GRUPO PROMER MON GRAPHIC MOT HARMONISERINGSBYRAN — PEPSICO
(CIRKELFORMAD REKLAMARTIKEL)

TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)
den 18 mars 2010*

I mal T-9/07,

Grupo Promer Mon Graphic, SA, Sabadell (Spanien), foretritt av advokaten
R. Almaraz Palmero,

sokande,

mot

Byran for harmonisering inom den inre marknaden (varumirken, ménster
och modeller) (harmoniseringsbyran), foretridd av A. Folliard-Monguiral, i egen-
skap av ombud,

svarande,

* Rittegangssprak: engelska.
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varvid motparten i forfarandet vid harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnd, som
intervenerat vid forstainstansratten, var

PepsiCo, Inc.,, New York, New York (Forenta staterna), foretrdtt av advokaterna
E. Armijo Chavarri och A. Castan Pérez-Gdémez,

angdende en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyrans tredje over-
klagandendmnd den 27 oktober 2006 (4drende R 1001/2005-3) om ett ogiltighetsforfa-
rande mellan Grupo Promer Mon Graphic, SA och PepsiCo, Inc.,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen),

sammansatt av ordféranden M. Vilaras samt domarna M. Prek och V.M. Ciuca
(referent),

justitiesekreterare: forste handldggaren J. Palacio Gonzalez,

med beaktande av ansdkan som inkom till forstainstansréttens kansli den 9 janua-
ri 2007,

med beaktande av harmoniseringsbyrans svarsinlaga som inkom till forstainstansrit-
tens kansli den 27 april 2007,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till forstainstansrittens
kansli den 30 april 2007,
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efter forhandlingen den 8 juli 2009,

foljande

Dom

Tillampliga bestimmelser

1. Forordning (EG) nr 6/2002

Bestammelserna om gemenskapsformgivning har faststillts i radets forordning (EG)
nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

Artikel 3 a i forordning nr 6/2002 har f6ljande lydelse:

"I denna férordning avses med

a) 'formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer
som finns pé sjélva produkten och/eller i produktens ornament och som sérskilt
kan vara linjer, konturer, farger, form, ytstruktur och/eller material,..”
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Artikel 10 i forordning nr 6/2002 har f6ljande lydelse:

”1. En gemenskapsformgivnings skyddsomféng skall omfatta varje formgivning som
inte ger en kunnig anviandare ett annat helhetsintryck.

2. Vid provning av skyddsomfénget skall hdansyn tas till den grad av frihet formgiva-
ren har haft vid utvecklingen av formgivningen”

I artikel 25 i forordning nr 6/2002, i den version som ér tillimplig p& de faktiska
omstidndigheterna i forevarande mal, foreskrivs foljande:

”1. En gemenskapsformgivning far férklaras ogiltig endast om

a) formgivningen inte 6verensstimmer med definitionen i artikel 3 a,

b) den inte uppfyller kraven i artiklarna 4-9,
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rattighetshavaren enligt ett domstolsbeslut inte har ritt till gemenskapsformgiv-
ningen i enlighet med artikel 14,

gemenskapsformgivningen star i strid med en tidigare formgivning som har gjorts
tillgénglig for allménheten efter den dag da ansékan lamnades in eller, om prio-
ritet dberopas, den dag fran vilken gemenskapsformgivningens prioritet raknas,
och som ér skyddad fran en dag fore den ndimnda dagen genom en registrerad
gemenskapsformgivning eller en ansékan om en sadan formgivning, eller genom
en registrerad formgivning i en medlemsstat eller en ansdkan om registrering av
en sadan formgivning,

ett sdrskiljande kdnnetecken anvéinds i en senare formgivning, och gemenskaps-
ratten eller den medlemsstats lagstiftning som ér tillimplig pa detta kinnetecken
ger kidnnetecknets réttighetshavare ritt att forbjuda sddan anvindning,

formgivningen innebér en otillaten anvdndning av ett verk som skyddas av en
medlemsstats lagstiftning om upphovsritt,

formgivningen innebér en felaktig anvédndning av nagot av det som fortecknas i
artikel 6 ter i Pariskonventionen for skydd av den industriella d4ganderitten, nedan
kallad "Pariskonventionen, eller av mérken, emblem och vapen som inte omfattas
av ndmnda artikel 6 ter och som &r av sirskilt allmént intresse i en medlemsstat.
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3. De grunder som anges i punkterna 1 d—f far dberopas endast av den person som
ansoker om eller innehar den tidigare réttigheten.

I artikel 36 i forordning nr 6/2002 anges foljande:

2. Ansokan skall vidare innehalla uppgifter om de produkter som formgivningen &r
avsedd att inga i eller anvandas for.

6. De uppgifter som avses i punkt 2 och i punkt 3 a och d skall inte péverka formgiv-
ningens skyddsomfang som sadant”

Enligt artikel 43 i forordning nr 6/2002 ska "prioritetsdagen [...] rdknas som den dag
dé& ansokningen om en registrerad gemenskapsformgivning lamnades in, i enlighet
med ... artikel 25.1 d och artikel 50.1”
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I artikel 52.1 i férordning nr 6/2002 foreskrivs att "[m]ed forbehall for artikel 25.2,
25.3, 25.4 och 25.5 far varje fysisk eller juridisk person eller en offentlig myndighet,
som har befogenhet till detta, till [harmoniseringsbyran] ldmna in en ansdkan om
ogiltigforklaring av en registrerad gemenskapsformgivning’.

Enligt artikel 61.1 i férordning nr 6/2002 far ”[6]verklagandendmndens beslut ...
overklagas hos Europeiska gemenskapernas domstol”

I artikel 62 forsta meningen i forordning nr 6/2002 foreskrivs att ”[harmoniseringsby-
rans] beslut skall innehélla beslutets grunder”.

2. Direktiv 98/71/EG

Artikel 1 a i Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998
om monsterskydd (EGT L 289, s. 28) har f6ljande lydelse:

"I detta direktiv avses med

a) 'monster’: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som
finns pa sjédlva produkten eller i produktens ornament och som sirskilt kan vara
linjer, konturer, farger, form, ytstruktur och/eller material”
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I artikel 9 i direktiv 98/71 anges foljande:

”1. Monsterrittens skyddsomfang skall omfatta varje monster som inte gor ett annat
helhetsintryck péa en kunnig anvéandare.

