DOMSTOLENS DOM (Ferste Afdeling)

16. februar 2012 (*)

»Forordning (EF) nr. 6/2002 — artikel 19, stk. 1 — EF-design — kraenkelse eller risiko for
kreenkelse — begrebet »tredjemand««

| sag C-488/10,

angaende en anmodning om prejudiciel afggrelse i henhold til artikel 267 TEUF,
indgivet af Juzgado de lo Mercantil n°® 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria
(Spanien) ved afgerelse af 15. september 2010, indgaet til Domstolen den 11. oktober
2010, i sagen:

Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA
mod
Proyectos Integrales de Balizamiento SL,
har
DOMSTOLEN (Farste Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, og dommerne M. Safjan, M. IleSi¢
(refererende dommer), E. Levits og M. Berger,

generaladvokat: P. Mengozzi
justitssekreteer: fuldmagtig K. Malacek,
pa grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmgdet den 14. september 2011,

efter at der er afgivet indleeg af:

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

— den polske regering ved M. Laszuk, I. Zarski og M. Szpunar, som befuldmagtigede

— Europa-Kommissionen ved F. Wenzel Bulst og R. Vidal Puig, som befuldmagtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgerelse i retsmgdet den 8.
november 2011,

afsagt felgende

Dom


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119511&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=137160#Footnote*

1 Anmodningen om prejudiciel afggrelse vedrarer fortolkningen af artikel 19, stk. 1, i Radets
forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design (EFT 2002 L 3, s. 1,
herefter »forordningen).

2 Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en sag om kraenkelse mellem Celaya
Emparanza y Galdos Internacional SA (herefter »Cegasa«) og Proyectos Integrales de
Balizamiento SL (herefter »PROIN«) anlagt af Cegasa.

Retsforskrifter

3 Det fremgar af femte betragtning til forordningen, at denne har til formal at »indfare en EF-
designret, der er direkte anvendelig i hver enkelt medlemsstat«, med henblik pa »at
beskytte et design pa et omrade, der omfatter samtlige medlemsstaterx.

4 18. betragtning til forordningen lyder:

»Et registreret EF-design forudseetter, at der etableres og fares et register, hvori alle de
ansggninger, der opfylder de formelle betingelser, og som har faet tildelt en
ansggningsdato, registreres. For at holde ansegeres besvaer i forbindelse med
registrering og andre procedurer pa et minimum bgr en sadan registreringsordning i
princippet ikke vaere baseret pa en materiel undersggelse forud for registreringen af, om
beskyttelsesbetingelserne er opfyldt.«

5 | henhold til forordningens artikel 1, stk. 2, litra b), beskyttes et EF-design »som et
»registreret EF-design«, hvis det registreres i overensstemmelse med denne
forordning«.

6 Forordningens artikel 1, stk. 3, bestemmer:

»EF-design har enhedskarakter. De har samme retsvirkninger overalt inden for
Feellesskabet. Et design kan kun registreres, overdrages, opgives, erkleres ugyldigt og
brugen deraf forbydes med virkning for hele Fallesskabet. Dette princip og dets
konsekvenser geelder, medmindre andet er fastsat i denne forordning.«

7 1 henhold til forordningens artikel 3, litra a),
»[...] forstas ved:

a) »design«: et produkts eller en del af et produkts udseende, navnlig bestemt af de
serlige treek ved selve produktets og/eller dets udsmyknings linjer, konturer,
farver, form, tekstur og/eller materiale«.

8 Forordningens artikel 4, stk. 1, fastsatter:

»Et design beskyttes af et EF-design, hvis designet er nyt og har individuel karakter.«

9 I henhold til forordningens artikel 5, stk. 1, litra b), anses et registreret EF-design for nyt,
hvis intet identisk design er blevet offentliggjort »inden den dato, hvor ansggningen om
registrering af det design, for hvilket der paberabes beskyttelse, er indgivet, eller, hvis
der begeeres prioritet, inden prioritetsdagen«.



