Ansokan om registrering inkom till harmoniseringsbyran den
26 oktober 2005, och formgivningen offentliggjordes i registret for gemenskapsformgivningar den
13 december 2005.

I slutet av ar 2007 saluférde PROIN vigstolpen H-75. Cegasa ansdg att H-75 inte gav ett annat
helhetsintryck &n den registrerade formgivningen nr 000421649-0001, och anmodade dérfor (utom
ratta) PROIN att upphora med sitt intrang i januari 2008. PROIN fornekade intrang men étog sig
dnda att gora vissa dndringar i formgivningen. I mars 2008 upprepade Cegasa kravet att PROIN skulle
upphora med intranget.

Den 11 april 2008 gav PROIN in en ansokan till harmoniseringsbyran om registrering av en
gemenskapsformgivning bestdende av en vigstolpe for markering i trafiken. Formgivningen
offentliggjordes i registret for gemenskapsformgivningar den 7 maj 2008 under nummer
000915426-001.

Enligt den hénskjutande domstolen dr den végstolpe som PROIN salufor en atergivning av Cegasas
formgivning nr 000421649-0001, da den végstolpen inte ger en kunnig anvidndare ett annat
helhetsintryck én den formgivningen. Den hanskjutande domstolen har dock preciserat att Cegasa inte
begirt ogiltigforklaring av den registrerade gemenskapsformgivningen nr 000915426-001.

Déremot har Cegasa vid Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria vackt
talan om intrang i en registrerad gemenskapsformgivning. Bolaget har gjort gillande att varje
utbjudande till forséljning, marknadsforing och reklam, lagerhallning, saluféring och distribution av
vagstolpen H-75 fran PROIN:s sida utgor en kriankning av de rattigheter som Cegasa tillerkdnns enligt
forordningen i egenskap av innehavare av den registrerade formgivningen nr 000421649-0001.

PROIN har bestritt intrangstalan och gjort géllande att Cegasa saknar rétt att vicka talan om intrang i
sin gemenskapsformgivning, eftersom den végstolpe som saluférs av PROIN é&r en atergivning av en
likaledes registrerad gemenskapsformgivning. PROIN har hédvdat att sa linge registreringen inte
ogiltigforklarats har innehavaren ritt att anvinda formgivningen med stod av forordningen, varfor det
inte utgor intrdng att utéva denna ratt.

Mot denna bakgrund beslutade Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
att vilandeforklara malet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) I ett mal rorande intrang i den ensamritt som en registrerad gemenskapsformgivning medfor,

omfattar den rétt att hindra tredje man fran att anvdnda formgivningen som foreskrivs i
artikel 19.1 i [férordningen] alla tredje mdn som anvdnder en annan formgivning som inte ger en
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kunnig anvindare ett annat helhetsintryck, eller dr det tvdrtom sa, att den inte omfattar en sddan
tredje man som anvéinder en for hans rikning senare registrerad gemenskapsformgivning sa linge
som denna inte har ogiltigforklarats?

2)  Ar svaret pa foregdende fraga oberoende av den tredje mannens avsikt, eller beror det pd dennes
agerande, och har det da betydelse om den tredje mannen har ansokt om och fitt den senare
gemenskapsformgivningen registrerad efter att han fatt en utomrittslig anmodan fran
innehavaren av den tidigare gemenskapsformgivningen att upphdra med att saluféra en produkt
pa grund av att det utgdr intrang i rattigheter som foljer av den tidigare formgivningen?”

Provning av tolkningsfragorna

Den forsta fragan

Forordningen innehaller ingen uttrycklig bestimmelse som ger innehavaren av en tidigare registrerad
gemenskapsformgivning mojlighet att vicka talan om intrang mot innehavaren av en senare registrerad
gemenskapsformgivning.

Ordalydelsen i artikel 19.1 i férordningen skiljer emellertid inte mellan det fallet att en tredje man é&r
innehavare av en registrerad gemenskapsformgivning och det fallet att han inte ar det.

Enligt den bestimmelsen ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren ensamritt att
anvinda den och att hindra "tredje man” frdn att utan hans samtycke anvdnda den.