2. Vid provning av skyddsomfanget skall hdnsyn tas till formgivarens frihet att
utveckla sitt monster”

Bakgrund till tvisten

Den 9 september 2003 ingav intervenienten, PepsiCo, Inc., en ansékan om en regi-
strerad gemenskapsformgivning till harmoniseringsbyran i enlighet med forordning
nr 6/2002. I ssmband med ansékan om registrering dberopades prioritet for den span-
ska formgivningen nr 157156 som inldmnats den 23 juli 2003 och f6r vilken ansékan
om registrering offentliggjordes den 16 november 2003.
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13 Gemenskapsformgivningen registrerades som nummer 74463-0001 for foljande pro-
dukter: "Reklamartiklar for leksaker” Denna formgivning aterges pa foljande sitt:

14 Den 4 februari 2004 ingav s6kanden, Grupo Promer Mon Graphic, SA, en ansékan
om ogiltigférklaring av formgivning nr 74463-0001 (nedan kallad den angripna form-
givningen) i enlighet med artikel 52 i forordning nr 6/2002.

15 Ansokan om ogiltigférklaring grundades pa en gemenskapsformgivning som regist-
rerats som nummer 53186-0001 (nedan kallad den tidigare formgivningen), for vilken
ansokan inldmnades den 17 juli 2003 och for vilken prioritet for den spanska form-
givningen nr 157098, som inldmnades den 8 juli 2003 och for vilken registrerings-
ansokan offentliggjordes den 1 november 2003, hade gjorts géllande. Den tidigare
formgivningen har registrerats for foljande vara: "Metallplatta for leksaker” Denna
formgivning aterges pa foljande sitt:
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I de grunder som har aberopats till stod for ansokan om ogiltigforklaring har gjorts
gillande att den angripna formgivningen inte &r ny och sérpréglad i den mening som
avses i artikel 25.1 b i forordning nr 6/2002 och att det foreligger en tidigare formgiv-
ning i den mening som avses i artikel 25.1 d i ndmnda férordning.

Den 20 juni 2005 ogiltigforklarade annulleringsenheten vid harmoniseringsbyrén den
angripna formgivningen med stod av artikel 25.1 d i férordning nr 6/2002.

Den 18 augusti 2005 6verklagade intervenienten annulleringsenhetens beslut hos
harmoniseringsbyran i enlighet med artiklarna 55-60 i férordning nr 6/2002.

I beslut av den 27 oktober 2006 (nedan kallat det angripna beslutet), upphévde har-
moniseringsbyrans tredje overklagandendmnd annulleringsenhetens beslut och
avslog ansokan om ogiltigforklaring. Overklagandenimnden godtog inte sékandens
argument att intervenienten var i ond tro, utan fann i huvudsak att den angripna
formgivningen inte stod i strid med sokandens tidigare formgivning och att villkoren
i artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002 siledes inte var uppfyllda. Overklagandenimn-
den bedomde hirvid att de produkter som omfattas av de aktuella formgivningarna
tillhor en sdrskild kategori av reklamartiklar, ndmligen "tazos” och "rappers’, och att
den frihet som en formgivare har nir han utvecklar sidana reklamartiklar foljaktligen
ar "patagligt begrinsad”. Overklagandenimnden bedémde mot denna bakgrund att
de aktuella formgivningarna hade tillrackligt olika profil for att det skulle kunna slés
fast att de ger en kunnig anvdndare olika helhetsintryck.
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Forfarandet och parternas yrkanden

Sokanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigforklara det angripna beslutet,

— forplikta harmoniseringsbyran och intervenienten att ersitta réttegangskostna-
derna vid tribunalen och vid tredje 6verklagandendmnden.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— forplikta sokanden att ersitta rattegangskostnaderna.
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Rittslig bedomning

1. Prévning av handlingar som ingetts forst vid tribunalen

Harmoniseringsbyran och intervenienten har gjort géllande att handlingarna i bila-
gorna 6-9 till ansokan inte ska tillatas, da de inte har ingetts i ett tidigare skede av
forfarandet. Handling nr 6 bestar i utdrag fran harmoniseringsbyréns internetsida
rorande tva registreringar av gemenskapsformgivningar, vilka offentliggjordes den
9 mars 2004, forestéllande sexkantiga spelbrickor. Handling nr 7 dr en kopia av en del
av ett privat avtal mellan sokanden och ett annat bolag. Handling nr 8 &r ett utdrag
frén en internetsida innehallande uppgifter om "pogs” och "tazos” Handling nr 9 inne-
haller en dversikt 6ver sokandens produktutbud kallat ’ZBEYBLADETM SPINNERS”.

Sokanden har i ett svar pa en frga fran tribunalen bekréftat att handlingarna nr 6-9
har getts in forst vid tribunalen, men har samtidigt papekat att dessa handlingar
ingavs mot bakgrund av skélen och artikeldelen i det angripna beslutet.

Dessa handlingar som getts in forst vid tribunalen kan inte beaktas. Talan vid tribuna-
len syftar ndmligen till att, i den mening som avses i artikel 61 i forordning nr 6/2002,
prova lagenligheten av beslut som harmoniseringsbyrans 6verklagandendmnder har
fattat, och tribunalen ska darfor inte bedéma de faktiska omstdndigheterna pa nytt,
mot bakgrund av handlingar som getts in forst vid tribunalen. Ovanndmnda hand-
lingar ska saledes avvisas, utan att det 4r nédvandigt att bedoma deras bevisvirde (se,
for ett liknande resonemang och analogt, forstainstansriattens dom av den 24 novem-
ber 2005 i mal T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyran — LT] Diffusion (ARTHUR
OCH FELICIE), REG 2005, s. 11-4891, punkt 19 och dér angiven réttspraxis).
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Denna slutsats paverkas inte av det argument som s6kanden anférde vid férhand-
lingen om att ndmnda handlingar ingavs mot bakgrund av innehallet i det angripna
beslutet.

2. Prévning i sak

Sokanden har aberopat tre grunder. Den forsta grunden avser intervenientens onda
tro och en restriktiv tolkning av férordning nr 6/2002 i det angripna beslutet. Den
andra grunden avser att den angripna formgivningen inte kan anses som ny och den
tredje grunden avser ett asidoséttande av artikel 25.1 d i férordning nr 6/2002.