10 Forordningens artikel 6, stk. 1, litra b), fastsaetter, at et registreret EF-design anses for at
have individuel karakter, hvis det helhedsindtryk, det giver den informerede bruger,
adskiller sig fra en sadan brugers helhedsindtryk af alle andre design, som er blevet
offentliggjort »inden den dato, hvor ansggningen om registrering er indgivet, eller, hvis
der begeeres prioritet, inden prioritetsdagen.

11 Forordningens artikel 10 med overskriften »Beskyttelsens omfang« bestemmer fglgende i
stk. 1:

»Beskyttelsen i henhold til et EF-design omfatter ethvert design, der ikke giver den
informerede bruger et andet helhedsindtryk.«

12 Forordningens artikel 19 med overskriften »De rettigheder, der er knyttet til et registreret
EF-design«, bestemmer:

»1. Registreringen som et EF-design giver indehaveren eneret til at bruge det
pageldende design og til at forbyde tredjemand at bruge det uden indehaverens
samtykke. Ved brug af det pageldende design forstas navnlig fremstilling, udbud,
markedsfering, indfarsel, udfarsel eller brug af et produkt, som designet indgar i eller
finder anvendelse pa, eller oplagring af et sadant produkt med de navnte formal.

2. Et ikke-registreret EF-design giver imidlertid kun indehaveren ret til at forbyde de i
stk. 1 naevnte handlinger, hvis den brug, som der ggres indsigelse imod, skyldes
kopiering af det beskyttede design.

Den brug, der geres indsigelse imod, anses imidlertid ikke for at skyldes kopiering af et
beskyttet design, hvis den hidrarer fra et selvsteendigt arbejde fra en designer, som med
rimelighed ma formodes ikke at have haft kendskab til det design, indehaveren har
offentliggjort.

[...]«

13 Femte afdeling i forordningens afsnit 1l med overskriften »Ugyldighed« omfatter
forordningens artikel 24-26.

14 Forordningens artikel 24, stk. 1, har fglgende ordlyd:

»Et registreret EF-design erkleres ugyldigt efter ansggning til [Kontoret for
Harmonisering i det indre Marked (Varemarker og Design) (KHIM)«] efter den i afsnit
V1 og VII fastsatte procedure eller af en EF-designdomstol ved fremsattelse af modkrav
under en sag om kraenkelse.«

15 Forordningens artikel 25 med overskriften »Ugyldighedsgrunde« bestemmer i stk. 1, litra
d), at et EF-design bl.a. kun kan erkleres ugyldigt, »hvis EF-designet strider mod et
tidligere design«.

16 Forordningens afsnit V med overskriften »Registreringsprocedure« bestar af
forordningens artikel 45-50.

17 Forordningens artikel 45 med overskriften »Undersggelse af, om de formelle
ansggningskrav er opfyldt« fastsaetter falgende i stk. 2:



»[Harmoniseringskontoret] undersgger, om:

a) ansggningen opfylder de avrige krav, der er fastsat i artikel 36, stk. 2, 3, 4 0g 5, og — i
tilfelde af en samlet ansggning — i artikel 37, stk. 1 og 2

b) ansggningen opfylder de formelle krav, der er fastsat i gennemfgrelsesforordningen
vedrgrende gennemfgrelsen af artikel 36 og 37

c) kravene i artikel 77, stk. 2, er opfyldt

d) kravene vedrgrende paberabelse af prioritet er opfyldt, hvis der begeres prioritet.«

18 Forordningens artikel 47 med overskriften »Registreringshindringer« bestemmer i stk. 1:

»Hvis [Harmoniseringskontoret] ved undersggelsen i henhold til artikel 45 fastslar, at
det design, for hvilket der sgges beskyttelse:

a) ikke er i overensstemmelse med definitionen i artikel 3, litra a)
b) strider mod offentlig orden eller seedelighed,

afviser [det] ansggningen.«

19 | forordningens artikel 48 forskrives, at »[e]r kravene til ansggningen om registrering af et
EF-varemarke opfyldt, og er ansggningen ikke blevet afvist i henhold til artikel 47,
registrerer [Harmoniseringskontoret] ansggningen i EF-designregistret som et registreret
EF-design«.

