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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjatte avdelningen)

24 september 2019*

"Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsforfarande — Registrerad gemenskapsformgivning for en
moped — Tidigare gemenskapsformgivning — Ogiltighetsgrund — Sérpragel — Helhetsintrycken skiljer
sig at — Kunnig anvdndare — Artikel 6 och artikel 25.1 b i férordning (EG) nr 6/2002 —
Tolkning forenlig med artikel 6 i férordning nr 6/2002 — Ett dldre nationellt tredimensionellt
varumdrke som inte har registrerats har inte anvénts i den registrerade formgivningen — Artikel 25.1 e i
forordning nr 6/2002 — Ett verk som skyddas av en medlemsstats upphovsrittsliga lagstiftning har inte
varit foremal for otillaiten anvindning i den registrerade formgivningen — Artikel 25.1 f i
forordning nr 6/2002”

I mal T-219/18,

Piaggio & C. SpA, Pontedera (Italien), foretritt av advokaterna F. Jacobacci, B. La Tella och
B. Lucchetti,

klagande,
mot

Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av L. Rampini och ]. Crespo
Carrillo, bada i egenskap av ombud,

motpart,
Motpart vid EUIPO:s overklagandendmnd och intervenient i forevarande mal:

Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, Taizhou (Kina), foretritt av advokaterna M. Spolidoro,
M. Gurrado, S. Verea och M. Balestriero,

angdende ett overklagande av ett beslut av EUIPO:s tredje 6verklagandendmnd av den 19 januari 2018
(arende R 1496/2015-3), avseende ett ogiltighetsforfarande mellan Piaggio & C. och Zhejiang
Zhongneng Industry Group,

meddelar

TRIBUNALEN (sjétte avdelningen),

sammansatt av ordféranden G. Berardis, samt domarna S. Papasavvas och O. Spineanu-Matei
(referent),

justitiesekreterare: handldggaren E. Hendrix,

* Rattegangssprak: italienska.

SV
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med beaktande av 6verklagandet som inkom till tribunalens kansli den 30 mars 2018,

med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2018,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 9 juli 2018,
efter forhandlingen den 27 februari 2019,

med beaktande av beslutet den 30 april 2019 att ateruppta det muntliga forfarandet,

med beaktande av tribunalens skriftliga fraga till parterna och deras svar pa denna fraga som inkom till
tribunalens kansli den 16 och den 17 maj 2019,

med beaktande av beslutet den 20 maj 2019 att avsluta det muntliga forfarandet,

foljande
Dom

Bakgrund till tvisten

1 Den 19 november 2010 gav intervenienten, Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd, in en
ansdkan om  registrering av = en  gemenskapsformgivning till Europeiska  unionens
immaterialridttsmyndighet (EUIPO) i enlighet med radets forordning (EG) nr 6/2002 av den
12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

2 Den formgivning som registreringsansdkan avsidg dr den formgivning som atergavs ur foljande sex
vinklar:

3 I registreringsansokan aberopade intervenienten prioritet for den omtvistade formgivningen i enlighet
med artiklarna 41-43 i forordning nr 6/2002. Denna begiran grundade sig pa en tidigare ansdkan
avseende samma formgivning som ingetts till den behdriga myndigheten i Kina den 13 juli 2010.
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De produkter som den sokta formgivningen ar avsedd att ingd i omfattas av klass 12-11 i
Locarnodverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprittande av en internationell klassificering
for monster, i dess dndrade lydelse, och motsvarar foljande beskrivning: "Motorcyklar, Mopeder”.

Ansdkan om registrering av en gemenskapsformgivning offentliggjordes i tidningen om
gemenskapsformgivningar nr 2010/265 av den 23 november 2010. Formgivningen registrerades under
nummer 1783655-0002 med registreringsdatum den 19 november 2010 och prioritet den 13 juli 2010.

Den 6 november 2014 gav klagandebolaget, Piaggio & C. SpA, med stod av artikel 52 i forordning
nr 6/2002 in en ansokan om ogiltighetsforklaring av den omtvistade formgivningen for de produkter
som avses i punkt 4 ovan.

Till stod for ansokan om ogiltighetsforklaring anférdes de registreringshinder som avses i artikel 25.1 b,
e och f i férordning nr 6/2002.

Betriffande den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002, gjorde
klagandebolaget i sin ansokan om ogiltighetsforklaring géllande att den omtvistade formgivningen inte
var ny och saknade sdrprigel, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i denna forordning.
Klagandebolaget valde till stod for sitt argument den tidigare formgivning som saluforts under
beteckningen "Vespa LX” (nedan kallad den tidigare formgivningen), vars spridning den styrkte genom
bilder som publicerats i de specialiserade tidskrifterna Motociclismo i maj 2005, In sella i april 2005
och City-X i juni 2009. Dessa bilder och de angivelser som de atfoljs av aterges nedan:

OEUALE.. & SF STEREL
L e S i e

Enligt klagandebolaget var den omtvistade formgivningen i huvudsak identisk med den tidigare
formgivningen och gav samma helhetsintryck som den sistndimnda, vilket gjorde det mojligt att
utesluta att den var ny och hade sérprégel, i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i férordning
nr 6/2002.

ECLLI:EU:T:2019:681 3
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For det andra har klagandebolaget, nar det géller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 e i
forordning nr 6/2002, gjort gillande att den form av skoter som den tidigare formgivningen var
avsedd att ingd i ocksa var skyddad, av den italienska lagstiftningen, sasom icke-registrerat
tredimensionellt “de facto-varumirke”, som anvindes i Italien sedan ar 2005 (nedan kallat det dldre
varumarket). Enligt klaganden har detta varumairke till foljd av dess anvdndning uppnatt hog
sarskiljningsformaga, eftersom sirdragen i den tredimensionella skoter-form som den skyddar i
huvudsak har forblivit oférandrade sedan klagandens skapande och forsta saluférande av skotern
"Vespa”, vilket dgde rum aren 1945-1946. Enligt klaganden dr de aktuella sardragen foljande:

— X-formen mellan den bakre kapan och sadelns underdel, illustrerad nedan:

Vespa LL 2006 -

— Den upp- och nervinda Q-formen mellan sadelns underdel och chassit, illustrerad nedan:

Vigspa LX 2006

— Chassits pilform, illustrerad nedan:

Wespa LY 2006

Klagandebolaget har gjort géllande att den styrkt att det dldre varumaérket har varit foremal f6r notorisk
anvindning och att det foreligger en risk att omsittningskretsen forvixlar den ifragasatta
formgivningen med det dldre varumarket.

For det tredje har klagandebolaget, nir det géller den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f i
férordning nr 6/2002, gjort gdllande att den tidigare formgivningen var skyddad av den italienska och
franska upphovsritten. Enligt klaganden har den tidigare formgivningen, som intellektuellt verk, varit
foremal for otillaten anvdndning i den ifragasatta formgivningen.

I beslut av den 23 juni 2015 slog annulleringsenheten fast att den omtvistade formgivningen var ny i
den mening som avses i artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002, jamférd med artikel 5 i denna
férordning. Annulleringsenheten bif6ll emellertid, mot bakgrund av den tidigare formgivningen,
begiran om ogiltighetsforklaring av den omtvistade formgivningen, med motiveringen att den saknade
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sarpragel i den mening som avses i artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002, jamford med artikel 6 i
samma forordning. Eftersom annulleringsenheten hade faststillt att den omtvistade formgivningen var
ogiltig, pa grund av att detta villkor som enligt férordning 6/2002 kravs for dess skydd inte var uppfyllt,
ansag den inte att det var nodvandigt att prova de ovriga av klaganden aberopade ogiltighetsgrunderna,
det vill sdga de som avses i artikel 25.1 e och f i denna férordning.