Grunden avseende intervenientens onda tro och en restriktiv tolkning av forordning
nr 6/2002

Sokanden anser att det angripna beslutet dr felaktigt pa grund av att 6verklagande-
ndmnden gjorde en restriktiv tolkning av férordning nr 6/2002 genom att inte beakta
intervenientens onda tro. S6kanden har hirvid aberopat den omstédndigheten att
intervenienten “privat och konfidentiellt” hade erhallit "’kdnnedom” om sékandens
tidigare formgivning genom en skrivelse av den 21 februari 2003 i samband med
affarsdiskussioner och att grundlinjerna for ndmnda formgivning hade kopierats i
den angripna formgivningen, avseende vilken ansékan senare inlimnades. Av den
anledningen har det datum da den tidigare formgivningen gjordes tillgénglig for all-
ménheten inte nagon storre betydelse och pa grund av slumpmaéssigheten nir det
gdller datumen for offentliggdrande ar det i férevarande fall endast av betydelse huru-
vida den tidigare formgivningen inlimnades fore den angripna formgivningen och
huruvida den aberopade prioriteten intrddde vid ett tidigare datum.

Harmoniseringsbyran och intervenienten har bestritt sokandens argument.
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I punkt 25 i det angripna beslutet slog 6verklagandendmnden fast att argumentet om
ond tro hos innehavaren av den angripna formgivningen inte var relevant, eftersom
det inte var fraga om att faststilla huruvida en av de aktuella formgivningarna hade
kopierats vid framstéllningen av den andra, utan om de gav samma helhetsintryck.

Tribunalen papekar att artikel 25.1 i férordning nr 6/2002 innehéller en forteckning
over de grunder med stod av vilka en gemenskapsformgivning far ogiltigforklaras.
Denna forteckning ska anses vara uttémmande, eftersom det i artikeln foreskrivs att
en gemenskapsformgivning far ogiltigforklaras endast pa dir angivna grunder. Det
kan konstateras att ond tro hos innehavaren av den angripna formgivningen inte
ndmns bland dessa grunder.

Vidare har s6kanden i ansokan om ogiltigforklaring gjort gillande att den angripna
formgivningen inte &r ny och sirpréglad, i enlighet med artikel 25.1 b i forordning
nr 6/2002, samt att det foreligger en tidigare réttighet i den mening som avses i arti-
kel 25.1 d i ndmnda férordning. Vid en prévning av dessa ogiltighetsgrunder finner
tribunalen att fraigan om intervenientens péstatt onda tro saknar relevans, eftersom
tribunalen inte ska préva hur innehavaren av den angripna formgivningen har agerat.

I motsats till vad s6kanden har péstatt dr det det datum da allménheten fick kidn-
nedom om den formgivning som aberopas till stod for ansékan om ogiltigfoérklaring
som utgor ett av tillaimpningskriterierna i artikel 25.1 b och d i fé6rordning nr 6/2002.
Sokanden har anfort att intervenienten "privat och konfidentiellt” erh6ll "kénnedom”
om sokandens tidigare formgivning i en skrivelse av den 21 februari 2003 och att
denna formgivning gjordes tillgdnglig for allmidnheten den 1 november 2003. Tribu-
nalen konstaterar sdledes att nimnda formgivning inte gjorts tillgénglig f6r allméin-
heten den 21 februari 2003 och att detta "offentliggérande” inte kan aberopas inom
ramen for tillimpningen av artikel 25.1 b och d i forordning nr 6/2002.

Talan kan f6ljaktligen inte vinna bifall pd grunden om intervenientens onda tro och
en restriktiv tolkning av férordning nr 6/2002.
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Tribunalen ska hérefter prova grunden om ett asidoséttande av artikel 25.1 d i férord-
ning nr 6/2002.

Grunden om ett dsidosdttande av artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002

Parternas argument

Sokanden har for det forsta gjort géllande att "tazos” eller "rappers” inte utgor en
produktkategori i sig utan tillhor kategorin reklamartiklar for leksaker. Sokanden har
kritiserat 6verklagandendmnden for att i punkterna 16—18 i det angripna beslutet ha
hénvisat till produkter som kallas "tazos”, "pogs” eller "rappers” som om det rérde sig
om identiska produkter och funnit att ordet "tazos” dr den spanska Gversdttningen
av det engelska ordet "rappers”. "Pogs’, som hdrror fran 1920-talet, dr emellertid tva-
dimensionella mycket platta brickor av kartong som &r mycket svéra att flytta eller
vinda pa. "Rappers” didremot har utformats med en metallyta som gor det latt att
flytta och vdnda dem. Deras mittparti och sammanséttning av metall skiljer dem
visentligt fran "pogs” eller "tazos’, vilka tillkom under aren 1994—1998, och ger andra
spelmojligheter.

Med hénvisning till kategorin reklamartiklar for leksaker har s6kanden saledes for det
andra bestritt bedomningen i punkt 20 i det angripna beslutet, att formgivarens frihet
vid utvecklingen av den angripna formgivningen var "pétagligt begransad”

For det tredje dr den kunniga anvéndaren ett barn pa mellan 5 och 10 ar och inte en
marknadschef sdsom det angavs i punkt 16 i det angripna beslutet. En sddan direktor
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i livsmedelsindustrin &r inte en slutlig anvindare och han har en hogre grad av sak-
kunskap dn en vanlig anvéndare.

For det fjirde ger de aktuella formgivningarna samma helhetsintryck, eftersom skill-
naderna i profil mellan de aktuella formgivningarna, tvirtemot den beddmning som
gjordes i punkterna 22 och 24 i det angripna beslutet, inte &r uppenbara. For att upp-
tacka skillnaderna krévs det sirskild uppmérksamhet och en noggrann granskning
av skivan. Sokanden &r tveksam till om ett litet barn skulle granska skivorna mycket
noggrant i profil for att uppticka skillnaderna mellan dem.