Enligt artikel 10.1 i forordningen ska en gemenskapsformgivnings skyddsomfang omfatta “varje
formgivning som inte ger en kunnig anvéindare ett annat helhetsintryck”.

Av dessa bestimmelser framgar att forordningen inte utesluter att innehavaren av en tidigare
registrerad gemenskapsformgivning kan vécka talan om intrang med yrkande om férbud mot att
anvianda en senare registrerad gemenskapsformgivning som inte ger en kunnig anvidndare ett annat
helhetsintryck.

Sasom den polska regeringen har papekat i sitt yttrande till domstolen, har visserligen &ven
innehavaren av en senare registrerad gemenskapsformgivning i princip ensamritt att anvidnda sin
formgivning.

Den omstindigheten forandrar dock inte att begreppet tredje man i den mening som avses i
artikel 19.1 i forordningen ska tolkas sa, att det ska anses innefatta en tredje man som é&r innehavare
av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

Séasom Europeiska kommissionen har gjort gillande i sitt yttrande, ska bestimmelserna i férordningen
tolkas mot bakgrund av  prioritetsprincipen, enligt vilken den tidigare registrerade
gemenskapsformgivningen har foretrdde 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 dr ny och sidrpriglad. 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 séledes endast atnjuta skydd enligt forordningen om denne genom en
talan om ogiltigforklaring, i forevarande fall genstdmningsvis, visar att den tidigare registrerade
gemenskapsformgivningen brister vad géller nagot av ndamnda krav.

6 ECLILLEEU:C:2012:88



41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

DOM AV DEN 16.2.2012 — MAL C-488/10
CELAYA EMPARANZA Y GALDOS INTERNACIONAL

Sasom generaladvokaten papekat i punkterna 32 och 33 i sitt forslag till avgorande, ska i detta
sammanhang hédnsyn tas till de vésentliga dragen hos det forfarande for registrering av
gemenskapsformgivningar som inréttats genom forordningen.

Enligt detta forfarande, som regleras i artiklarna 45-48 i férordningen, ska harmoniseringsbyran prova
om ansOkan uppfyller de formella kraven enligt forordningen. Om ansokan uppfyller dessa krav, och
den formgivning for vilken skydd soks overensstimmer med definitionen av formgivning i artikel 3 a i
forordningen och inte strider mot allmédn ordning eller allmdn moral, ska harmoniseringsbyran
registrera ansokan i registret over gemenskapsformgivningar som en registrerad gemenskapsformgivning.

Det dr alltsa fraga 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 radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om
gemenskapsvarumédrken (EUT L 78, s. 1), inte innehaller nagot steg dir innehavaren av en tidigare
registrerad gemenskapsformgivning kan invinda mot registreringen.

Under dessa omstidndigheter kan forordningens syfte att ge ett effektivt skydd at registrerade
gemenskapsformgivningar samt den dndamalsenliga verkan av talan om intrang endast sdkerstéllas om
begreppet tredje man i den mening som avses i artikel 19.1 i forordningen tolkas sa, att det innefattar
en tredje man som &r innehavare av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

Den slutsatsen motsédgs inte av att forordningen inte ger domstolarna for gemenskapsformgivningar
behorighet att prova yrkanden om ogiltigforklaring av registrerade gemenskapsformgivningar och att
domstolarna for gemenskapsformgivningar enligt artikel 85 i forordningen i mal som avser talan om
intrang eller talan om fara for intrang ska anse gemenskapsformgivningen vara giltig.

Det ska betonas att férordningen tydligt skiljer mellan talan om intrdng i och talan om ogiltigforklaring
av registrerade gemenskapsformgivningar.

Vad giller talan om intrang ger artikel 81 i férordningen domstolarna fér gemenskapsformgivningar
exklusiv behorighet att prova sddana mal. I dessa mal provar domstolarna enbart huruvida intrang har
skett i den exklusiva anvdndarrdtt som forordningen ger innehavaren av en registrerad
gemenskapsformgivning.