Intervenienten o6verklagade den 27 juli 2015 annulleringsenhetens beslut till EUIPO:s
overklagandendmnd, med stod av artiklarna 55-60 i férordning nr 6/2002.

Genom beslut av den 19 januari 2018 (nedan kallat det overklagade beslutet) bifoll EUIPO:s tredje
overklagandendmnd intervenientens Overklagande och upphdvde darmed annulleringsenhetens beslut
och ogillade ansékan om ogiltighetsforklaring. Overklagandenimnden ansdg for det forsta att
skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna réackte for att utesluta att den tidigare formgivningen
skulle gora att nyhetskravet inte var uppfyllt, enligt artikel 25.1 b i férordning nr 6/2002, jamférd med
artikel 5 i denna fOrordning. Vidare, till skillnad fran annulleringsenheten, faststillde
overklagandendmnden att den ifragasatta formgivningen inte saknade sarpriagel i den mening som
avses i artikel 251 b i forordning nr 6/2002, jamférd med artikel 6 i denna foérordning.
Overklagandenimnden angav for det forsta att det foreldg omfattande och tillrackligt klara skillnader
mellan de aktuella formgivningarna. For det andra ansag den att den omtvistade formgivningen gav en
kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck dn det som gavs vid betraktandet av den tidigare
formgivningen. Slutligen provade o6verklagandendmnden, genom att vidta de &tgdrder som
annulleringsenheten kunnat vidta enligt artikel 60 i forordning nr 6/2002, de bada Ovriga
ogiltighetsgrunder som klagandebolaget aberopat vid annulleringsenheten, ndmligen de som anges i
artikel 25.1 e och f i denna férordning. Den faststéllde saledes att det dldre varumairket inte anvénts i
den omtvistade formgivningen, bland annat p& grund av de uppenbara stil-skillnaderna mellan dessa
och av den hoga uppmirksamhetsnivd som kan tillskrivas omséittningskretsen for det é&ldre
varumérket. Siledes var den ogiltighetsgrund som foreskrivs i artikel 25.1 e i férordning nr 6/2002 inte
tillimplig. Overklagandenimnden faststillde vidare, vad betriffar den ogiltighetsgrund som anges i
artikel 25.1 f i forordning nr 6/2002, att det inte var motiverat att forklara den omstridda
formgivningen ogiltig pa grund av asidoséttande av italiensk och fransk upphovsritt, eftersom den
tidigare formgivningen, som intellektuellt verk, inte anvénts i den omtvistade formgivningen och de
helhetsintryck som de gav var olika.

Forfarandet och parternas yrkanden
Klagandebolaget har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet och, foljaktligen, forklara den omtvistade formgivningen
ogiltig,

— forplikta EUIPO och intervenienten att ersitta de kostnader som uppkommit i samband med
forfarandet vid overklagandendmnden, i enlighet med artikel 190 i tribunalens réttegangsregler, och

— forplikta EUIPO och intervenienten att ersitta samtliga réttegangskostnader i samband med
forevarande forfarande.

EUIPO har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och
— forplikta klagandebolaget att ersitta réattegdngskostnaderna.

Intervenienten har yrkat att tribunalen ska

ECLILEEU:T:2019:681 5
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— ogilla 6verklagandet,
— faststélla att den omtvistade formgivningen é&r giltig, och

— forplikta klagandebolaget att ersitta rattegdngskostnaderna.

Rittslig bedomning

Inledningsvis ska, eftersom “faststilla att den omtvistade formgivningen &r giltig” innebdr att ogilla
overklagandet, intervenientens andra yrkande i huvudsak anses avse att overklagandet ska ogillas (se
analogt, dom av den 13 december 2016, Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX),
T-58/16, ej publicerad, EU:T:2016:724, punkt 15).

Klagandebolaget har till stod for sitt 6verklagande aberopat tre grunder. Den forsta grunden avser ett
asidosdttande av artikel 25.1 b, jamford med artikel 6 i féorordning nr 6/2002. Som andra grund har
klaganden gjort gillande ett asidosdttande av artikel 25.1 e i denna foérordning. Den tredje grunden
giller asidosdttande av artikel 25.1 f i forordningen.

Den forsta grunden: Asidosdiittande av artikel 25.1 b, jimford med artikel 6, i forordning
nr 6/2002

Klaganden har, inom ramen for den forsta grunden, gjort gillande att Overklagandendamnden, i
punkterna 24-26 i det overklagade beslutet, gjorde en felaktig bedomning nir den faststéllde att det
inte fanns nagon fullstindig likhet mellan de aktuella formgivningarna och att skillnaderna mellan
dessa inte kunde klassificeras som “obetydliga detaljer”.

Klagandebolaget har dven gjort géllande att overklagandendmnden har gjort oriktiga bedomningar i
tolkningen och tillimpningen av de principer som avses i artikel 6 i féorordning nr 6/2002, trots att
den omtvistade formgivningen, mot bakgrund av den tidigare formgivningen, saknade sérpragel i den
mening som avses i denna bestimmelse.

EUIPO och intervenienten har bestritt samtliga av klagandebolaget anférda argument.

Det ska erinras om att det i artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002 anges att en gemenskapsformgivning
far forklaras ogiltig endast om formgivningen inte uppfyller kraven i artiklarna 4-9 i férordningen.

Enligt artikel 4.1 i férordning nr 6/2002, ska en formgivning skyddas som en gemenskapsformgivning i
den man den &r ny och sérpréglad.

Enligt artikel 5 i forordning nr 6/2002 ska en formgivning betraktas som ny om ingen identisk
formgivning har gjorts tillganglig for allménheten. Formgivningar ska betraktas som identiska om
deras utseende endast skiljer sig at pa ovisentliga punkter.

Det ska inledningsvis papekas att 6verklagandendmnden formulerade slutsatserna i punkterna 24-26 i
det overklagade beslutet inom ramen for sin provning av pastdendet att den omtvistade formgivningen
inte var ny, i den mening som avses i artikel 25.1 b i férordning nr 6/2002, jaimférd med artikel 5 i
denna forordning. Som klagandebolaget bekréftade vid forhandlingen, har den till stod for sin talan
varken aberopat asidosittande av dessa bestimmelser, eller att 6verklagandendmnden skulle ha gjort
nagon oriktig bedomning av huruvida den omtvistade formgivningen var ny. Klagandebolaget
erkdnner att de aktuella formgivningarna inte dr identiska. Saledes kan klagandebolaget inte med
framgang, inom ramen for denna grund, avseende bland annat ett &sidosidttande av artikel 25.1 b i
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forordning nr 6/2002, jamford med artikel 6 i denna forordning, bestrida 6verklagandenimndens
bedomningar i punkterna 24—26 i det Overklagade beslutet avseende pastiendet att den omtvistade
formgivningen inte &r ny i den mening som avses i artikel 5 i denna férordning.

Nar det géller bedomningen av huruvida den omtvistade formgivningen har siarprégel ska det, for det
forsta, erinras om att en registrerad gemenskapsformgivning enligt artikel 6.1 b i férordning nr 6/2002
ska anses ha sédrprdgel om det helhetsintryck som en kunnig anvindare far av formgivningen, skiljer sig
fran det helhetsintryck en sidan anvéndare far av en formgivning som har gjorts tillgdnglig for
allminheten fore den dag da en ansokan om registrering lamnades in eller, om prioritet aberopas, fore
den dag fran vilken prioritet raknas.

I den italienska sprakversionen av artikel 6.1 forordning nr 6/2002 tillaggs att det helhetsintryck som
en formgivning maste ge for att den ska anses ha sdrpriagel ska skilja sig “betydligt” fran det
helhetsintryck en kunnig anvéndare far av en formgivning som har gjorts tillgianglig for allménheten.