Harmoniseringsbyran har for det forsta hévdat att det ankommer pé parterna att till-
handahalla uppgifter om den aktuella produktens faktiska art, de specifika forhal-
landena pé den relevanta marknaden och hur formgivningarna uppfattas pa denna
marknad av en kunnig anvéndare. Vid 6verklagandendmnden lamnade intervenienten
uppgifter angdende den aktuella produkten, och "det stod plotsligt klart” att "pogs”
utgjorde en sirskild produktkategori, som hade sin egen marknad och vars sirskilda
anvindningssitt paverkar formen och egenskaperna. Harmoniseringsbyrén har med
hanvisning till punkt 17 i det angripna beslutet havdat att intervenienten hade bevisat
att en kunnig anvéndare kénde till de runda och platta spelbrickorna, vilka kan distri-
bueras som reklamartiklar, sarskilt inom livsmedelssektorn.

Harmoniseringsbyran har for det andra erinrat om att det framgar av punkt 20 i det
angripna beslutet att de "pogs” som ingetts av parterna vid harmoniseringsbyran
samtliga bestar av runda skivor, av plast eller kartong, pa vilka bilder ar tryckta, var-
vid det upphojda mittpartiet syftar till att avge ett ljud ndr man trycker pa mitten
av "pogen”. Harmoniseringsbyran har vidare papekat att skivans upphojda mittparti
maste vara av metall for att avge ett ljud, att det 6kar mojligheten att den vénder sig,
vilket for in ett slumpelement i spelet, och att formen maste vara elementéir for att
inte forvrida den bild som tiacker "pogen”. Av sékerhetsskal bor kanterna vara rundade
och den upphojda ytan i mittpartiet inte vara hogre én kanterna for att man ska kunna
stapla dessa "pogs” Overklagandendmndens slutsats att formgivarens frihet begrin-
sades av dessa krav var saledes riktig. Slutligen har harmoniseringsbyrin anfort att
slutsatsen i punkt 24 i det angripna beslutet dr vilgrundad, om tribunalen godtar det
forhallandet att en kunnig anvéndare, vid den tidpunkt som géller for den tidigare
formgivningens prioritet, forvintade sig — av en sddan produkt som en "pog’; eller
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ndgon annan produkt i denna sirskilda produktkategori — att den skulle ha formen av
en skiva, eftersom detta var normen inom den aktuella industrisektorn.

For det tredje ar en kunnig anvdndare vélunderrittad, och saledes uppmérksam, och
har viss kunskap om den samlade méngden av redan befintliga formgivningar samt
om trender rorande produkten pé den relevanta marknaden. En kunnig anvéndare
ar emellertid varken en formgivare eller en tillverkare av produkten i fraga. Ndmnda
anvindare har bland annat mojlighet att gora en direkt jaimforelse av formgivning-
arna i fraga. Harmoniseringsbyran har som svar pa s6kandens argument hévdat att i
forevarande fall dr ett barn pa mellan 5 och 10 ér lika uppmérksam som vilken annan
vuxenkategori som helst, om inte mer.

For det fjarde har sékanden, enligt harmoniseringsbyran, gjort en liknande bedom-
ning som den i punkterna 22 och 23 i det angripna beslutet, ndmligen att jamforel-
ser av formgivningar enbart ska avse grafiska atergivningar. Det forhallandet att de
aktuella formgivningarna dr avsedda att anvdndas f6r metallbrickor saknar betydelse
dé en sadan specifikation inte har lamnats vid registreringen. I det angripna beslutet
ndmns skillnaderna i profil, eftersom det inte uppifran dr mojligt att se perspektiven
i de aktuella formgivningarna. Med héinsyn till den begriansade grad av frihet som
formgivaren har, dr dven relativt sma skillnader tillrackligt for att formgivningarna
ska fa olika helhetsintryck. De aktuella formgivningarna utvisar olikheter nér det
giller de tva huvudsakliga aspekter dér formgivarens frihet kan komma till uttryck,
namligen valet av det motiv som pryder en "pogs” mittparti och det sitt pa vilket
motivet gestaltas pa denna upphéjda yta i mittpartiet.

Intervenienten anser for det forsta att "tazos” eller "rappers” utgor en sdrskild kate-
gori av reklamartiklar till vilka "tazos” eller "rappers” i metall hor. Intervenienten har
salufort denna typ av produkter i mer dn 10 ar. Dessutom saknar det betydelse att
produkterna dr av metall, eftersom detta dr av funktionella skal.
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For det andra visar alla de varuprover avseende “tazos” eller "rappers” som parterna
har foretett vid harmoniseringsbyran att de produkter som sokanden och interve-
nienten salufor &r platta, cirkelformade med rundade kanter och forsedda med en
fargbild. Formgivaren har en mycket liten grad av frihet betraffande aktuella produk-
ter, och sma detaljer riacker for att skapa ett annat helhetsintryck.

For det tredje anser intervenienten betrédffande en kunnig anvdndare att oavsett om
denne ér ett barn eller en marknadschef dr det visentliga att denne kénner till feno-
menet "tazos” eller "rappers’, vilket 6verklagandendmnden framholl i punkterna 17
och 19 i det angripna beslutet. Eftersom ndimnda anviandare kan upptédcka alla sma
skillnader mellan olika typer av "tazos” eller "rappers” som gér utéver normen,
erbjuder marknadsforingsbolagen dnnu mer utvecklade "tazos” eller "rappers” pa
marknaden.

For det fjarde anser intervenienten att de aktuella formgivningarna ger olika helhets-
intryck, sasom 6verklagandendmnden faststéllde i punkterna 21-26 i det angripna
beslutet. Ovansidorna pa de aktuella formgivningarna, det vill sdga de sidor som ar
mest synliga for anvdndarna, foreter patagliga olikheter, vilket medfor att dessa olik-
heter inte kan anses vara ovésentliga, sirskilt inte for en kunnig anvéndare.

