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gas till Besvdarskammaren (BOA), men det dr ett relativt
litet antal beslut som har kommit fran BOA. Av dessa
avgdranden dr det endast ndgra som har dverklagats till
Forstainstansratten. Av Rune Pettersson.

Som medlem i Marques Designs Team har jag
haft formanen att f3 delta i arbetet med ate g
igenom 1p:s forsta 300 avgdranden. Arbetet
mynnade ut i en rapport som finns tillginglig
online f6r medlemmar i Marques pd www.mar-
ques.org. Syftet med rapporten, som omfattar
avgdranden per den 31 december 2007, ir att
sammanstilla de riktlinjer som kan skonjas ur
befintlig praxis till gagn f6r bl a ménsterinne-
havare, designers och ombud. Féljande redogé-
relse bygger i allt visentligt pd den rapporten.

65 procent ogiltigforklaringar

Att ansdka om ogiltigférklaring av gemenskaps-
registrering innebir statistiskt sett att man har
oddsen pé sin sida eftersom registreringarna hit-
tills har ogiltigforklarats i 65 procent av fallen.

Det sprik som anvinds i en ogiltighetspro-
cess skall vara ett av oHiM:s fem officiella sprik.
I de 300 f6rsta avgoranden fordelade sig spriket
i processen s3 hir:

Engelska 115
Spanska 80
Tyska 60
Italienska 41
Franska 3
Danska 1

Monsterpra
vid OHIM

Ogiltighetsavdelningen (ID) vid OHIM har till dags dato
fattat beslut i drygt 300 drenden. ID:s beslut kan &verkla-

Att danska finns med kanske kan forvina,
men det finns méjlighet for parterna att komma
overens om anviindning av ett annat av gemen-
skapens sprik, och i ett fall med danska parter
triffades en sidan 6verenskommelse.

Besluten frin 10 kan vara svartillgingliga ur
ett sprakligt perspektiv eftersom oxim:s budget
endast tilldter att ett firre antal avgoranden per
4r publiceras p& oniM:s alla fem officiella sprak.

Inte minst mot bakgrund av engelskans
popularitet som processprak vore det naturligt-
vis 6nskvirt att alla ip-avgdranden skulle kunna
versittas till engelska.

Grunder for ogiltighetstalan

De grunder som kan &beropas till stod for en
ogiltighetstalan vid oHIM framgér av artikel 25
(1) i forordningen. Artikel 25 (1) innehéller sju
olika punkter, hir presenterade och illustrerade
av avgoranden, och i de fall som det hinvisas till
andra regler finns de med. Forst utir punkten a.

25 (1) En gemenskapsformgivning fir forklaras
ogiltig endast

om
"a) formgivningen inte Gverensstiimmer med defi-
nitionen i artikel 3 a,”

som lyder:

7l denna forordning avses med formgivning: en
produkrs eller en produktdels urseende som beror
av detaljer som finns pa sjilva produkten ochleller
i produktens ornament och som sirskilt kan vara
linjer, konturer, flirger, form, ytstruktur ochleller
material.”

Exempel

Heating ./. Tubes - Fallet giillde virmeelement diir
gemenskapsmonstret ogiltigforklarades pd grund
av att det bestod av flera olika monster. Beslutet
upphivdes av Boa pé den grunden att 1D hade
tillimpat artikel 25 (1) a felaktigt (1cp 2913, 16/2
2007; R 592/2007-3, 17/3 2008).
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Ny och sédrpriaglad

25 (1) En gemenskapsformgivning fir forklaras
ogiltig endast
om

"b) den inte uppfyller kraven i artiklarna 4-8.”

I artikel 4 anges skyddskraven for ett gemen-
skapsmonster vilka forklaras mera i detalj i
artiklarna 5-8, och artikel 4 punkt 1 lyder:

"En formgivning skallskyddas som en gemenskaps-
Jformgivning i den mdn den iir ny och siirpriiglad.”

Exempel

Vid bedémningen av nyhet och sirprigel gors
en bedémning i férhéllande till varje motanfort
mdnster, med beaktande av bl a foljande rike-
linjer:

* Ny och sirpriglad - Det ir endast det som fram-
gar av bildmaterialet i en ménsterregistrering som
kan dberopas till stod for att den skiljer sig frin
tidigare ménster.
Narumi /. Kennex (icd 1592, 26/1 2006 - tallrik)
Retsch /. Kennex (icd 1519, 7/2 2006 — fat for kaf-
fekopp)
Retsch /. Kennex (icd 1535, 20/2 2006 - soppterrin).
I det sistnimnda fallet klargors av ID att pro-
duktens benimning, i detta fall soppterrin, inte
utgdr del av ménstret. Ménsterinnehavaren
hivdade utan framging att det skulle beaktas
att deras produkt var en soppterrin och att det
dirav skulle framg3, att det var friga om pro-
dukt med ett djup som skiljde sig tillrickligt

fran de motanforda flata tallrikarna.