Det ska pépekas att enligt fast réttspraxis fordrar behovet av en enhetlig tolkning av en
unionsbestimmelse att den, i héndelse av bristande Overensstimmelse mellan dess sprakversioner,
tolkas mot bakgrund av sammanhanget i och &ndamélet med de foreskrifter i vilka den ingar.
Tolkningen av en unionsrittslig bestimmelse forutsdtter att de olika spridkversionerna av
bestimmelsen jamfors (se dom av den 23 december 2015, Firma Theodor Pfister, C-58/15, ej
publicerad, EU:C:2015:849, punkt 25 och dér angiven réttspraxis).

Bland de rattsakter som upprittats inom ramen for det forfarande som ledde fram till antagandet av
forordning nr 6/2002, inneholl det forsta forslaget, framstéllt av Europeiska kommissionen, till
Europaparlamentets och radets forordning om gemenskapsformgivningar (EGT C 29, 1994, s. 20), i
alla dess sprakversioner, angivelsen "betydligt” i dess artikel 6.1. Till foljd av Ekonomiska och sociala
kommitténs yttrande om “Forslag till Europaparlamentets och radets forordning om
gemenskapsformgivningar” (EGT C 388, 1994, s. 9), i vilket angavs att uttrycket "betydligt” skulle
medfora att ménga formgivningar, sdrskilt textilformgivningar, skulle uteslutas fran det planerade
skyddet, varvid det foljaktligen foreslogs att uttrycket skulle strykas, togs detta bort fran artikel 6.1 i
det kommissionens @ndrade forslag till radets forordning (EG) om gemenskapsmonster (EGT C 248 E,
2000, s. 3), i alla dess sprakversioner, utom den italienska. Denna avvikelse i lydelsen av artikel 6.1
fanns kvar, i dess italienska sprakversion, i kommissionens slutgiltigt &dndrade forslag till radets
férordning om gemenskapsmonster (EGT C 62 E, 2001, s. 173).

Det foljer vidare av en jamforelse av de olika befintliga sprakversionerna av forordning nr 6/2002, och
bland annat av dess artikel 6.1, att det i alla sprakversionerna av denna artikel, med undantag for den
italienska, foreskrivs att en registrerad gemenskapsformgivning ska anses ha sdrpragel om det
helhetsintryck som en kunnig anvindare far av formgivningen, skiljer sig frdn det helhetsintryck en
sadan anvindare fir av en formgivning som har gjorts tillganglig for allméanheten.

Under dessa omstdndigheter anser tribunalen att det dr uppenbart att angivelsen "betydligt” i artikel 6.1
i forordning nr 6/2002 i en enda sprakversion av denna dr en felaktig kvarlevnad fran
lagstiftningsforfarandet infor antagandet av denna férordning.

Artikel 6.1 i forordning nr 6/2002 ska saledes tolkas och tillimpas dels enligt dess lydelse, sasom den
erinrats om i punkt 32 ovan, vilken foljer av de olika sprakversioner som nu existerar av forordning
nr 6/2002, med undantag for den italienska sprakversionen, dels enligt en enhetlig och oberoende
tolkning av den beaktade sprikversionen av bestimmelsen i réttspraxis.

Det ska i detta syfte erinras om att eftersom kravet i artikel 6 i forordning nr 6/2002 gar ldngre dn det i
artikel 5 i samma forordning, géller omvint att skillnaden i helhetsintryck som en kunnig anvéndare
upplever i den mening som avses i artikel 6, enbart kan grunda sig pa forekomsten av objektiva
skillnader =~ mellan de motstdende formgivningarna (dom av den 6 juni 2013,
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Kastenholz/harmoniseringskontoret — Qwatchme (Urtavlor), T-68/11, EU:T:2013:298, punkt 39).
Saledes ska hénsyn tas till skillnader som ér tillrdackligt framtradande for att skapa olika helhetsintryck
(dom av den 4 juli 2017, Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Armband till elektronisk klocka), T-90/16,
ej publicerad, EU:T:2017:464, punkt 43 och dér angiven réttspraxis).

Det ska vidare papekas att det i skél 14 i férordning nr 6/2002 bland annat anges att en formgivnings
sdrpragel bor bedomas utifran om det helhetsintryck som en kunnig anvdndare ges vid betraktande av
formgivningen tydligt skiljer sig fran det han ges av den samlade méingden av redan befintliga
formgivningar.

I artikel 28.1 b v i kommissionens forordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om
tillimpning av radets forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (EGT L 341, 2002, s. 28)
anges att om grunden for ogiltighet &dr att den registrerade gemenskapsformgivningen inte uppfyller
kraven i bland annat artikel 6 i forordning (EG) nr 6/2002, ska ansokan om ogiltighetsforklaring
innehalla uppgifter om och &tergivning av de tidigare formgivningar som kan utgora ett hinder for
den registrerade gemenskapsformgivningens sédrpragel, samt handlingar som styrker existensen av
dessa tidigare formgivningar.

Som klagandebolaget till stod for denna grund bekréftade vid forhandlingen, valde det, i forhéallande till
den samlade méngden av redan befintliga formgivningar som avses i skal 14 i férordning nr 6/2002,
den tidigare formgivningen, eftersom den éaterger de sdrdrag som illustreras i punkt 10 ovan, av vilken
klagandebolaget har tillhandahallit bilder som styrker att den existerar och har gjorts tillganglig for
allménheten.

For det tredje ska det erinras om att det i artikel 6.2 i férordning nr 6/2002 preciseras att vid provning
av en formgivnings sdrpragel ska den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av
formgivningen beaktas.

Det dr mot denna bakgrund som det ska bedomas huruvida den omtvistade formgivningen saknar
sarpragel i den mening som avses i artikel 6 i forordning nr 6/2002 i foérhallande till den tidigare
formgivningen.

Kunnig anvindare av den omtvistade formgivningen och formgivarens frihet.

I forevarande mal har overklagandenidmnden for det forsta, i punkterna 30-32 i det 6verklagade
beslutet, angett att den relevanta sektorn betréffande vilken en kunnig anvindare av den omtvistade
formgivningen skulle faststillas, var sektorn “skotrar”, sasom underkategori till kategorin
"Motorcyklar, Mopeder”.

I motsats till vad intervenienten har gjort gillande, namligen att den relevanta sektorn ér
under-kategorin  klassiska skotrar, ska den definition av den relevanta sektor som
overklagandendmnden faststillde och som klagandebolaget inte har bestritt, ndmligen “skotrar”,
bekraftas. Med denna definition beaktas ndmligen indikationen, sasom den anges i ansokan om
registrering, av produkterna "Motorcyklar, Mopeder” bland vilka den omtvistade formgivningen avses
ingd, men dven den omtvistade formgivningen som sadan, eftersom den gor det mojligt att identifiera
"skotrar” inom den storre produktkategori som angavs vid registreringen och foljaktligen effektivt
faktiskt bestimma vem den kunniga anvidndaren dr och den grad av frihet som formgivaren har haft
vid utvecklingen av den omtvistade formgivningen (se for ett liknande resonemang, dom av den
18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/harmoniseringskontoret — PepsiCo (Cirkelformad
reklamartikel), T-9/07, EU:T:2010:96, punkt 56).
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Vidare har overklagandendmnden, i punkterna 33-35 i det 6verklagade beslutet, angett att den kunniga
anvindaren av den omtvistade formgivningen var den person som anvinde en skoter for sina egna
resor, som kénde till de olika formgivningar for skotrar som fanns i handeln och som hade en viss
niva av kunskap betriffande vilka delar som normalt ingick i dessa produkter. Overklagandenimnden
har lagt till att denna person, mot bakgrund av sitt intresse for de aktuella fordonen, kunde betraktas
som en sdrskilt uppmérksam anvdndare som dven dr medveten om de berérda produkternas design
och estetik.