Tribunalens bedémning

Enligt artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002 far en gemenskapsformgivning forklaras
ogiltig om den stér i strid med en tidigare formgivning som har gjorts tillginglig for
allminheten efter den dag da ansdkan ldmnades in eller, om prioritet dberopas, den
dag fran vilken gemenskapsformgivningens prioritet raknas, och som &r skyddad fran
en dag fore den nimnda dagen genom en registrerad gemenskapsformgivning eller
en ans6kan om en saddan formgivning, eller genom en registrerad formgivning i en
medlemsstat eller en ans6kan om registrering av en sadan formgivning.
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Eftersom begreppet “star i strid med” som sadant inte &dr definierat i forordning
nr 6/2002, ska tribunalen precisera detta begrepp. I punkterna 14 och 15 i det
angripna beslutet fann 6verklagandendmnden, i likhet med annulleringsenheten, att
tvé formgivningar star i strid med varandra nér en kunnig anviandare far samma hel-
hetsintryck av dessa formgivningar och att det i detta hinseende fanns anledning att
beakta den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av den angripna
formgivningen.

Nir det giller tolkningen av artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002 erinrar tribunalen
om att det foljer av artikel 10 i férordning nr 6/2002, savitt avser en gemenskapsform-
givning, och av artikel 9 i direktiv 98/71, savitt avser en formgivning som registrerats
i en medlemsstat, att en formgivnings skyddsomfang ska omfatta varje formgivning
som inte ger en kunnig anvéndare ett annat helhetsintryck, och att det vid prévningen
av detta skyddsomfang ska tas hénsyn till den grad av frihet formgivaren har haft vid
utvecklingen av formgivningen.

Det ska inledningsvis papekas att, det savil i artikel 10.1 i férordning nr 6/2002 som
i artikel 9.1 i direktiv 98/71, i de flesta sprakversioner anges att det ar fraga om "ett
annat helhetsintryck” I tva sprakversioner (ndmligen den franska och den rumén-
ska) foreskrivs, savitt avser artikel 10 i forordning nr 6/2002, och i en sprékversion
(ndmligen den franska), savitt avser artikel 9 i direktiv 98/71, att det dr fraga om "ett
annat visuellt helhetsintryck” ("une impression visuelle globale différente”). Eftersom
en formgivning enligt artikel 3 a i férordning nr 6/2002 och artikel 1 a i direktiv 98/71
endast dr en produkts eller en produktdels utseende, finner tribunalen att det hel-
hetsintryck som det hénvisas till i artikel 10.1 i férordning nr 6/2002 och i artikel 9.1
i direktiv 98/71 enbart kan vara visuellt. Skillnaden mellan de olika sprakversionerna
ger séledes inte denna bestimmelse en annan betydelse i detta avseende.

Det f6ljer vidare av artikel 10.2 i forordning nr 6/2002 och artikel 9.2 i direktiv 98/71
att det vid prévningen av om en formgivning stér i strid med en tidigare formgivning
ska tas hansyn till den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av
formgivningen.
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Foljaktligen ska artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002 tolkas sa, att en gemenskaps-
formgivning star i strid med en tidigare formgivning nér en kunnig anvandare, med
hénsyn till den frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen av gemenskaps-
formgivningen, inte far ett annat helhetsintryck av denna gemenskapsformgivning dn
det helhetsintryck som ndmnda anvéndare far av en aberopad tidigare formgivning.
Overklagandendmnden har saledes med fog kunnat géra en sidan tolkning.

Tribunalen framhaller att denna tolkning av artikel 25.1 d i forordning nr 6/2002 ar
den enda tolkning som kan sikerstélla ett skydd for de rattigheter som tillkommer en
innehavare av en formgivning som har ett sadant tidsméssigt foretrade som beskrivs i
denna bestimmelse mot varje intrang i rattigheterna till denna formgivning, till f6ljd
av att det samtidigt foreligger en senare gemenskapsformgivning som ger samma hel-
hetsintryck pa en kunnig anvéndare. Om artikel 25.1 d i fé6rordning nr 6/2002 inte tol-
kades pé detta sitt, skulle innehavaren av en tidigare formgivning sakna méjlighet att
ansoka om ogiltigforklaring av en sddan senare gemenskapsformgivning och frantas
det faktiska skydd som dennes formgivning har i enlighet med artikel 10 i forordning
nr 6/2002 eller artikel 9 i direktiv 98/71.

— Den produkt i vilken den angripna formgivningen dr avsedd att ingé eller for vilken
den ska anvindas

Sokanden har kritiserat det angripna beslutet med anledning av att 6verklagande-
ndmnden definierade den produktkategori som berors av de aktuella formgivningarna
sasom “pogs’, "rappers” eller “tazos’, trots att dessa produkter inte utgoér en homogen
produktkategori. Enligt sokanden borde 6verklagandendmnden ha beaktat kategorin
reklamartiklar for leksaker.

Eftersom en formgivning enligt artikel 3 a i forordning nr 6/2002 utgors av en pro-
dukts utseende, ska en ans6kan om registrering av en gemenskapsformgivning enligt
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artikel 36.2 i denna forordning innehélla uppgifter om de produkter som formgiv-
ningen ir avsedd att inga i eller anvindas for. Aven om det 4r obligatoriskt att ange
dessa produkter i ans6kan om registrering av en formgivning, paverkar dessa uppgif-
ter, i enlighet med artikel 36.6 i forordning nr 6/2002, emellertid inte formgivningens
skyddsomfang som sadant.

Det foljer saledes av artikel 36.6 i férordning nr 6/2002 att det i samband med bestdm-
mandet av den produkt som den angripna formgivningen &r avsedd att inga i eller
anvéindas for ar nodvindigt att beakta den uppgift angdende detta som angetts i anso-
kan om registrering av nimnda formgivning, men dven att det, i forekommande fall, &r
nodvindigt att beakta sjdlva formgivningen som sadan, i den man som formgivningen
innebér en precisering av produktens art, dess &ndamal och funktion. Beaktandet av
sjdlva formgivningen som sddan kan ndmligen gora det mojligt att identifiera produk-
ten inom en storre produktkategori som angetts vid registreringen och foljaktligen
att faktiskt bestimma vem den kunniga anvéindaren dr och den grad av frihet som
formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen.

I punkterna 16 och 20 i det angripna beslutet fann 6verklagandendmnden att de pro-
dukter som de aktuella formgivningarna dr avsedda att ingé i eller anvéndas for kallas
"pogs” eller "rappers” pa engelska eller "tazos” pa spanska, medan annulleringsenhe-
ten hade beaktat kategorin reklamartiklar for leksaker.

I forevarande fall har den angripna formgivningen registrerats for foljande produkter:
"Reklamartiklar for leksaker” .