* Ny och sirpriglad - For att skillnader i firg mel-
lan tvd ménster skall bli relevant vid en jimforelse
krivs att gemenskapsregistreringen ir i firg.
bumag ./. Procter & Gambile (icd 1758, 15/5 2006 -
kokssvamp)

Retsch /. Kennex (icd 1519 - fat fér kaffekopp)
T-Mobile /. elasto (icd 4364, | 1/3 2008 — uppblas-
bara supporterprylar)

I det sistnimnda fallet kunde elasto inte dberopa
prioritet frin en tidigare ménsterregistrering pga
skillnader i firg mellan den gamla som var i svart-
vitt och den nya registreringen som var i firg.
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* Ny och sirpriglad - Det material som ménstret
har skapats i paverkar bedomningen endast om
det klart framgér av bildmaterialet i gemenskaps-
registreringen.

I Eredu ./. Arrmet togs ddrfor ingen hinsyn till
att Arrmets barstol delvis var i belagd alumi-
nium (1cp 24, 27/4 2004 - barstol).

Motanford design underst.

* Ny och sirpriglad — Man skall gora en helhets-
bedomning mellan gemenskapsregistreringen och
det motanférda monstret.

I Daka ./. Ampel var det friga om en variant av
en undervattensmotor for dykare dir det enda
som skiljde registreringen frén den tidigare vari-
anten av motorn var utformningen av handta-
get. BoA konstaterade att en helhetsbedomning
skall goras, och vid en sidan hade ménstret inte
sirprigel i forhallande till den tidigare varianten
av motorn, trots att handtagen skiljde sig 4t. Boa
noterade i forbifarten att det hade varit méjlige
att soka skydd enbart f6r handtaget.

(R-196/2006-3, 1/12 2005 — undervattensmotor fér
dykare)

designskydd

Sammansatt komplicerar

Punkten 2 och 3 i artikel 4 utgdr en komplex
lagstiftningsprodukt tillkommen i syfte att
utesluta monsterskydd for reservdelar till bilar.
Detta gérs genom att man begrinsar mojlig-
heten att f& registrera sidana detaljer som vid
normal anvindning inte syns. Reglerna triffar
emellertid ocksi andra bestdndsdelar i sam-
mansatta produkter, vilket gér dom svira att til-
limpa. Detta till trots dr det i relativt f3 drenden
som reglerna har beropats.

Artikel 4 punkterna 2 och 3 lyder:

- 2. En formgivning av eller som ingdr i en pro-
dukt som utgir en bestindsdel i en sammansatt
produkt skall endast betraktas som ny och séiirpriig-
lad i den mén

a) bestindsdelen, nir den har infogats i den
sammansatta produkten, forblir synlig vid normal
anviindning av denna, och

b) sadana synliga detaljer i bestindsdelen i sig
uppfyller kraven pa nybet och siirpriigel.

- 3. Med “normal anviindning” enligt punks
2 a avses slutanviindarens anviindning, dock inte
underhdll, service och reparationsarbeten.

Exempel

En trddmatta som anvinds som armering i
betong ansigs av forklarliga skil inte som en
“bestdndsdel” i en sammansatt produke efter-
som den inte kan tas isir och dter hopfogas, och
bedémdes som ett monster i sig.

Drahtwerk /. AVI (ICD 3242, 16/2 2007 —tradmatta
for gjutning)

I Honda ./. Kwang konstaterade BoA att en gris-
klipparmotor utgdr en bestdndsdel i en sam-
mansatt produkt. Dirfor beaktades endast de
delar som ir synliga vid normal anvindning vid
bedémningen av nyhet och sirprigel.
(R-1337/2006-3, 8/10 2007 - grdsklipparmotor)

En rivvals i en avfallsforstérare har ansetts
utgdra bestindsdel i en sammansatt produke,
men likafullt méjlig att skydda. Detta eftersom
rivvalsen var synlig genom en inspektionslucka
for den som tittar in i maskinen for att kontrol-
lera hur mycket material som processats, alltsi
vid anvindning av maskinen.