Vad giller talan om ogiltigforklaring av registrerade gemenskapsformgivningar, har prévningen hérav
genom forordningen centraliserats till harmoniseringsbyran. Det finns dock en mojlighet for domstolarna
for gemenskapsformgivningar att prova genkdromal med yrkande om ogiltigforklaring av registrerade
gemenskapsformgivningar som framstills inom ramen for talan om intrang eller fara for intrang.

Domstolen kan inte godta argumentet att det rubbar kompetensférdelningen mellan domstolarna for
gemenskapsformgivningar och harmoniseringsbyran och att det medfor att harmoniseringsbyrans
behorighet i ogiltighetsdrenden forlorar sitt innehdll om man tolkar begreppet tredje man i den
mening som avses i artikel 19.1 i férordningen sd, att det innefattar en tredje man som é&r innehavare
av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

Det framgér av de ovan redovisade kdnnetecknen att talan om intrang eller talan om ogiltigforklaring
skiljer sig at bade vad giller foremal och verkan. Mojligheten for innehavaren av en tidigare
registrerad gemenskapsformgivning att vicka intrangstalan mot innehavaren av en senare registrerad
gemenskapsformgivning medfor séledes inte att déndamaélet med att begira ogiltigforklaring av den
sistndmnda vid harmoniseringsbyran forfaller.

Domstolen konstaterar foljaktligen att eftersom den senare registrerade gemenskapsformgivningen,
vars anvindning forbjudits, forblir giltig sa lange den inte har ogiltigférklarats av harmoniseringsbyran
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eller av en domstol for gemenskapsformgivningar inom ramen for ett genkdromal om ogiltigforklaring,
rubbar slutsatsen i punkt 44 ovan inte det system som inréttats genom forordningen.

Av vad som anforts foljer att den forsta tolkningsfragan ska besvaras pa foljande satt. Artikel 19.1 i
forordningen ska tolkas sa, att i ett mal rorande intrdng i den ensamrdtt som en registrerad
gemenskapsformgivning medfoér omfattar ritten att hindra tredje man fran att anvinda formgivningen
alla tredje mdn som anvdnder en annan formgivning som inte ger en kunnig anvédndare ett annat
helhetsintryck, inbegripet en tredje man som é&r innehavare av en senare registrerad
gemenskapsformgivning.

Den andra frdagan

Den hiénskjutande domstolen har stéllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida svaret pa
foregaende fraga &r beroende av den tredje mannens (innehavaren av den senare registrerade
gemenskapsformgivningen) avsikt och agerande.

Den hiénskjutande domstolen har bland annat hénvisat till situationen i det nationella malet, dir
PROIN latit registrera sin gemenskapsformgivning forst efter att ha fatt en utomréttslig anmodan om
intrang fran Cegasa.

Domstolen konstaterar for det forsta — sasom alla de berdrda parter som yttrat sig infér domstolen har
papekat — att omfattningen av de rittigheter som férordningen medfor ska bestimmas objektivt och inte
kan variera beroende pa hur den som ansoker om registrering av en gemenskapsformgivning agerar.

For det andra framgir det — sasom generaladvokaten i sak papekat i punkt 49 i sitt forslag till
avgorande — av artikel 19.2 andra stycket i forordningen att unionslagstiftaren dér faktiskt tillmétt god
tro betydelse, for att skydda en formgivare som inte kdnde till en icke registrerad formgivning som
innehavaren gjort tillgénglig for allménheten.

Lagstiftaren har dédremot inte inkluderat tredje mans avsikter som en relevant omstdndighet i
artikel 19.1 i férordningen.

Den andra fragan ska foljaktligen besvaras sd, att svaret pa den forsta fragan &r oberoende av tredje
mans avsikt och agerande.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen utgor ett led i
beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda parter
har haft ér inte ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 19.1 i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning ska tolkas sa, att i ett mal rorande intrang i den ensamritt som en
registrerad gemenskapsformgivning medfor, omfattar ritten att hindra tredje man fran att
anvinda formgivningen alla tredje mdn som anvinder en annan formgivning som inte ger
en kunnig anvindare ett annat helhetsintryck, inbegripet en tredje man som ér innehavare
av en senare registrerad gemenskapsformgivning.

2) Svaret pa den forsta fragan dr oberoende av tredje mans avsikt och agerande.

Underskrifter
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