20 Forordningens afsnit VI med overskriften »Afkald pa og ugyldighed af et registreret EF-
design« bestar af artikel 51-54.

21 Det bestemmes i forordningens i artikel 52, stk. 1, der har overskriften »Begearing om, at
et design erklzeres ugyldigt«, at »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver
offentlig myndighed med befgjelse hertil kan foreleegge [Harmoniseringskontoret] en
begeering om, at et registreret EF-design erklzeres ugyldigt«.

22 Forordningens afsnit IX med overskriften »Kompetence og retspleje i sagsmal vedrgrende
EF-design« indeholder bl.a. en anden afdeling, der har overskriften »Retssager om
kreenkelse af EF-design og om EF-designs gyldighed«, som omfatter forordningens
artikel 80-92.

23 Forordningens artikel 81 har falgende ordlyd:
»EF-designdomstolene har enekompetence til at afgare:

a) spgsmal vedrarende krenkelse af EF-design og — for sa vidt dette er tilladt efter
national lovgivning — sagsmal vedrgrende risiko for sadan krenkelse

b) segsmal for at fa fastslaet, at der ikke foreligger kreenkelse af et EF-design, for sa vidt
sadanne sggsmal er tilladt efter national lovgivning

c) sagsmal vedrgrende ugyldighed af et ikke-registreret EF-design



d) modkrav om et EF-designs ugyldighed fremsat i forbindelse med sggsmal i henhold
til litra a).

24 Forordningens artikel 85 med overskriften »Formodning om gyldighed -
realitetsindsigelse« bestemmer i stk. 1:

»| sager om kraenkelse eller risiko for krenkelse af et registreret EF-design anser EF-
designdomstolene EF-designet for gyldigt. Gyldigheden kan kun anfegtes ved et
modkrav med pastand om ugyldighed. Pastand om et EF-designs ugyldighed, der er
fremsat i anden form end som modkrav, skal dog tages til pakendelse, safremt sagsagte
paberaber sig, at EF-designet kunne erkleares ugyldigt pa grund af en ham tilkommende
tidligere national designrettighed af den i artikel 25, stk. 1, litra d), nevnte art.«

Tvisten i hovedsagen og de prejudicielle spgrgsmal

25 Cegasa er indehaver af det registrerede EF-design nr. 000421649-0001, der bestar af en
afmerkningspal til vejsignalering. Ansggningen om registrering blev indgivet til
Harmoniseringskontoret den 26. oktober 2005, og den 13. december 2005 blev
registreringen offentliggjort i EF-designregistret.

26 PROIN markedsfarte i slutningen af 2007 afmarkningspalen H-75. Eftersom Cegasa var
af den opfattelse, at denne peel ikke gav et andet helhedsindtryk end det registrerede EF-
design nr. 000421649-0001, fremsatte Cegasa derfor et udenretligt krav mod PROIN
om at ophare med kraenkelsen i januar maned 2008. Sidstnaevnte afviste, at der var tale
om en kreenkelse, men afgav imidlertid lgfte om at gennemfare visse andringer af sit
design. | marts maned 2008 genfremsatte Cegasa kravet mod PROIN om at ophgre med
kreenkelsen.

27 Den 11. april 2008 indgav PROIN en ansggning til Harmoniseringskontoret om
registrering af et EF-design, der bestar af en afmaerkningspal til vejsignalering. Dette
design blev offentliggjort i EF-designregistret den 7. maj 2008 under nr. 000915426-
001.