Betriffainde den grad av frihet som den omtvistade formgivningens formgivare haft har
overklagandendmnden, i punkterna 36—41 i det 6verklagade beslutet, angett att de faktorer som, i viss
man, paverkade friheten i designen av skotern inte var trenderna inom design, eller sektorns eventuella
mattnad, utan framst var knutna till fordonets typ och funktion, eftersom skotern maste tillata foraren
att halla 6verkroppen rak, benen bojda i 90 graders vinkel och fotterna bekvamt placerade pa ett
centralt fotstod. Skotern skulle vidare ha hjul med en begrinsad diameter, ett skyddande chassi och
en kapa som tidckte motorn. Foljaktligen kunde friheten i formgivningen komma till uttryck i
ritningen av skyddspartiet, fotstodet, kapan, stdnkskdrmarna, sadeln, hjulen och i ritningen av
framljusens och bakljusens placering. Overklagandenimnden drog av detta slutsatsen att formgivarens
niva av frihet vid utformningen av formgivningen atminstone kunde betraktas som medelstor.

Det bor goras en jamforelse mellan de helhetsintryck som de aktuella formgivningarna ger pa grundval
av dessa konstateranden av dverklagandendmnden, vilka for 6vrigt inte har bestritts av parterna.

Jamforelsen av de helhetsintryck som formgivningarna ger en kunnig anvindare

Enligt rattspraxis ska bedomningen av en formgivnings sdrprigel goras i jamforelse med en eller flera
specifika, individualiserade, bestimda och identifierade formgivningar bland samtliga de formgivningar
som tidigare har gjorts tillgéngliga for allménheten. For att en formgivning ska anses ha sédrpragel ska
saledes det helhetsintryck som denna formgivning ger en kunnig anvédndare skilja sig fran det
helhetsintryck en sddan anvdndare ges av en eller flera tidigare formgivningar, beddmda separat, och
inte fran det helhetsintryck denne ges av en kombination av enskilda bestandsdelar som kommer fran
flera tidigare formgivningar (se, for ett liknande resonemang, dom av den 19 juni 2014, Karen Millen
Fashions, C-345/13, EU:C:2014:2013, punkterna 25 och 35).

En formgivnings sdrprégel foljer av att en kunnig anvéndare far ett helhetsintryck av skillnad eller
avsaknad av "déja vu” i forhallande till tidigare formgivningar, oavsett kvarvarande skillnader som,
dven om de dr mer dn obetydliga detaljer, inte &r tillrackligt framtrddande for att paverka ndmnda
helhetsintryck, med hénsyn tagen till skillnader som ér tillriackligt framtrddande for att skapa olika
helhetsintryck (se, dom av den 7 november 2013, Budziewska/harmoniseringskontoret — Puma
(Kattdjur som hoppar), T-666/11, ej publicerad, EU:T:2013:584, punkt 29 och dér angiven rattspraxis).

Vid bedomningen av en formgivnings sérprégel i forhallande till tidigare formgivningar boér arten av
den produkt som formgivningen anvénds for eller ingar i, och i synnerhet den industrisektor dit den
hor (se skal 14 i forordning nr 6/2002), den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av
formgivningen (se artikel 6.2 i férordning nr 6/2002), utsikterna for att teknikens utvecklingsniva ska
stagnera, vilket, &ven om det inte kan anses begrinsa den grad av frihet som formgivaren har haft vid
utvecklingen av formgivningen, kan gora en kunnig anvidndare mer medveten om skillnaderna mellan
de formgivningar som jamfors, liksom det sétt pa vilket den berorda produkten anvénds och framfor
allt den hantering som den normalt sett blir féremél for under anvéndningen (se dom av den
7 november 2013, Kattdjur som hoppar) T-666/11, ej publicerad, EU:T:2013:584, punkt 31 och dér
angiven réttspraxis).

ECLILEEU:T:2019:681 9



49

50

51

52

53

54

55

Dowm AV DEN 24. 9. 2019 — MAL T-219/18
PiaGaio & C. Mot EUIPO — ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP (MOPEDER)

Eftersom klagandebolaget, i forhéllande till samtliga tidigare formgivningar, valde den tidigare
formgivningen, ska en jamforelse goras mellan a ena sidan det helhetsintryck som denna ger och a
andra sidan det helhetsintryck som den omtvistade gemenskapsformgivningen ger (se, for ett liknande
resonemang, dom av den 22 juni 2010, Shenzhen Taiden/harmoniseringskontoret — Bosch Security
Systems (Kommunikationsutrustning), T-153/08, EU:T:2010:248, punkterna 23 och 24).

For det forsta kan det inledningsvis konstateras att klagandebolaget saknar grund for att gora gillande
att den omstidndigheten att de aktuella formgivningarna har flera gemensamma ndmnare och har en
mycket liknande allmén form skulle gora det mojligt att faststdlla att den omtvistade formgivningen
medfor ett helhetsintryck av "déja vu” i forhallande till den tidigare formgivningen.

Som overklagandendmnden med fog har gjort géllande praglas ndmligen den tidigare formgivningen av
rundade linjer, medan den omtvistade formgivningen préglas av linjer som i huvudsak &r vinklade. De
beroérda formgivningarna ger saledes en kunnig anvindare, som maste anses vara sarskilt uppmérksam
och medveten, bland annat nir det giller de berorda produkternas design och estetik, motstridiga
helhetsintryck.

Vidare ska det erinras om att det inte, vid jamforelsen av formgivningar, dr uteslutet att det
helhetsintryck som var och en av dessa ger kan préglas av vissa egenskaper hos produkterna eller
delar av de berorda produkterna. For att faststdlla huruvida en viss egenskap praglar en produkt, eller
en del av denna, dr det nodvéindigt att bedoma den hogre eller ligre grad av paverkan som de olika
egenskaperna hos produkten eller den aktuella delen har pa denna produkts eller denna dels utseende
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2013, Merlin m.fl./harmoniseringskontoret,
Dusyma (Spel), T-231/10, ej publicerad, EU:T:2013:560, punkt 36).

Klaganden har gjort géllande vissa formella egenskaper, som sérdrag hos den tidigare formgivningen pa
vilka likheterna mellan de aktuella formgivningarna grundar sig. Det ror sig om X-formen mellan den
bakre kapan och sadelns underdel, den upp- och nervinda Q-formen mellan sadelns underdel och
chassit och chassits pilform, till vilka Tribunale di Torino (Turins domstol, Italien), genom dom av den
6 april 2017, nr 1900/2017 (nedan kallad Turins domstols dom), vilken bekréftades av Corte d’appello
di Torino (Turins appellationsdomstol, Italien) genom dom av den 12 december 2018, nr 677/2019
(nedan kallad Turins appellationsdomstols dom), i en tvist mellan intervenienten och klagandebolaget,
lade karosseriets droppliknande form. Det ska emellertid papekas att klaganden varken har visat att en
kunnig anvédndare faktiskt kommer att kdnna igen dessa egenskaper som de som préglar den tidigare
formgivningens utseende eller att dessa egenskaper dven aterfinns i den omtvistade formgivningen och
har en paverkan pa denna formgivnings utseende som &r jamforbar med den paverkan som den har pa
den tidigare formgivningen.

Slutligen ska det péapekas att klagandens argument, enligt vilka dels de aktuella produkternas
gemensamma ndmnare dven aterfinns i de andra versionerna av skotern “Vespa” sedan
klagandebolagets skapande och forsta saluférande pd marknaden av den, vilka dgde rum under
aren 1945-1946, dels hinvisningen till skoter-modellen "Vespa S” som bland annat inneholl en
kvadratisk stralkastare och rektanguldra former, inte kan godtas. Av de skil som anges i punkterna 38
och 49 ovan, har de ndmligen ingen inverkan pa provningen av den omtvistade formgivningens
sarpragel, vilken ska bedomas enbart med beaktande av den tidigare formgivningen, som
klagandebolaget har wvalt, i forhallande till tidigare formgivningar, till stéd for ansokan om
ogiltighetsforklaring.