Aven om det ir ostridigt mellan parterna att den angripna formgivningen, liksom den
tidigare formgivningen, ar avsedd att anvéndas for reklamartiklar for leksaker, framgar
det efter en granskning av denna formgivning som sadan att det ror sig om en sarskild
kategori av reklamartiklar for leksaker. I punkt 17 i det angripna beslutet papekade

II - 1005



60

61

62

DOM AV DEN 18.3.2010 — MAL T-9/07

overklagandendmnden for ovrigt att intervenienten vid 6verklagandendmnden hade
aberopat bevisning angdende de aktuella produkterna, i synnerhet bevisning angé-
ende "tazos’, som bolaget salufort sedan ar 1995. Overklagandenamnden hade saledes
fog for sin bedomning att intervenienten hade gjort det mojligt att pa ett korrekt satt
bestdamma produkternas art och funktion, det vill sdga spelbrickor som kallas "pogs’,
"rappers” eller "tazos”. Dessutom preciserade 6verklagandendmnden i punkt 16 i det
angripna beslutet att dessa sirskilda reklamartiklar f6r leksaker var avsedda for sma
barn och att de i allmédnhet utgjorde reklam for kakor eller snacks av potatis. Detta &r
ostridigt mellan parterna.

Tribunalen finner séledes att 6verklagandendmnden hade fog for sin standpunkt att
den aktuella produkten, inom den stora kategorin reklamartiklar for leksaker, till-

horde en sérskild kategori, ndmligen kategorin spelbrickor som kallas "pogs’, "rap-
pers” eller "tazos”.

— Den kunniga anvéindaren

Sokanden har for det andra kritiserat det angripna beslutet sévitt avser 6verklagande-
ndmndens stdndpunkt att en kunnig anvéndare ocksa kunde vara en marknadschef,
dven om den kunniga anvédndaren i forevarande fall ér ett barn pa mellan 5 och 10 ar.

Tribunalen finner att en kunnig anvidndare varken ér tillverkare eller forséljare av de
produkter som de aktuella formgivningarna &r avsedda att inga i eller anvédndas for.
En kunnig anvédndare ar sirskilt uppméarksam och har viss kunskap om den tidigare
konstnivan, det vill siga om den samlade méngd av redan befintliga formgivningar
for den aktuella produkten som har offentliggjorts vid tidpunkten for inlimnandet av
ansokan for den angripna formgivningen eller, i forekommande fall, vid tidpunkten
for den dberopade prioriteten.
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Tribunalen konstaterar att &ven om 6verklagandendmnden inte exakt definierade en
kunnig anvandare i forevarande drende, uteslot den inte, i motsats till vad s6kanden
har pastétt, att det var tédnkbart att det kunde vara fraga om ett barn pa mellan 5
och 10 &r.

Det var sdledes med fog som overklagandendmnden i punkterna 16 och 17 i det
angripna beslutet konstaterade att en kunnig anvindare kunde vara ett barn pa mel-
lan 5 och 10 ar eller en marknadschef for ett bolag som tillverkar de produkter som
marknadsférs med hjilp av erbjudandet om "pogs’, "rappers” eller "tazos” Det {ol-
jer ndmligen av definitionen av kunnig anvéndare, sdsom den har faststillts ovan
i punkt 62, att med hénsyn till att de produkter som den angripna formgivningen
ar avsedd att ingd i eller anvdndas for i forevarande fall utgoér "pogs’, "rappers” eller
“tazos’, att en kunnig anvéndare har viss kinnedom om den tidigare konstnivan vad
giller dessa produkter. Nar det giller spelbrickor som nidrmare bestdmt &r avsedda
for barn, kan ndmnda anvédndare, sasom 6verklagandendmnden angav i det angripna
beslutet, vara ett pa barn pa mellan 5 och 10 ar, vilket varken harmoniseringsbyran
eller intervenienten har bestritt. Eftersom det ocksé dr fraga om en reklamartikel kan
en kunnig anvéndare i forevarande fall ocksa vara en marknadschef pa ett bolag som

anvénder denna typ av produkter i marknadsforingen av sina egna produkter.

Det saknar séledes betydelse, sdsom 6verklagandendmnden framholl i punkterna 16
och 17 i det angripna beslutet, om den kunniga anvéndaren ar ett barn p& mellan 5
och 10 ar eller en marknadschef pa ett bolag som tillverkar de produkter som mark-
nadsfors med hjélp av erbjudandet om "pogs’, "rappers” eller "tazos” — huvudsaken &r
att dessa bada personkategorier kénner till fenomenet "rappers”.

— Formgivarens grad av frihet

Sokanden har for det tredje hénvisat till att den angripna formgivningen hanfor sig
till den allménna kategorin reklamartiklar och dérvid kritiserat det angripna beslutet
savitt avser 6verklagandendmndens slutsats i punkt 20 i beslutet, att formgivarens fri-
het i forevarande fall var "patagligt begransad”
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Tribunalen pépekar hédrvid att den grad av frihet som formgivaren haft vid utveck-
lingen av en formgivning bland annat faststalls utifrdn de krav som hdnger samman
med de egenskaper som édr nédvéndiga pa grund av produktens, eller en del av en pro-
dukts, tekniska funktion eller de krav som giller enligt lag fér produkten. Dessa krav
leder till att vissa sédrskilda egenskaper standardiseras och saledes blir gemensamma
for de formgivningar som anvénds for den berérda produkten.

I punkt 18 i det angripna beslutet konstaterade 6verklagandendmnden att alla de
"rappers” och "tazos” som granskats i drendet utgjordes av sma platta eller svagt kon-
vexa skivor, som kunde vara av antingen plast eller metall. Overklagandenimnden
drog slutsatsen i punkt 20 i detta beslut att den frihet som en formgivare som har till
uppgift att skapa en sddan produkt &tnjuter dr "pétagligt begransad’, eftersom formen
for sddana produkter kan "sammanfattas som en liten platt eller néstan platt skiva pa
vilka fargbilder kan tryckas, och ofta ar skivan konvex mot mittpartiet sa att ett ljud
uppkommer om barnets finger trycker pa skivans mittparti’, varvid det preciserades
att "en rapper’ som inte har dessa sérskilda egenskaper har sma chanser att accepteras
pa markanden”.