28 Efter den foreleeggende rets opfattelse er den cylindriske afmarkningspzl, som
markedsfares af PROIN, en reproduktion af Cegasas registrerede EF-design nr.
000421649-0001, idet denne pel ikke giver den informerede bruger et andet
helhedsindtryk end det, EF-designet giver. Den foreleeggende ret har preciseret, at
Cegasa imidlertid ikke har indgivet nogen begeering om, at det registrerede EF-design
nr. 000915426-001 erklaeres ugyldigt.

29 Cegasa har derimod anlagt sag med pastand om kraenkelse af et registreret EF-design for
Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria, idet selskabet
har gjort geldende, at PROIN’s udbud, markedsforing, annoncering, oplagring,
distribution og salg af vejmarkeringsproduktet H-75 udger en krenkelse af de
rettigheder, som selskabet i medfer af forordningen er indremmet som indehaver af det
registrerede EF-design nr. 000421649-0001.

30 PROIN har bestridt, at der er tale om en kraenkelse. Selskabet har bl.a. gjort geldende, at
Cegasa ikke har grundlag for at anleegge sag om kraenkelse af dets registrerede EF-
design, idet den afmaerkningspeel, som markedsfares af PROIN, er en reproduktion af et



ligeledes registreret EF-design. PROIN har gjort gaeldende, at sa leenge registreringen
ikke er blevet erkleeret ugyldig, har indehaveren ret til at anvende designet i medfar af
forordningen, og en udgvelse af denne ret udgar derfor ikke en kraenkelse.

31 P& denne baggrund har Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca
Comunitaria besluttet at udseette sagen og at forelegge Domstolen falgende
praejudicielle spargsmal:

»1) Nar der er anlagt sag om krankelse af en tildelt eneret til et registreret EF-design,
omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette EF-design i henhold til
forordningens artikel 19, stk. 1, [...] da enhver tredjemand, som bruger et andet
design, der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk, eller
omfatter den derimod ikke en tredjemand, der bruger et af denne senere registreret
EF-design, sa leenge dette ikke er erklaret ugyldigt?

2) Er svaret pa det foregaende spgrgsmal uafhaengigt af tredjemandens hensigt, eller
skal det besvares forskelligt alt afhaengig af dennes adferd, og er det derfor
afgerende, om den pagezldende tredjemand har ansggt om og faet registreret det
senere EF-design efter at have modtaget et udenretligt krav fra indehaveren af et
tidligere EF-design om at ophgre med markedsfgringen af et produkt pa grund af
kreenkelse af de rettigheder, der er afledt af det tidligere design?«

Om de prajudicielle spgrgsmal
Det forste spagrgsmal

32 Det skal for det farste bemaerkes, at forordningen ikke indeholder nogen bestemmelse, der
udtrykkeligt giver indehaveren af et tidligere registreret EF-design mulighed for at
indlede et segsmal om krankelse mod indehaveren af et senere registreret design.

33 | henhold til ordlyden af forordningens artikel 19, stk. 1, foretages der imidlertid ikke
nogen sondring mellem det tilfeelde, hvor tredjemand er indehaver af et registreret EF-
design, og det tilfeelde, hvor han ikke er det.

34 Ifglge denne bestemmelse giver registreringen som et EF-design saledes indehaveren
eneret til at bruge det pageldende design og til at forbyde »tredjemand« at bruge det
uden indehaverens samtykke.

35 Ifglge forordningens artikel 10, stk. 1, omfatter beskyttelsen et EF-design »ethvert design,
der ikke giver den informerede bruger et andet helhedsindtryk«.

36 Det fremgar af disse bestemmelser, at forordningen ikke udelukker, at indehaveren af et
tidligere registreret EF-design kan indlede et sggsmal om krenkelse med pastand om
forbud mod anvendelse af et senere registreret EF-design, der ikke giver den
informerede bruger et andet helhedsindtryk.

37 Som den polske regering har anfert i dens indleeg for Domstolen, har indehaveren af et
senere registreret EF-design i princippet ogsa eneret til at anvende sit design.