For det andra ska det, betriffande klagandens argument avseende att de skillnader som
overklagandendmnden patalat i huvudsak avser detaljer av ringa betydelse, pépekas att skillnader
spelar en obetydlig roll for det helhetsintryck som de motstaende formgivningarna ger ndr det géller
att skilja de aktuella produkterna at i den kunniga anvidndarens varseblivning eller uppviga de likheter

10 ECLL:EU:T:2019:681



56

57

58

59

60

Dowm AV DEN 24. 9. 2019 — MAL T-219/18
PiaGaio & C. Mot EUIPO — ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP (MOPEDER)

som har konstaterats mellan dessa formgivningar (se, for ett liknande resonemang, dom av den
21 november 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/harmoniseringskontoret — Wenf International
Adpvisers (Korkskruv), T-337/12, EU:T:2013:601, punkterna 49-54).

Klaganden kan inte med framgang gora gillande att de skillnader som 6verklagandendmnden har
aberopat skulle sakna relevans for en teoretisk provning och &n mindre vara avgorande vid en
"provning i praktiken” av de aktuella formgivningarna med motiveringen att en kunnig anvéndare, nir
han anvinder skotern, skulle visualisera den ur en vinkel mellan 45 och 60 grader.

I motsats till vad klagandebolaget har gjort gillande, saknas det nédmligen for det forsta anledning att,
vid bedomningen av en kunnig anvdndares uppfattning av utseendet av de aktuella formgivningarna,
fasta nagon storre vikt vid perspektivet vid anvandningen av de produkter i vilka de aktuella
formgivningarna avses ingd. Anvdndaren grundar ndmligen dven sitt beslut att kopa och sitt beslut att
anvinda de aktuella produkterna pa deras design (se, for ett liknande resonemang, dom av den
21 maj 2015, Senz Technologies/harmoniseringskontoret — Impliva (Paraplyer), T-22/13 och T-23/13,
EU:T:2015:310, punkt 97 (ej publicerad)).

Vidare gjorde overklagandendmnden en riktig beddmning nédr den, efter en detaljerad jamforelse
framifran, fran sidan och bakifran av de aktuella formgivningarna, papekade att skillnaderna mellan
dem var manga och omfattande och inte kommer att undga en kunnig anvéndare som, liksom har
angetts ovan i punkt 43, kdnner till de olika befintliga formgivningarna inom den berérda sektorn, har
en viss grad av medvetenhet betriffande vilka delar som dessa formgivningar normalt sett omfattar
och, med anledning av anvédndarens intresse for de berérda produkterna, kan anses vara en anvéndare
som dr bade sdrskilt uppmérksam och medveten om de berérda produkternas design och estetik.

For det tredje foljer det av rattspraxis att ju mer begrénsad formgivarens frihet ar vid utvecklingen av
formgivningen, i desto storre utstrickning dr smérre skillnader mellan de motstdende formgivningarna
tillrdckliga for att de helhetsintryck som den kunniga anvéndaren far ska skilja sig at. Och vice versa: ju
storre formgivarens frihet &r vid utvecklingen av formgivningen, i desto mindre utstrackning ar smérre
skillnader mellan de formgivningar som jamfors tillrackliga for att de helhetsintryck som den kunniga
anvindaren far ska skilja sig at. (se, for ett liknande resonemang, dom av den 18 juli 2017,
Chanel/EUIPO, Jing Zhou och Golden Rose 999 (Ornament), T-57/16, EU:T:2017:517, punkt 30). I
forevarande mal ar emellertid de befintliga skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna, sdsom de
anges av Overklagandendmnden i punkterna 44—47 i det 6verklagade beslutet och som &ven ror de
delar avseende vilka den frihet som formgivaren haft vid utvecklingen av formgivningen kan framga,
manga och betydande, varfor formgivarens frihet, som har faststéllts som &tminstone medelstor, inte
kan paverka slutsatsen betréffande det helhetsintryck som var och en av dessa formgivningar ger.

Skillnaderna avseende stralkastaren, chassit, den centrala synliga delen av chassit, luftintaget eller
skyddsgallret for tutan, blinkersen och profilen av den nedre delen av stinkskdrmen forstirker
namligen den vinkel-préaglade aspekten av den omtvistade formgivningen i forhéllande till den tidigare
formgivningen, vilken utmairks av ett kurvigare utseende. Den bakre kipans form, en halvcirkel som é&r
avsmalnande i den tidigare formgivningen och strikt geometrisk i den omtvistade formgivningen,
bekréftar dven denna uppfattning. Vidare utgor kapan (som ldmnar hjulet helt bart i den omtvistade
formgivningen, till skillnad mot vad som é&r fallet i den tidigare formgivningen), utformningen och
placeringen av stralkastarna (vilka sammantaget har samma storlek) en helhet, och &r placerade pa
den nedre kanten av karosseriet i den omtvistade formgivningen, medan de har helt andra storlekar,
ar atskilda och placerade i olika positioner i den tidigare formgivningen. Utformningen av
passagerarhandtaget och styret, vertikalt i den omtvistade formgivningen och i huvudsak horisontellt i
den tidigare, dr dven betydande skillnader som paverkar det helhetsintryck som var och en av de
aktuella formgivningarna ger.

ECLILEEU:T:2019:681 11



61

62

63

64

65

66

67

68

69

Dowm AV DEN 24. 9. 2019 — MAL T-219/18
PiaGaio & C. Mot EUIPO — ZHEJIANG ZHONGNENG INDUSTRY GROUP (MOPEDER)

Av detta foljer att de skillnader som overklagandendimnden med ritta har patalat mellan de aktuella
formgivningarna, vilka &dven avser de delar som klagandebolaget har aberopat som sérdrag hos den
tidigare formgivningen, dr férnimbara for en kunnig anvidndare och paverkar det helhetsintryck som
de aktuella formgivningarna ger denne, oberoende av det perspektiv ur vilket den kunniga anvindaren
iakttar dessa formgivningar.

For det tredje har klagandebolaget, utan att gora géllande nagon sjilvstindig grund avseende att det
overklagade beslutet dr bristfilligt motiverat, anfort att 6verklagandendmnden inte pa ett lampligt sétt
har motiverat skilen till varfor den frangick de beddmningar av de faktiska omstidndigheterna som
annulleringsenheten redan hade gjort. Detta argument kan inte anses Overtygande.
Overklagandenimnden, som inte dr bunden av annulleringsenhetens bedémningar av de faktiska
omstdandigheterna, har i tillrdcklig utstrickning redogjort for skdlen, som anges i
punkterna 58-61 ovan, till varfor den, efter sakprovningen av ansokan och till f6ljd av en objektiv
teknisk bedémning av de befintliga skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna, kom fram till
andra slutledningar dn annulleringsenheten.

Av det ovan anforda foljer att 6verklagandendmnden inte gjorde négon felaktig bedomning nér den, i
punkterna 49 och 51 i det overklagade beslutet, angav att den omtvistade formgivningen och den
tidigare formgivningen gav en kunnig anvidndare olika helhetsintryck och nér den faststéllde att den
omtvistade formgivningen inte saknade sdrprdgel i den mening som avses i artikel 6 i forordning
nr 6/2002 i forhallande till den tidigare formgivningen.

Overklagandet kan foljaktligen inte vinna bifall savitt avser den férsta grunden.

Den andra grunden: Asidosdttande av artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002

Klagandebolaget har, till stod for den andra grunden, gjort gillande att den omtvistade formgivningen
ar ogiltig enligt artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002, da ett sarskiljande kannetecken som den ér
innehavare av har anvénts i denna.