» »

Tribunalen konstaterar hérvid att "pogs’, "rappers” eller "tazos” ar cirkelformade
och att vid tidpunkten for ingivandet av ansbkan om registrering av den angripna
formgivningen, i forevarande fall vid tidpunkten for den prioritet som aberopats
for ndmnda formgivning, hade "pogs’, "rappers” eller "tazos” dessa sérskilda gemen-
samma egenskaper som beskrivits i punkterna 18 och 20 i det angripna beslutet och
som det erinrats om ovan i punkt 68, och som formgivaren var tvungen att beakta.

Detta konstaterande har for 6vrigt inte ifrdgasatts av parterna.

Overklagandenimnden har saledes haft fog for stindpunkten i det angripna beslutet,
att vid tidpunkten for den prioritet som aberopats fér den angripna formgivningen var
formgivarens frihet "patagligt begrinsad’, eftersom denne var tvungen att integrera
dessa gemensamma sirskilda egenskaper i sin formgivning fér produkten i fraga. For
ovrigt var friheten for formgivaren, sdsom 6verklagandendmnden framholl i punkt 20
i det angripna beslutet, dven begransad av kravet pé att det skulle vara fraga om foga
kostsamma artiklar som skulle uppfylla sikerhetsnormerna for barn och kunna bifo-
gas de produkter for vilka de anvindes i marknadsforingen.
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— Det helhetsintryck som en kunnig anvindare far av de aktuella formgivningarna

Sokanden har bestritt 6verklagandendmndens slutsats i det angripna beslutet, att en
kunnig anvéndare far olika helhetsintryck av de aktuella formgivningarna.

Vid den faktiska bedomningen av det helhetsintryck som en kunnig anvdndare, som
har en viss kinnedom om den tidigare konstnivén, fir av de aktuella formgivning-
arna, dr det nodvindigt att beakta den grad av frihet som formgivaren har haft vid
utvecklingen av den angripna formgivningen. Eftersom likheterna mellan de aktuella
formgivningarna, sdsom 6verklagandendmnden papekade i punkt 19 i det angripna
beslutet, avser gemensamma egenskaper, vilka har beskrivits ovan i punkt 67, har
dessa likheter endast liten betydelse for det helhetsintryck som en kunnig anvéndare
far av dessa formgivningar. Ju mer friheten for formgivaren &r inskrénkt vid utveck-
lingen av den angripna formgivningen, desto mer kan sma skillnader mellan de aktu-
ella formgivningarna récka for att ge en kunnig anvdndare ett annat helhetsintryck.

Tribunalen har ovan i punkt 68 erinrat om att 6verklagandendmnden i punkterna 18
och 20 i det angripna beslutet forst faststéllde de krav som formgivaren var tvungen
att uppfylla vid utvecklingen av den angripna formgivningen och sedan konstaterade
att formgivarens frihet i forevarande fall var "patagligt begrénsad”

I punkt 19 i det angripna beslutet angav 6verklagandendmnden dessutom, nir det
giller bedomningen av det helhetsintryck som en kunnig anvindare far av de aktuella
formgivningarna, att en kunnig anvindare automatiskt bortser fran delar "som ér full-
standigt intetsigande och gemensamma for alla exemplar av den aktuella produkten”
och koncentrerar sig pa de sirskilda egenskaper "som dr godtyckliga eller skiljer sig
fran normen”
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I punkterna 21-24 i det angripna beslutet jamforde 6verklagandendmnden hérefter
de aktuella formgivningarna genom att forst beskriva den tidigare formgivningen och
dérefter den angripna formgivningen, varvid den kom till slutsatsen att "det fore-
lag en skillnad i konturen av det upphdjda mittpartiet av skivan” I punkt 24 i det
angripna beslutet drog 6verklagandendmnden slutsatsen att med hénsyn till formgi-
varens begridnsade frihet vid utvecklingen av den angripna formgivningen var denna
skillnad i profil tillrdcklig for att en kunnig anvéndare skulle fa olika helhetsintryck av
de aktuella formgivningarna.

Det dr mot bakgrund av de kriterier som angetts ovan i punkt 72 som de aktuella
formgivningarna ska jamforas, varvid deras likheter och olikheter ska undersékas for
att, med hénsyn till den grad av frihet som formgivaren har haft vid utvecklingen
av den angripna formgivningen, faststélla om 6verklagandendmnden utan att bega
négot fel kunde komma till slutsatsen att en kunnig anvéndare far olika helhetsintryck
av de aktuella formgivningarna.

Nar det giller likheterna mellan de aktuella formgivningarna papekade 6verklagan-
dendmnden for det forsta i punkt 22 i det angripna beslutet att bada formgivningarna
bestod av en nidstan platt skiva. Eftersom detta, vid tidpunkten for den &beropade
prioriteten for den angripna formgivningen, emellertid utgjorde en gemensam egen-
skap hos formgivningar avseende sddana produkter som den aktuella produkten,
vilket 6verklagandendmnden pépekade i punkterna 18 och 20 i det angripna beslu-
tet, paverkar denna likhet inte det helhetsintryck som en kunnig anvindare far av de
aktuella formgivningarna.