38 Denne omstandighed kan ikke rejse tvivl om fortolkningen af begrebet »tredjemand« i
forordningens artikel 19, stk. 1, som omfattende tredjemand, der er indehavere af et
senere registreret EF-design.

39 Det skal i denne forbindelse bemeerkes, saledes som Europa-Kommissionen har gjort
geldende i sine indleg, at forordningens bestemmelser skal fortolkes i lyset af
prioritetsprincippet, hvorefter et tidligere registreret EF-design har forrang for et senere
registreret EF-design.

40 Det fremgar bl.a. af forordningens artikel 4, stk. 1, at et design kun beskyttes af et EF-
design, hvis designet er nyt, og hvis det har individuel karakter. Safremt to registrerede
EF-design strider mod hinanden, skal det design, der er registreret forst, anses for at
opfylde betingelserne for at opna beskyttelse pa faellesskabsplan far det, der blev
registreret senere. Indehaveren af et senere registreret EF-design er saledes udelukkende
beskyttet i henhold til forordningen, safremt vedkommende i en sag om ugyldighed — i
givet fald ved fremsettelse af et modkrav — beviser, at det tidligere registrerede EF-
design ikke opfylder en af disse betingelser.

41 Som generaladvokaten har anfert i punkt 32 og 33 i forslaget til afgarelse, skal der i denne
forbindelse tages hensyn til de veesentlige traek ved den procedure for registrering af EF-
design, som er indfgrt med forordningen.

42 |Ifglge denne procedure, som reguleres i forordningens artikel 45-48, foretager
Harmoniseringskontoret en undersggelse af, om de formelle ansggningskrav i
forordningen er opfyldt. Hvis ansggningen opfylder disse krav, er i overensstemmelse
med definitionen af et EF-design i forordningens artikel 3, litra a), og ikke strider mod
offentlig orden eller sedelighed, registrerer Harmoniseringskontoret ansggningen i EF-
designregistret som et registreret EF-design.

43 Der er saledes tale om en hurtig og hovedsageligt formel kontrol, der som anfart i 18.
betragtning til forordningen ikke kreever, at der foretages en materiel undersggelse forud
for registreringen med henblik pa at undersgge, om beskyttelsesbetingelserne er opfyldt,
og som desuden til forskel fra registreringsproceduren i henhold til Radets forordning
(EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemarker (EUT L 78, s. 1) ikke
foreskriver en fase, i hvilken indehaveren af et tidligere registreret design kan gere
indsigelse mod registreringen.

44 Under disse omstendigheder kan forordningens mal om en effektiv beskyttelse af
registrerede EF-design og den effektive virkning af segsmal vedrgrende krankelse kun
nas, hvis det i forordningens artikel 19, stk. 1, omhandlede begreb »tredjemand«
fortolkes som omfattende tredjemend, der er indehavere af et senere registreret EF-
design.

45 Denne konklusion kan i gvrigt ikke a&ndres ved den omstendighed, at forordningen ikke
indreammer EF-designdomstolene kompetence til at behandle begeeringer om, at et
registreret EF-design erklares ugyldigt, og den omstendighed, at EF-designdomstolene
i henhold til forordningens artikel 85 i segsmal vedrgrende kraenkelse eller risiko for
kraenkelse skal anse det registrerede EF-design for gyldigt.



46 Det skal i denne forbindelse understreges, at forordningen hvad angar sager om
registrerede EF-design klart sondrer mellem sggsmal vedrgrende krenkelse og sggsmal
vedrgrende ugyldighed.

47 Hvad for det farste angar segsmal vedrgrende kraenkelse indrammer forordningens artikel
81 EF-designdomstolene enekompetence til at treeffe afgerelse i sadanne sager. |
sadanne sggsmal undersgger domstolene udelukkende, om den eneret, som
forordningen giver indehaveren af et registreret EF-design, er blevet kreenket.