Det ska erinras om att det i artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002 foreskrivs att en formgivning far
forklaras ogiltig om ett sdrskiljande kénnetecken anvéinds i en senare formgivning, och unionsritten
eller den medlemsstats lagstiftning som é&r tillimplig pa detta kénnetecken ger kénnetecknets
rattighetshavare ritt att forbjuda sddan anvandning.

Enligt réttspraxis kan en ansdkan om ogiltighetsforklaring av en gemenskapsformgivning som grundar
sig pa den ogiltighetsgrund som anges i artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002 vinna bifall endast om det
slds fast att omsédttningskretsen anser att det sérskiljande kédnnetecken som daberopats till stod for
ansokan om ogiltighetsforklaring anvands i den gemenskapsformgivning som avses med denna ansékan
(dom av den 12 maj 2010, Beifa Group/harmoniseringskontoret, Schwan-Stabilo Schwanhdufler
(Skrivdon), T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 105). Provningen av denna ogiltighetsgrund ska grunda
sig pa omsittningskretsens uppfattning av det sérskiljande kénnetecken som aberopats till stod for
denna grund och pa det helhetsintryck som detta kidnnetecken ger omsittningskretsen (dom av den
12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 120).

Som klagandebolaget bekriftade vid forhandlingen, dr det kidnnetecken som det har aberopat till stod
for denna grund det dldre varumirket, vilket utgors av den tredimensionella skoterform som &ven
skyddas av den tidigare formgivningen, som dr erkdnd och anvinds sedan ar 2005 i Italien, utan att
vid den tidpunkt da det overklagade beslutet meddelades vara registrerad.

Enligt artikel 2 i Codice della proprieta industriale (den italienska lagen om industriell och immateriell

dganderitt) beviljas immateriella rattigheter enligt de villkor som foreskrivs i lagen och kénnetecken,
som inte dr varumaérken, skyddas nir de rattsliga villkor som foreskrivs for detta andamal ar uppfyllda.
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Enligt italiensk rétt och réttspraxis ar ett dldre nationellt icke-registrerat varumirke skyddat, om det
har samma egenskaper avseende nyhet och originalitet som géller for ett registrerat varumérke. Om
det &dldre varumirket tidigare har varit foremal for notorisk anviandning, vilket ska forstds som att
omsattningskretsen har faktisk kdnnedom om det, utgér det hinder for registrering av ett yngre
kannetecken som é&r identiskt med eller liknar det eller, i forekommande fall, medfér att registreringen
av det sistndmnda &r ogiltig.

Nér det giller klagandebolagets invindning, att 6verklagandendmnden har grundat sitt beslut pa en
personlig tolkning av de tillimpliga bestimmelserna och pa en subjektiv bedomning av de bevis som
bolaget lagt fram, kan det konstateras att denna inte kan godtas. Overklagandenimnden prévade
namligen huruvida det &ldre varumirket, vid den tidpunkt d& ansokan om registrering av den
omtvistade formgivningen dgde rum, anvindes pa ett sadant sitt att det blev vilkiant for den italienska
omsdttningskretsen och ddrmed med framging kunde aberopas, enligt italiensk lag och rattspraxis,
med tillaimpning av artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002.

Overklagandenimnden beaktade vid sin prévning de bevis som klagandebolaget lagt fram. Den uteslut
for det forsta med rétta att uppgifterna avseende forséljning och marknadsandelar samt upplysningarna
rorande klagandebolagets reklamverksamhet var relevanta, eftersom dessa inte enbart avsag det éldre
varumirket. Overklagandenimnden ansig for det andra med ritta att forsiljningscertifikaten var
irrelevanta da de inte, pa ett tillriackligt exakt sitt, faststéllde huruvida de sistnamnda uteslutande avsag
Italien, vilket var det territorium déar det édldre varumarket ansags vara skyddat.

Vidare provade overklagandendamnden den opinionsundersokning som klagandebolaget lagt fram som
bevis for att omsattningskretsen faktiskt hade kinnedom om det édldre varumairket och sarskilt att den
tredimensionella formen av skotern som det skyddade tillskrevs klagandebolaget och hade uppnatt
sdrskiljningsformaga genom dess anviandning.

Betrédffande intervenientens invindning att klagandebolaget inte med framging kunde aberopa det
dldre varumirket med tillimpning av artikel 25.1 e i férordning nr 6/2002, ska det papekas att Turins
domstols dom, vilken bekriftats genom Turins appellationsdomstols dom, erkdnde det éldre
varumirkets existens och giltighet. Detta konstaterande ar emellertid inte slutgiltigt, liksom
intervenienten har angett i sina svar av den 16 maj 2019 pa tribunalens fraga.

Oberoende av fragan om huruvida det dldre varumairket, enligt artikel 25.1 e i férordning nr 6/2002,
kan aberopas med framgang enligt italiensk lag, ska det provas huruvida 6verklagandendmnden har
gjort en riktig bedomning genom att avsla ansdokan om ogiltighetsforklaring av den omtvistade
formgivningen pa grundval av denna bestimmelse, efter att ha funnit att det dldre varumarket inte
hade anvints i den omtvistade formgivningen och att det inte hos omsattningskretsen forelag nagon
risk for forvaxling av det édldre varumirket med den omtvistade formgivningen.

Omsdittningskretsen

Vid analysen av konflikten mellan den omtvistade formgivningen och det dldre varumairket, ska héansyn
tas till genomsnittskonsumenten, som forvintas vara normalt informerad samt skiligen uppmérksam
och medveten, vilken omfattas av den omsittningskrets som har ett intresse for de produkter som
berérs av det dldre varumérket, ndmligen ”skotrar” som underkategori till kategorin "Motorcyklar,
Mopeder”, liksom framgar av det overklagade beslutet och de bekriftelser som parterna gav vid
forhandlingen.

Det bor dven beaktas att genomsnittskonsumentens uppmairksamhet kan variera beroende pé vilken

kategori av varor det dr fraiga om (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
EU:C:1999:323, punkt 26).
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I forevarande mal ska genomsnittskonsumentens uppmaéirksamhetsniva betraktas som hog, eftersom
skotrar ar relativt kostsamma varaktiga varor, liksom overklagandendmnden har angett i punkt 75 i
det overklagade beslutet.

Av detta foljer att det ar i forhallande till genomsnittskonsumenten, sasom den definieras i
punkterna 75 och 77 ovan, vilken &ven fattar sitt kopbeslut pa grundval av estetiska dverviganden,
som det ska provas huruvida det édldre varumirket har anvénts i den omtvistade formgivningen och
huruvida det foreligger en forvixlingsrisk hos omséttningskretsen.

Huruvida det dldre varumdrket har anvénts i den omtvistade formgivningen och huruvida det foreligger
en forvixlingsrisk hos omsdttningskretsen

Eftersom klagandebolaget, liksom tribunalen har erinrat om i punkt 68 ovan, har begridnsat de
bestimmelser pa vilka det grundat sin ansdkan om ogiltighetsforklaring av den omtvistade
formgivningen, enligt artikel 25.1 e i férordning nr 6/2002, till det dldre varumarket, &r, for det forsta,
en eventuell forekomst i de "Vespa-skotrar” som fanns fore ar 2005 av med det tidigare varumairket
gemensamma namnare, liksom Overklagandenimnden med rdtta har angett, inte relevant for
bedomningen av huruvida detta anvénts i den omtvistade formgivningen, i den mening som avses i
artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002.