Lindner /. Fransson (1cp 3150, 3/4 2007 - rivvals)

I Debe ./. Muovitech var det friga om titnings-
ringar ingdende i ett pumpsystem i en ener-
gibrunn. Titningsringarna Aterfanns i toppen
pd pumpsystemet som, enligt invindaren, av
sikerhets- och praktiska skil alltid var beligen
minst 50 cm under markytan. Dirfor kunde
inte toppen, och dirmed ¢j heller titningsring-
arna, ses vid normal anvindning av systemet.
Registreringsinnehavaren gjorde gillande att
det fanns alternativa placeringar av systemet
ovan jord samt att toppen kunde vara beligen
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i en inspektionsbrunn och att ringarna dirfor
kunde vara synliga for inspektion genom ett
lock i toppen.

1D konstaterade att registreringsinnehavaren
inte hade visat stod for sina pastdenden, varfor
ménstret ogiltigforklarades med hinvisning till
att det utgjorde en icke synlig bestdndsdel av en
sammansatt produkt (1cp 4380, 10/3 2008 - tit-
ningsringar).

Bara det som har gjorts
tillgangligt beaktas

Artikel 7 i férordningen handlar om vad som
kan féregripa en registrering och innebira ett
hinder. Vid tillimpning av artiklarna 5, om
nyhetskravet, och 6, om kravet pd sirprigel, (is
mer om 5 och 6 nedan) giller att en formgivning
skall anses ha gjorts tillginglig for allminheten
om den har offentliggjorts i samband med en
registrering eller pd annat sitt frevisats, anvints
i yrkesmissig verksamhet eller blivit kind pa
annat sitt.

Det finns dock en begrinsning till bransch
och geografi pa sé sitt att i de fall d& formgiv-
ningen inte rimligen kunde ha blivit kiind vid
normal yrkesmissig verksamhet inom den
berérda sektorn inom Eu, si beaktas den inte.
Noterbart 4r att EU-baserade personer anses ha
kontroll &ver vad som registreras som ménster
och varumirken dven utanfor Ev.

Formgivningen anses emellertid inte ha gjorts
tillginglig for allminheten om den endast har
visats fér ndgon annan efter en uttalad eller tyst
Sverenskommelse om konfidentialitet.

Exempel

Det finns flera exempel dir ménster har till-
gingliggjorts genom publicerade gemenskaps-
ménsteransSkningar respektive varumirkes-
ansokan i ett Eu-land och dirigenom kan vara
hinder mot registrering.

Lamy /. Sanford (1cp 362, 27/10 2005 - pennclips)
Louis Vuitton och Calvin Klein ./. Bouzekri (1cp
3039, 26/1 2007 — dekoration fér kldder och

smycken)

Atten publicerad varumirkesansékan inte leder
till registrering, fortar inte publiceringen som

relevant tillgingliggsrande.
Burberry /. Creaciones (ICD 1568, 8/2 2006 — BUR-
BERRY tygmonster).

Nir det giller amerikanska varumirkesan-
sokningar s3 dr det datumet d4 ansékningarna
publiceras, ¢j datum fér first use, som anses som
relevant tillgingliggdrande.

Kao /. Built (ICD 2483, 10/10 2006 — viska for
flaskor)

Offentliggorande av ett monster, en tandborste,
i det japanska patentverkets officiella tidning
skapade ett relevant tillgingliggdrande.
Sunstar /. Dentais (ICD 420, 20/6 2005 - tandborste)

Samma effekt hade publicerandetav en f6rbrin-
ningsmotor i det amerikanska patentregistret,
samt publicerande av de kinesiska respektive
taiwanesiska patentverken, i vart fall om dessa
marknader 4r av betydelse f6r produkten ifrdga
nir det giller tillverkning och/eller inkép.
Honda /. Kwang (ICD 990, 17/8 2006 — motor att
ansluta pa verktyg)

Link /. ABC (ICD 4315, 31/3 2008 - barnvagn)

Observera att det ir irrelevant pa vilket sprik
offentliggérandet skett, sprikbarridrer anses
man kunna forcera. Sjilvklart 4r dven en publi-
cerad internationell patentansékan relevant.
Rodi /. Vuleta (ICD 594, 20/12 2005 - cykelhjul)

Andra former av relevanta
tillgangliggoranden

Visning pd missor ir relevanta, som i nigra fall
dir produkterna har visats p& missor i Miinchen
respektive i Kina.

Ampel /. Daka (1cp 867 — undervattensmotorn fér
dykare)

Kirschenhofer./. WS (1cp 560, 19/1 2006 - hus-
hallsmixer)

Att hushéllsmixern p& missan i Kina beaktades
berodde pé de stora handelsvolymerna mellan
Europa och Kina.