For det andra papekade 6verklagandendmnden i punkt 22 i det angripna beslutet att
béda de aktuella formgivningarna har en koncentrisk cirkel mycket néra kanten som
ger intryck av att skivan dr bojd lings hela kanten. Det ska papekas att de aktuella
formgivningarna kan anvindas fér en produkt gjord av metall, vilket s6kanden och
intervenienten inte har bestritt. Eftersom produkten sérskilt dr avsedd foér barn kan
denna bojda kant motsvara ett krav for formgivaren som hinger samman med de
sikerhetshidnsyn som innebér att den inte ska ha en vass kant om den tillverkas i
metall, eller till och med i plast eller kartong. Tribunalen finner saledes att denna lik-
het mellan de aktuella formgivningarna, d& det dr fraga om en av de egenskaper hos
dem som kan utgora ett krav som avilar formgivaren, inte tilldrar sig ndgon uppmérk-
samhet fran en kunnig anvindare.
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For det tredje har bada de aktuella formgivningarna en koncentrisk cirkel placerad
pa ett avstand av cirka en tredjedel av avstandet mellan kanten och skivans mitt. I
punkt 22 i det angripna beslutet framholl 6verklagandendmnden denna likhet och
angav att denna cirkel var avsedd att framkalla intrycket att mittpartiet var nigot
upphojt. Tribunalen finner emellertid att detta mittparti hade kunnat avgransas med
en annan form &n en cirkel. Bevis for detta framgar av ansékan om registrering av
den angripna formgivningen, som &terfinns i den akt som harmoniseringsbyran har
overldamnat till tribunalen, i vilken den angripna formgivningen har dberopat prioritet
for den spanska formgivningen nr 157156, som innehéller tre varianter. Beroende pa
vilken variant det ar friga om avgrinsas det upphéjda mittpartiet genom en cirkel, en
triangel eller en sexhorning. Detta 6vervigande paverkas heller inte av det argument
som harmoniseringsbyran anfort vid forhandlingen, nédmligen att det dr nodvindigt
att formen ar elementir for att inte bilden som tacker skivan ska deformeras, efter-
som formen av en triangel, en sexhorning eller till och med en fyrkant eller oval i
stéllet for formen av en cirkel inte i storre utstrickning medfor en forvrangning av
bilden. Inte heller paverkas detta 6vervigande av harmoniseringsbyréns argument
att det maste vara en cirkel for att det upphojda mittpartiet ska kunna vara konvext,
eftersom formen bland annat hade kunnat vara oval.

For det fjarde har de aktuella formgivningarna likheter nér det giller skivans bojda
kant i forhallande till det mellanliggande partiet, mellan kanten och det upphojda
mittpartiet.

For det femte har de aktuella formgivningarna likheter nér det géller proportionerna
mellan det upphojda mittpartiet och det mellanliggande partiet, mellan kanten och
det upphojda mittpartiet.

Eftersom det inte foreligger nagot sérskilt krav som avilar formgivaren, hanfor sig de
likheter som angetts ovan i punkterna 79-81 till sddana delar betriffande vilka form-
givaren har en frihet vid utvecklingen av den angripna formgivningen. Av detta f6ljer
att dessa likheter kommer att uppméarksammas av en kunnig anvidndare, och detta i
annu hogre grad eftersom, sdsom intervenienten har papekat, ovansidorna i foreva-
rande fall &r de som dr mest synliga for denna anvéndare.
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Nar det giller skillnaderna mellan de aktuella formgivningarna har den angripna
formgivningen, sasom 6verklagandendmnden angav i punkt 23 i det angripna beslu-
tet, ndr den betraktas ovanifréan, ytterligare tva koncentriska cirklar i forhéllande till
den tidigare formgivningen. I profil skiljer sig de bada formgivningarna at p4 sa satt
att den angripna formgivningen &r mer konvex. Tribunalen konstaterar emellertid
att eftersom det &r fraga om en mycket liten konvexitet, med hansyn till att skivornas
tjocklek i sig ar ringa, kan denna konvexitet inte med latthet uppfattas av en kunnig
anvéindare, sirskilt inte betraktat ovanifran, vilket bekriftas av de produkter som fak-
tiskt salufors och som aterfinns i den akt som harmoniseringsbyran har 6éverlamnat
till tribunalen.

Mot bakgrund av de likheter som beskrivits ovan i punkterna 79-81, finner tribunalen
att de skillnader som 6verklagandendmnden konstaterade i punkt 23 i det angripna
beslutet (se ovan punkt 83) inte ar tillrédckliga for att den angripna formgivningen ska
ge en kunnig anvidndare ett annat helhetsintryck dn det som den tidigare formgiv-
ningen ger.

Av ovanstidende overviganden f6ljer att 6verklagandendmnden i det angripna beslu-
tet felaktigt slog fast att en kunnig anvindare far olika helhetsintryck av de aktuella
formgivningarna och att de inte stér i strid med varandra i den mening som avses i
artikel 25.1 d i férordning nr 6/2002. Av detta foljer att det angripna beslutet har anta-
gits i strid med denna bestimmelse och att det séledes ska ogiltigférklaras, utan att
det dr nodvindigt att prova den sista grunden som sokanden har dberopat.

Rittegangskostnader

Enligt artikel 87.2 i rittegangsreglerna ska tappande part forpliktas att ersitta rit-
tegangskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska tribu-
nalen enligt samma bestimmelse besluta om fordelningen av réittegangskostnaderna.
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GRUPO PROMER MON GRAPHIC MOT HARMONISERINGSBYRAN — PEPSICO
(CIRKELFORMAD REKLAMARTIKEL)
Sokanden har yrkat att harmoniseringsbyréan och intervenienten ska forpliktas att
ersitta kostnaderna for forfarandet vid tribunalen. Eftersom harmoniseringsbyran
och intervenienten har tappat malet, ska sokandens yrkande bifallas.

Sokanden har vidare yrkat att tribunalen ska forplikta harmoniseringsbyran och
intervenienten att ersétta kostnaderna for forfarandet vid 6verklagandendmnden.
Tribunalen erinrar hiarvid om att enligt artikel 136.2 i rattegdngsreglerna ska nédvéan-
diga kostnader som parterna haft for forfarandet vid 6verklagandendmnden betraktas
som ersittningsgilla kostnader. Eftersom harmoniseringsbyran och intervenienten
har tappat maélet, ska s6kandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

foljande:

1) Det beslut som fattats av tredje 6verklagandenimnden vid Byran for har-
monisering inom den inre marknaden (varumirken, monster och modeller)
(harmoniseringsbyran) den 27 oktober 2006 (drende R 1001/2005-3) ogiltig-
forklaras.
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2) Harmoniseringsbyran och PepsiCo, Inc. ska bira sina respektive rittegangs-
kostnader samt ersitta de kostnader som Grupo Promer Mon Graphic, SA
har haft for forfarandet vid tribunalen.

3) Harmoniseringsbyran och PepsiCo, Inc. ska bira sina respektive rittegangs-
kostnader samt ersitta de kostnader som Grupo Promer Mon Graphic, SA
har haft for forfarandet vid 6verklagandenimnden.

Vilaras Prek Ciuca

Avkunnad vid offentligt ssmmantrdde i Luxemburg den 18 mars 2010.

Underskrifter
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