Nar det for det andra giller de delar som klagandebolaget har aberopat som sédrdrag i den
tredimensionella skoter-form som skyddas av det dldre varumirket som skulle ha éatergetts pa ett
oegentligt sdtt i den omtvistade formgivningen, nédmligen X-formen mellan den bakre kapan och
sadelns underdel, den upp- och nervinda Q-formen mellan sadelns underdel och chassit och chassits
pilform, till vilka, genom Turins domstols dom, lades karosseriets droppliknande form, ska det
papekas att bedomningen av huruvida dessa sdrdrag eventuellt aterfinns i den omtvistade
formgivningen forutsitter en jamforelse mellan den form som skyddas genom denna formgivning och
formen som skyddas av det dldre varumaérket.

Som overklagandendimnden har angett i punkterna 84-86 i det oOverklagade beslutet kan en
genomsnittskonsument, som inte dr en expert med fordjupade tekniska kunskaper, emellertid inte
spontant associera bokstaven "X” mellan den bakre kipan och sadelns underdel eller den upp- och
nervinda bokstaven "Q)” mellan sadelns underdel och chassit, eller automatiskt uppticka chassits
pilform, dven om vederborande har en hog uppmairksamhetsniva. Betrédffande karosseriet, kommer
denna genomsnittskonsument snarare att uppfatta skillnaden mellan den avsmalnande formen av
karosseriet som skyddas av det dldre varumirket och den mer halvcirkelformade formen pa
karosseriet hos den omtvistade formgivningen.

Mer 6vergripande och oberoende av fragan om huruvida omsattningskretsen kommer att sérskilja de
delar som klagandebolaget har aberopat, sasom de anges i punkt 81 ovan, som sédrdrag hos det éldre
varumirket, kommer en genomsnittskonsument, med en hog uppmairksamhetsniva, att uppfatta den
stil, de linjer och det utseende som praglar den tredimensionella skoter-form som skyddas av det éldre
varumirket som visuellt annorlunda i forhallande till de som skyddas av den omtvistade
formgivningen.

Saledes kan overklagandendmndens konstaterande, att det foreligger olikheter mellan utseendena hos

de former som skyddas av det dldre varumérket respektive den omtvistade formgivningen, bekriftas.
Dessa skillnader avser dven de delar som klagandebolaget aberopat som det édldre varumarkets sardrag.
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Klaganden kan inte, for att kompensera dessa visuella skillnader, med framgang gora gillande vare sig
identiteten av de produkter som berdrs av det dldre varumiérket och den omtvistade formgivningen
eller den notoriska anvandningen pa den italienska marknaden av den tredimensionella skoter-form
som skyddas av det dldre varumirket for dessa produkter, liksom den opinionsundersékning som
bolaget har lagt fram visar.

Som o6verklagandendmnden péapekade i punkt 87 i det oOverklagade beslutet, tillaiter ndmligen
upplysningarna i denna opinionsundersokning inte, i motsats till vad klagandebolaget har gjort
gillande, att fa reda pa om omsittningskretsen konkret associerar den tredimensionella skoter-form
som skyddas av det dldre varumirket med den omtvistade formgivningen och, saledes, faststilla att
det dldre varumarket har anvénts i den omtvistade formgivningen.

For det tredje ska det papekas att artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002 é&r tillamplig inte bara nér ett
kdnnetecken inte é&r identiskt med det som har daberopats till stod for ansokan om
ogiltighetsforklaring, utan dven ndr det liknar detta (dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08,
EU:T:2010:190, punkt 52, och dom av den 9 september 2015, Dairek Attoumi/harmoniseringskontoret
— Diesel (DIESEL), T-278/14, ej publicerad, EU:T:2015:606, punkt 85), om det kan faststillas en risk for
forvaxling mellan dessa kdnnetecken hos omsittningskretsen (dom av den 12 maj 2010, Skrivdon,
T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 54).

Enligt fast réttspraxis foreligger risk for forvixling om det finns risk for att allmdnheten kan tro att de
aktuella varorna eller tjansterna kommer fran samma foretag eller fran foretag med ekonomiska band.
Enligt samma réttspraxis ska det vid provningen av huruvida det foreligger risk for forvixling goras en
helhetsbedomning utifran hur omsittningskretsen uppfattar kidnnetecknen och varorna eller tjansterna
mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, sdrskilt samspelet mellan
kanneteckenslikheten och varu- eller tjansteslagslikheten (se dom av den 25 april 2013,
Chen/harmoniseringskontoret — AM Denmark (Stddredskap), T-55/12, ej publicerad, EU:T:2013:219,
punkt 44 och dér angiven réttspraxis).

Om det slas fast att omsattningskretsen inte uppfattar att det sarskiljande kédnnetecken som aberopats
till stod for ansokan om ogiltighetsférklaring anvdnds i den gemenskapsformgivning som avses med
denna ansokan kan det emellertid uppenbarligen uteslutas att risk for forvaxling foreligger (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 maj 2010, Skrivdon, T-148/08, EU:T:2010:190, punkt 106).

I Turins domstols dom faststilldes att den omtvistade formgivningen hade betydande estetiska
skillnader i forhallande till det dldre varumaérket vilka dven avsag sdrdragen i detta och vilka hade
formagan att utesluta all risk for forvixling hos omséttningskretsen, varfor péstaendet om intrang i
det dldre varumirket genom den omtvistade formgivningen skulle uteslutas. Dessa slutsatser i Turins
domstols dom har inte bestritts av klagandebolaget och intervenienten och har dérfér vunnit laga
kraft, liksom papekades i Turins appellationsdomstols dom och liksom parterna bekréftade i deras
svar av den 16 och den 17 maj 2019 pa tribunalens fraga.

Av detta foljer att en genomsnittskonsument, med en hég uppmairksamhetsniva, pa grund av dels det
sammantagna visuella intryck som det dldre varumirket ger, vilket skiljer sig fran det som den
omtvistade formgivningen ger, dels den betydelse som estetiken har for det val som vederborande gor,
kommer att utesluta att det dldre varumirket anvinds i den omtvistade formgivningen, trots att de
berorda produkterna dr identiska.

Overklagandenimnden gjorde siledes inte ndgon felaktig bedémning nir den, i punkterna 73 och 88 i
det overklagade beslutet, angav att det inte forelag nagon risk for forvixling hos omséttningskretsen,

vilket omfattade associeringsrisken enligt artikel 25.1 e i forordning nr 6/2002.

Overklagandet kan séledes inte bifallas pd den andra grunden.
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Den tredje grunden: Asidosdttande av artikel 25.1 f i forordning nr 6/2002

Klaganden har, inom ramen for den tredje grunden, i huvudsak gjort gillande att den omtvistade
formgivningen dven ska forklaras ogiltig pa grundval av artikel 25.1 f i férordning nr 6/2002, enligt
lagstiftningen och principerna i den italienska och franska upphovsrétten.

Néar det giller den pastddda anvdndningen av ett intellektuellt verk som skyddas av den italienska
upphovsritten, namligen legge n. 633 — Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio (lag nr 633 om upphovsritt och nérstdende réttigheter) av den 22 april 1941 (GURI nr 166, av
den 16 juli 1941), i dndrad lydelse, har klagandebolaget i ansokan héanvisat till "Vespa-formen”.
Klagandebolaget har gjort gillande att den artistiska och kreativa kdrnan i "Vespan”, vilken utgors av de
form-egenskaper om vilka det erinras i punkterna 10 och 53 ovan, harror fran aren 1945 och 1946 och
att detta kreativa hjarta skyddas av den italienska upphovsritten, utan att det kan goras nagon
atskillnad mellan de olika modellerna av "Vespan”, liksom erkéndes i Turins domstols dom. Tack vare
dessa egenskaper, vilka i huvudsak har forblivit oférindrade sedan skapandet och den forsta
saluféringen pa marknaden av den forsta modellen, blev "Vespan” namligen en ikon och en symbol
for vanor och for italiensk artistisk design. Klagandebolaget preciserade vid foérhandlingen att den
tidigare formgivningen omfattar original-Vespans artistiska och kreativa kédrna, det vill siga de
ovanndamnda form-egenskaperna.