Publicering i tidningar och tidskrifter inom

EU, broschyrer och kataloger 4r ocksd relevanta.
Saulespurens /. SIA (ICD 1329, 23/8 2006 — mikro-
fon, se mernedan)

Audi /. Rader (ICD 1014, 20/1 2006 — talt/utstill-
ningstalt)

Att produkten syns pd forpackningen ir ete till-
gingligedrande, och det ir inte nddvindigt att
visa att forpackningen har anvints f6r produk-

tenifriga.
WS /.Homeland (ICD 552, 15/9 2005 - hus-
hallsmixer)

En stimningsansdkan ir diremot inte ett rele-
vant tillgingliggorande, om det inte kan styrkas
att den kommit till allminhetens kinnedom.
Beata/PANACEUM /. SZI-BO (ICD 552, 14/3 2007
- matférpackning)

Vilken ar den berorda
marknadssektorn?

Tva delfrdgor kring tillgingliggorande finns det
anledning att titta nirmare pd, nimligen:
—Vem som har bevisbérdan fér avsaknad av
relevant tillgingliggrande?

—Vilken ir den berérda marknadssektorn/bran-
schen?

Férordningen anger att varje tillgingliggs-
rande ir relevant, bortsett frin dom som inte
rimligen kunnat komma till bersrd sekeors kin-
nedom. Dirmed torde det ricka fér den som
forsoker fa en registrering hivd att pavisa att ett
tillgingliggrande skett, varvid bevisbérdan di
gor over pa innehavaren av registreringen som
méste visa att det 4r ett icke relevant tillginglig-
gorande.

I alla avgdranden utom ett har de monster
som anforts som hinder varit frin samma mark-
nadssektor som ménsterregistreringen. Vad gil-
ler nir det handlar om monster fran olika mark-
nadssektorer?

Anta att en mébeldesigner i Smaland gor ett
handtag till en byrd och anssker om ménsterre-
gistrering. Handtaget 4r identiskt med ett dorr-
handtag till en bil som stillts ut pd bilmissan i
Geneve fore ansokningsdagen/prioritetsdagen
for byrdhandtaget. Sannolike skulle tillginglig-
gorandet p3 bilmissan inte betraktas som ett rele-
vant tillgingliggérande eftersom det handlar om
tva olika branscher/marknadssektorer, och sma-
linningen skulle fi igenom sin registrering.

Skulle smélinningen d& kunna angripa inne-
havaren av bildérrhandtaget med sin gemen-
skapsregistrering som grund? I fallet Super-
marked ./. Ferrari ogiltigférklarades en registre-
ring f6r Ferraris leksaksbilar med hinvisning till
ett tidigare tllgingliggjort monster av en riktig
FERRARI-bil. Beslutet iir 6verklagat.

(ICD 842, 13/1'1 2006 - leksaksbil)

Nyhet och sarpragel
- tvd skilda kriterier

I ip-besluten om registrerbarheten gors en upp-
delning av bedémningen om nyhet respektive
sirprigel.

I ett tidigt Boa-avgorande, Daka ./. Ampel

BRANDNEWS 5/2008



(undervattensmotorn) framholls att  dessa
bedémningar till viss del dverlappade varandra.
I ett senare avgdrande klarligger Boa att det
ir tva fristiende beddmningar som skall goras.
Imperial /. Handle (R-1456/2006-3, 2/8 2007 -

grythandtag)

Artikel 5 om NYHET lyder i delar:

1. En formgivning skall betraktas som ny om
ingen identisk formgivning har gjorts tillginglig
[for allménheten

[..]

2. Formgivningar skall betraktas som identiska
om deras utseende endast skiljer sig dt pa oviisent-

liga punkter.

Genomggende ir att endast monster som 4r
identiska med det s6kta monstret betraktas som
nyhetshinder. Som identiska riknas dven méns-
ter som skiljer sig frin varandra pd ovisentliga
punkeer.

I dnnu ett fall om virmeelement ansigs en
spegelbild av ett tidigare monster som nytt.
Pitacs /. Karagtlle (ICD 1832, 26/4 2006 - virme-
element)

Olika firger och varumirken applicerade pa en
produkt (ett monster) har ansetts ricka for att
identitet inte skall foreligga.

Ampel /. Daka (ICD 867 - undervattensmotom).

Diremot har skillnad avseende enbart etiket-
ter pi mikrofoner ansetts som en ovisentlig
punkt”, sd att mikrofonerna var identiska. P4
det s6kta ménstret stod rz pé etiketten, medan
det motanforda hade texten blue.