Niar det giller den pastddda anvindningen av ett intellektuellt verk som skyddas av den franska
upphovsritten, har klaganden hénvisat till den dom som meddelades av Tribunal de grand instance de
Paris (Forstainstansdomstolen i Paris, Frankrike) den 7 februari 2013 (nedan kallad domen fran
Tribunal de grand instance de Paris), i vilken det &ven erkdndes att "Vespan”, bland annat den som
motsvarade den tidigare formgivningen, uppfyllde kraven for att skyddas av den franska
upphovsritten, med tillimpning av artikel L 111-1 i den franska immaterialrdttslagen, pa grund av
dess specifika helhetsutseende och dess sérskilda form, med "rundade, feminina vintage-drag”, som
avspeglade dess upphovsmans estetiska val och personlighet.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandebolagets samtliga argument.

Det ska for det forsta erinras om att enligt artikel 25.1 f i férordning nr 6/2002, far en
gemenskapsformgivning forklaras ogiltig om formgivningen innebar en otillaiten anvdndning av ett
verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsritt. Detta skydd kan séledes goras
gillande av upphovsrittsinnehavaren nir det av lagstiftningen i den medlemsstat i vilken verket
skyddas foljer att upphovsrittsinnehavaren kan forbjuda sddan anvéndning av formgivningen (se, for
ett liknande resonemang, dom av den 6 juni 2013, Urtavlor, T-68/11, EU:T:2013:298, punkt 79).

Vidare ska, enligt rattspraxis, en klagande som &beropar den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f
i forordning nr 6/2002 lamna de uppgifter som kan styrka att den omtvistade formgivningen utgdr en
otillaten anvéndning av ett verk som skyddas av den berérda medlemsstatens lagstiftning om
upphovsritt (beslut av den 17 juli 2014, Kastenholz/harmoniseringskontoret, C-435/13 P, ej publicerat,
EU:C:2014:2124, punkt 55).

Slutligen framgar av artikel 25.1 f och 25.3 i forordning nr 6/2002 i forening med artikel 28.1 b iii) i
forordning nr 2245/2002, for det forsta, att en gemenskapsformgivning ska forklaras ogiltig om
formgivningen innebdr en otilliten anvdndning av ett verk som skyddas av en medlemsstats
lagstiftning om upphovsritt. For det andra framgar det att ansdkan om ogiltighetsfoérklaring enbart
kan goras av upphovsrittsinnehavaren. For det tredje ska ansokan innehalla en atergivning och en
beskrivning av det skyddade verk som ansokan grundar sig pa samt de omstidndigheter som visar att
den som har ansokt om ogiltighetsforklaring &r innehavare av upphovsritten (dom av den
23 oktober 2013, Viejo Valle/harmoniseringskontoret, — Etablissements Coquet (kopp och fat med
rifflor), T-566/11 och T-567/11, EU:T:2013:549, punkt 47).
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For det forsta ska det verk som klagandebolaget har aberopat for tillimpningen av artikel 25.1 f i
forordning nr 6/2002 identifieras, vilket, trots att det skyddas av italiensk och fransk
upphovsrittslagstiftning, pastés otillborligen anvéindas i den omtvistade formgivningen.

Overklagandenimnden har, fér det forsta, i punkt 99 i det éverklagade beslutet, konstaterat att det
enda verk som klaganden identifierat med tillracklig precision, med avseende pa tillimpningen av
artikel 25.1 f i férordning nr 6/2002, var det som motsvarade den tidigare formgivningen, eftersom det
verk avseende vilket det var mojligt att aberopa den ogiltighetsgrund som avses i artikel 25.1 f i
forordning nr 6/2002 inte kunde vara en ackumulation av stiliserade versioner av en produkt over
ménga artionden. Vidare har overklagandendmnden tillskrivit verket, som motsvarar den tidigare
formgivningen, en kreativitet och ett artistiskt virde, med hanvisning till slutsatserna i Turins domstols
dom, vilken hénvisade till domen av den 7 februari 2013 fran Tribunal de grande instance de Paris
(Forstainstansdomstolen i Paris). I dessa domar erkdndes egenskapen av skyddat verk, enligt fransk
och italiensk upphovsrittslagstiftning, av skotermodellen, som motsvarade den tidigare formgivningen.

Dessa konstateranden ska godtas, i den man de aterger den princip enligt vilken upphovsritten skyddar
uttryck for idéer och inte idéerna i sig. Den tidigare formgivningen innehaller ndamligen kdrnan i
original-Vespan, det vill siga de form-egenskaper som det erinras om i punkterna 10 och 53 ovan,
och det dr som ett konkret uttryck for denna artistiska och kreativa kdrna som den kan skyddas enligt
den italienska upphovsritten. Pa samma sitt har den tidigare formgivningen ett specifikt
helhetsutseende och en sérskild form, med "rundade, feminina vintage-drag”, som kan skyddas enligt
fransk upphovsritt.

Det ska for det andra kontrolleras huruvida det forekommer en “otillaiten anvdandning” av den tidigare
formgivningen, sasom ett verk skyddat av den italienska och franska upphovsritten, i den omtvistade
formgivningen, i den mening som avses i artikel 25.1 f i férordning nr 6/2002.

Enligt den italienska upphovsritten kan det emellertid inte konstateras nagon anvéndning av den
artistiska och kreativa kdrna som utgors av de formegenskaper som det erinras om i punkterna 10
och 53 ovan. Mellan den bakre kapan och sadelns underdel, liksom mellan sadelns underdel och
chassit har den omtvistade formgivningen snarare vinklade linjer. Dess spetsiga chassi liknade en
”slips” fram till stainkskdrmen snarare &n en pil. Betriaffande karosseriet dr detta hos den omtvistade
formgivningen inte avsmalnande, till skillnad frén den tidigare formgivningens dropp-form.

Det specifika helhetsutseendet och den sdrskilda formen, med “rundade, feminina vintage-drag” hos
den tidigare formgivningen kan inte heller &terfinnas i den omtvistade formgivningen, vilken
karaktdriseras av raka linjer och vinklar, varfor det helhetsintryck som ges av verket, vilket motsvarar
den tidigare formgivningen, respektive av den omtvistade formgivningen 4ar olika, liksom
overklagandendmnden angav i punkt 114 i det 6verklagade beslutet.

Av det ovan anforda framgar att 6verklagandendmnden inte gjorde nagon felaktig bedomning nér den,
i punkt 115 i det 6verklagade beslutet, pd grundval av de uppgifter som den forfogade 6ver, fann att
skotermodellen, som motsvarade den tidigare formgivningen, vilken skyddas av italiensk och fransk
upphovsrittslagstiftning, inte var foremal for en otillaiten anvindning i den omtvistade formgivningen.

Overklagandet kan foljaktligen inte bifallas savitt avser den tredje grunden.

Eftersom Overklagandet inte kan vinna bifall pd nagon av klagandebolagets grunder, ska 6verklagandet
ogillas.
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Rittegangskostnader

Enligt artikel 134.1 i réttegdngsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rattegdngskostnaderna,
om detta har yrkats.

Eftersom klagandebolaget har tappat malet ska den forpliktas att ersitta réttegdngskostnaderna i
enlighet med EUIPO:s och intervenientens yrkanden.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (sjatte avdelningen)
foljande:
1) Overklagandet ogillas.

2) Piaggio & C. SpA ska ersitta riattegangskostnaderna.
Berardis Papasavvas Spineanu-Matei
Avkunnad vid offentligt sammantrdde i Luxemburg den 24 september 2019.

Underskrifter
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