Saulespurens /. SIA (ICD 1329, 23/8 2006 — mik-
rofon)

Sokt monster.

Motanfort monster.
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Artikel 6 om sARPRAGEL lyder i delar:
1. En formgivning skall anses ha siirpriigel om
det helbetsintryck som en kunnig anvindare fir av
formgivningen, skiljer sig frin det helbetsintryck
en sddan anviindare fir av en formgivning som
har gjorts tillgiinglig for allméinheten
]

2. Vid provning av en formgivnings sirprigel
skall den grad av fribet formgivaren har haft vid

utvecklingen av formgivningen beaktas.

Artikel 6 torde vara en av de sviraste artiklarna
i férordningen att tillimpa. Skilet 4r att den
innehaller tre vaga rekvisit;
- ’kunnig anvindare”,
- "frihet for formgivaren”
- "helhetsbedémning”,

som alla till syvende och sist blir foremal for
en subjektiv bedémning.

Kunnig anvandare

Begreppet “kunnig anvindare” 4r en ny riteslig
fiktion inférd genom EG-direktivet om ménster.
Dirmed ir begreppet aktuellt bide nir det gil-
ler gemenskapsregistreringar och svenska mons-
terregistreringar. Det ges foga vigledning dver
hur begreppet skall tolkas, det har éverlimnats
tll registreringsinstanserna och domstolarna
att mejsla ut kriterierna for vem den kunnige
anvindaren ir.

En férsta friga man kan stilla sig r:

- kunnig anvindare i forhillande till vad?

Ar deten kunnig anvindare i férhéllande «ill
den produkt som ir registrerad som gemen-
skapsmonster eller i forhéllande till den pro-
dukt som motanfors? I det ovan nimnda Fer-
rari-fallet ansg 1D att den kunnige anviindaren
var anvindaren av den registrerade produkten,
allts3 av leksaksbilen.

1D tillimpade i sina forsta beslut en intetsi-
gande formulering;

"Den kunnige anvindaren 4r bekant med
produkternai friga”.

I senare fall har omskrivningen varit nigot
mer omfattande, som i t ex Mars ./. Paragon
rérande hundgodis dir 1 ansdg att den kunnige
anvindaren kunde skilja p& en femuddsstjirna
och ett kors vilket uteslét hunden som kunnig

anvindare! Lis mer om fallet nedan.
(ICD 1410,29/8 2006 - hundgodis)

I ett annat fall ansigs den kunnige anvindaren
vara bekant med grundliggande karakeiristika
gillande glasstdrtor och de olika utseenden och
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modeller som finns pa det omrddet, som exem-
pelvis VIENETTA glasstértor.
Unilever /. Ice (ICD 2434, 7/3 2007 - glasstérta)

BOA har pa senare ar forfinat skrivningen yteer-
ligare. I Pepsi ./. Mon-Graphic hade Boa att ta
stillning till vem den kunnige anvindaren var
for pogs. Pogs ir ett ofta runt metall- eller plast-
foremal som kan anvindas som spelpjiser eller
enbart som samlarobjekt. P4 dessa pogs trycks
en bild eller ménster. Pogs anviinds som reklam-
material, foretridesvis inom chips- och konfek-
tyrbranschen. Boa konstaterade att den kun-
nige anvindaren kunde vara antingen ett barn
i aldern fem till tio 4r, eller en marknadschef i
ett bolag som tillverkar chips eller kakor, och
bdda ir bekanta med fenomenet pogs. Beslutet
ir 6verklagat till Forstainstansritten.
(R-1001/2005-3, 27/10 2006 - pogs)

e Sokt ”pog” ovan.

Motanford
registrering tv.

I Reflex ./. Fiam sa Boa att den kunnige anvin-
daren nir det giller bord inte dr en designer
utan personer som viljer bord efter att ha besskt
ett flertal affirer, list tidningar eller s6kt infor-
mation pa Internet.

(R-250/2007-03, 18/9 2007 - bord)

POLICLETO sisso
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Skrivningen om bordet ligger tll grund for
senare avgoranden. I Honda ./. Kwang 4r den
kunnige anvindaren i férhéllande till en gris-
klipparmotor nigon som latit sig informeras om
sidana genom att skumma igenom grisklippar-
kataloger, besoka specialbutiker, tridgardsaf-
firer eller ladda ner information frin Internet.
Beslutet dr overklagat till Férstainstansritten.

I Mars ./. Paragon, hundgodisfallet, ir den
kunnige anvindaren en hundigare som képer
hundgodis och har blivit upplyst genom att
besoka affirer for husdjur, eller sidana avdel-
ningar i varuhus, eller laddat ned information
fran Internet etc.

(R-1391/2006-3 - hundgodis)

Sammanfattning

Upplyst och informerad daglig anviindare av
produkten, inte designer

I ett avgrande frdn april i 4r rérande generato-
rer, Wuxi ./. Honda, konstaterade Boa att den
kunnige anvindaren skall identifieras utifrin
den produktklass som det registrerade monstret
dr avsett att anvindas i.

Den kunnige anviindaren 4r en person som
koper dom aktuella produkterna, brukar dom
och har informeratsigom dom. Detsistnimnda
genom att skumma igenom kataloger fér pro-
dukten, bestka relevanta affirer eller genom att
himta information frin Internet.

I Wuxi ./. Honda-fallet om mindre generato-
rer kan det t ex rora sig om Zdgaren till en hus-
bil eller en husvagn. Den kunnige anvindaren
4r vanligtvis inte tekniske kunnig eller sirskilt
intresserad av den tekniska konstruktionen hos
en generator, han kommer dérfor inte att ligga
miirke till varje detalj. Istillet kommer han att se
helheten, och d4 sirskilt designens attraktions-
formdga och generatorns anvindningsbarhet.
(R-860/2007-3 - generator)

Slutsatsen som kan dras av befintlig praxis ir att
den kunnige anvindaren varken 4r en fackman,
designer, tillfillig anvindare av den ménster-
skyddade produkten, utan en upplyst och infor-
merad daglig anvindare av produkten.

Kunnig anvindare - beddmning mot bak-
grund av frihet

Dessutom skall ménsterskaparens utrymme
eller frihet i skapandet vigas in vid bedémning
avvilket helhetsintryck en kunnig anviindare fir
av ett monster.

Ju stérre skaparfrihet, desto storre skillnad
krivs for att uppna sirprigel, och vice versa.
Detta har slagits fast av Boa i bl a undervattens-
motor-fallet (Daka ./. Ampel) och i pogs-fallet
(Pepsi ./. Mon-Graphic).

Helbetsintrycket?
Det ojimférligt sviraste rekvisitet att tillimpa
4r “helhetsbeddmningen”. Det behdvs riktlinjer

s vi ser fram emot att nigot sddant drende ndr
upp till Férstainstansritten och EG-domstolen.
I Simann ./. Jees som rorde doftgranar kon-
staterade 1D att det registrerade monstret inte
gav den kunnige anvindaren ett annat helhets-
intryck 4n det motanforda ménstret (en wUN-
DERBAUM-gran). Bdda ménstren var inspirerade
av formen pé en gran med tre framtridande ele-
ment; foten, stammen och kronan. Den i sam-
manhanget vanliga firgen gron och férekom-
sten av ordelement bidrog ocksa till att de tvd
gav samma helhetsintryck.
(ICD 3630,7/1'1 2007 -

44

WUNDERBAUM-gran och s6kt mdnster.

icke mekanisk "airfreshener’)

P4 liknande sitt resonerade 1> i Wagner ./.
Sanoner. Det handlade om en sladdlés utom-
huslampa som enligt beslutet inte gav den kun-
nige anvindaren ett annat helhetsintryck 4n det
motanforda monstret eftersom bida bestod av
tre baselement, en stindare, en spotlight och
en lateral anordning i samma utformning och
placering.

Motanfort
monster.

monster.

erersE iy

I ettav sina tidiga avgoranden, Honda ./. Kwang
som gillde en motor fér anslutning pé verktyg,
hingav sig 1D dill att géra en detaljanalys av siir-
dragen i ett monster for en forbrinningsmotor,
vilket ledde till att ogiltighetsansékan avslogs.

Beslutet dverklagades och BoA fann att 1D
genom att hinge sig 4t denna analys av skillna-
der i detaljer, hade forlorat det helhetsperspek-
tiv som skall ligga till grund f6r helhetsbedém-
ningen.

Vidare konstaterade BoA att nir det gil-
ler hégteknologiska produkter som férbrin-
ningsmotorer, generatorer, kompressorer och
liknande, s& forvintar sig konsumenten att de
uppfyller tekniska och sikerhetsmissiga villko-
ren, varfor denne tenderar att paverkas av den
allméinna utformningen, dvs placering och

utformning av bestdndsdelar snarare 4n av rela-
tivt immateriella detaljer.

(ICD 1006, 17/8 2006 och R 1380/2006-3 — motor
foranslutning pa verktyg)

P4 liknande sitt resonerade BOA i generator-
fallet (Wuxi ./. Honda) dir det konstaterades att
det 4r mer troligt att den kunnige anvindaren
av en generator piverkas mer av det allminna
helhetsintrycket 4n olika detaljer som meka-
niska anordningar. Designen av en generator
kommer att ge samma helhetsintryck som en
annan generator om de bida generatorernas
olika bestdndsdelarna har liknande former, stor-
lek och placering.

Sokt monster och Hondas motanforda.

I det ovan relaterade hundgodisfallet (Mars ./.
Paragon) ansdg 1D att skillnaden i tvdrsnitt pd
hundgodiset medforde att sirprigel foreldg. I
det 6verklagade beslutet menar BoA att en hel-
hetsbedsmning skall géras och att det dr sum-
man av alla synliga delar som utgér det helhets-
intryck som den kunnige anvindaren bibringas.

Inget skydd for tekniska losningar?

Precis som inom varumirkesritten finns det
en del absoluta hinder mot att f& ndgot regist-
rerat. For gemenskapsménstret hittar man det
1 artikel 8, och det handlar d4 om att man vill
undvika att nigon fir skydd for en teknisk 16s-
ning som kan patenteras. Artikeln har rubriken:
“Formgivningar betingade av teknisk funktion
och formgivningar fér mekaniske sammanfo-
gande delar.”

Det ir endast punkt 1 i artikeln som har aktu-
aliserats i avgdranden och som lyder:

1. Est gemenskapsformskydd kan inte erhillas for
sddana detaljer i en produkts utseende som uteslu-
tande ir betingade av en teknisk funktion.

Artikeln har varit féremal for diskussion i tre
avgdranden, fallet med en motor fér anslutning
pa verktyg (Honda ./. Kwang) samt rivvals-fallet
(Lindner ./. Fransson). I det sistnimnda fallet
menade 1D att om den tekniska funktionen kan
uppnds genom andra ménster, eller att ménster-
skaparen kunde vilja mellan olika utféringsfor-
mer, s3 drartikel 8 (1) inte tillimplig.

Det tredje fallet giller skivat kistt. Ruokatalo
.. Atria (1cp 1964, 12/9 2006 — skivat kétt).

Det ricker enligt 1p att den tekniska funktionen
kan uppnds p4 annat sitt, oavsett kostnad, sva-
righetsgrad eller p& annat ofordelaktigt sitt, for
att ett monster inte skall kunna ogiltigférklaras
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pd den grunden.

Viemotser med spinning ett framtida klargs-
rande frin EG-domstolen, inte minst med tanke
pé att EG-domstolen har resonerat pd motsatt
vis 1 varumirkesfall och sagt att alternativa
utféringsformer ir irrelevant vid beddmningen
av om det ir en teknisk 18sning som nigon vill

skydda.

Varumarken som hinder for
monster

Ett annat hinder som kan stoppa ett gemen-
skapsménster hittar man i punkten e).

25 (1) En gemenskapsformgivning fir forklaras
ogiltig endast

om

e) ett sirskiljande kinnetecken anvinds i en
senare formgivning, och gemenskapsriitten eller
den medlemsstats lagstifining som dr tillimplig pd
detta kinnetecken ger kiinnetecknets réittighetsha-
vare ritt att forbjuda sidan anvindning

Négon vigledning for i vilken omfattning arti-
keln kan anvindas gir inte att finna i ingressen
till forordningen, men att den ir applicerbar pd
varumirken ir i vart fall klart.

Artikeln har varit féremal for provning i
nagra fall och den slutsats som kan dras av dessa
ir féljande.

Exempel

ID gor sin egen bedémning av det skyddsom-
fing som den motanf6rda rittigheten/varumr-
ket kan anses ha.

Schwan-STABILO /. Ningbo (ICD 2426, 24/8 2005 -
overstrykningspenna)

Ett gemenskapsmonster som ir registrerad
for produktkategorin "logos”, alltsd logotyper,
kan f hinder anforda frin alla méjliga typer av
varu- och tjinsteslag. Lis mer nedan.

(Kim /. Zellweger ICD 1477, 1/3 2006 - logotyp)

Om det motanférda varumirket innehéller ett
figurelement som inte finns i monsterregistre-
ringen kan registreringen uppritthdllas trots
att det finns identiska ordelement i mirket och
monstret.

I Piotrowski ./. Danone handlade det om
en mdonsterregistrering bestdende av en héllare
for flaskor, dir flaskorna ingick i bilderna och
dirmed i monstret. P4 flaskorna Aterfanns det
skyddade varumirket panoNe. I frigan om
effekten av att varumirket fanns med hinvisade
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BoaA till ndgra EG-domstolsavgdranden dir man
drar upp rikdinjerna fér nir ensamritten till
varumirken paverkas av andras anvindning av
mirket och dirmed innebir intring.

Ménsterinnehavaren gjorde gillande att det
endast var hillaren som omfattades av mons-
terskyddet och att behdllarna endast fanns med
som illustration.

BOA fann att ménstret i enlighet med regist-
reringen riskerade att pdverka varumirkets
visentliga funktion, garantifunktionen, nir det
anvindsiniringsverksamhet for identiska varor,
utan tillstdnd. Dirfor faststilldes 1p:s hidvning
av monsterregistreringen av BOA.

(R 137/2007-3, 18/9 2007 - flaskhéllare).

Logotyp krockar med allt

Ett omdiskuterat fall som kommer att bli
foremdl for prévning i Forstainstansritten dr
logotyp-fallet (Kim ./. Zellweger) i vilket Boa
faststillde 1D:s beslut att upphiva ménsterre-
gistreringen.

Det som motanfordes var ordvarumirket
midas, registrerat for varor i klasserna 7, 9 och
11. Ménsterregistreringen bestod av en logotype
dirbl.a. ordelementet midas ingick.

7\
midas: MIDAS

Everything we touch is safer

BOA konstaterade att logotypen kan anbringas
pid forpackningar, utstyrslar, produkter eller
anvindas i reklam for alla slags varor och kan
ddrfor uppfattas av allminheten som ett varu-
mirke i varumirkesdirektivets mening. Att
det primira syftet med ett monster inte ir att
sirskilja ett foretags varor eller tjinster frin ett
annat fSretags varor eller tjdnster blir d& irrele-
vant. Ordet Midas var den dominerande delen i
logotypen vilket gav mirkeslikhet med det mot-
anférda MIDAs-varumirket.

En speciell detalj var att méonsterregistre-
ringen inte hade varit begrinsad till en viss
kategori varor eller tjinster, en logotyp kan ju

designskydd

anvindas pd vad som helst. Dirfér kunde méns-
terregistreringen paverka varumirkets garan-
tifunktion s3 att allminheten skulle uppfatta
att varorna kommer frn samma foretag, eller
att det i vart fall finns ett ekonomiskt samband
mellan varorna.

En intressant friga ir varfor en ménsterregist-
rering, som ju ger innehavaren en exklusiv ritt
att anvinda monstret inom eu, inte skall tilltas
samexistera med den internationella varumir-
kesregistreringen midas si linge de inte anviinds
for samma eller liknande varor.

(R 609/2006-3,3/5 2007 — logotyp)

Ett exempel pa vilka effekter denna princip fir ir
att varumirket APPLE registrerat for datorer kan
anvindas for att ogiltigforklara alla gemenskaps-
ménster i form av logotyper som innehéller ordet
“apple”, dven nir ordet anvinds beskrivande.

I nista steg frigar man sig vad som giller for
registrerade tvibokstavskombinationer osv.

Bara tydliga kollisioner med
upphovsritt

Ett annat hinder som kan stoppa ett gemen-
skapsménster hittar man i punkten f).

25 (1) En gemenskapsformgivning fir forklaras
ogiltig endast

om

) formgivningen innebiir en otilliten anvind-
ning av ett verk som skyddas av en medlemsstats
lagstifining om upphouvsriitt.

1D kommer inte att préva den hir grunden
om inte monstret ir en kopia av motanfdrt upp-

hovsrittsligt verk.
Audi /. Réder, télt-fallet

Liss ./. Andersen konstaterar Boa att punketen f
skall anvindas varsamt, och endast i de klaraste
av fall. Aven om det i den hir artikeln inte fore-
skrivs ndgot krav pd att inviindaren skall behéva
visa ett domstolsbeslut om upphovsrittsligt
skydd, s3 dligger det 4nd4 pa invindare att visa
att upphovsrittsskydd foreligger.

(R64/2007-3, 11/2 2008)

Vi ser med intresse fram emot att designiren-
dena leder fram inda till domar frin Férstain-
stansritten och s smaningom EG-domstolen.

Rune Pettersson, Brann AB

Rune Pettersson arbetar som jurist pa Branns
Gavlekontor med inriktning p& immaterialratt och
kommersiell avtalsratt.
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