48 Hvad for det andet angar begeringer om, at et registreret EF-design erkleares ugyldigt, har
forordningen centraliseret behandlingen heraf hos Harmoniseringskontoret. Dette
princip er imidlertid blevet mildnet ved den fastsatte mulighed for, at EF-
designdomstolene efterprgver et modkrav med pastand om, at et registreret EF-design
erkleres ugyldigt, som fremszattes i et segsmal vedrarende kraenkelse eller vedrgrende
risiko for sadan krankelse.

49 Argumentationen om, at kompetencefordelingen mellem EF-designdomstolene og
Harmoniseringskontoret ville blive forskudt, og at Harmoniseringskontorets
kompetence ville blive indholdslgs pa omradet for ugyldighed, safremt begrebet
»tredjemand« i forordningens artikel 19, stk. 1, fortolkedes som omfattende
tredjemand, der er indehavere af et senere registreret EF-design, kan ikke tiltraedes.

50 Det fremgar nemlig af de ovenfor anfarte kendetegn, at segsmal vedrgrende kraenkelse og
begeeringer om, at et design erklaeret ugyldigt, er forskellige savel med hensyn til deres
formal og deres retsvirkninger, saledes at den mulighed, som indehaveren af et tidligere
registreret EF-design har for at anlegge et segsmal vedrgrende kraenkelse mod
indehaveren af et senere registreret EF-design, ikke bevirker, at sidstnaevntes
indlevering af en ugyldighedsbegeering til Harmoniseringskontoret bliver meningslgs.

51 Det ma derfor fastslas, at for sa vidt som det senere registrerede EF-design, som det er
blevet forbudt at bruge, forbliver gyldigt sa leenge Harmoniseringskontoret eller en EF-
designdomstol ikke har erkleret det ugyldigt i forbindelse med fremsattelse af et
modkrav med pastand om ugyldighed, @ndres den sggsmalsordning, der er indfert med
forordningen, ikke af konklusionen i denne doms praemis 44.

52 Det falger heraf, at det farste spargsmal skal besvares med, at forordningens artikel 19,
stk. 1, skal fortolkes saledes, at i en sag om krankelse af en tildelt eneret til et registreret
EF-design omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge dette design enhver
tredjemand, som bruger et design, der ikke giver den informerede bruger et andet
helhedsindtryk, herunder tredjemand, der er indehavere af et senere registreret EF-
design.

Det andet spgrgsmal

53 Med det andet spgrgsmal sperger den foreleeggende ret neermere bestemt, om svaret pa det
farste spgrgsmal beror pa hensigten og adfaerden hos en tredjemand, som er indehaver
af et senere registreret EF-design.



54 Den foreleggende ret har bl.a. henvist til den i hovedsagen omhandlede situation, hvor
PROIN farst har faet registreret sit EF-design efter at have modtaget et udenretligt krav
fra CEGASA.

55 Det skal — som anfgrt af de parter, der har afgivet indleeg for Domstolen — for det farste
bemarkes, at reekkevidden af de rettigheder, som forordningen tildeler, skal fastleegges
objektivet og ikke kan variere afhaengigt af omstendigheder vedrgrende adferden hos
den person, der ansgger om registrering af et EF-design.

56 For det andet fremgar det — som generaladvokaten har anfert i punkt 49 i forslaget til
afgerelse — af forordningens artikel 19, stk. 2, andet afsnit, at EU-lovgiver har taget
hensyn til god tro med henblik pa at beskytte den designer, som ikke har haft kendskab
til et ikke-registreret design, som indehaveren har offentliggjort.

57 Lovgiver har derimod ikke inkluderet betragtninger vedrgrende tredjemands hensigter i
naevnte artikels stk. 1.

58 Det andet spgrgsmal skal derfor besvares med, at svaret pa det farste spargsmal ikke
afhanger af tredjemands hensigt og adfzerd.

Sagens omkostninger

59 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der verserer
for den foreleggende ret, tilkommer det denne at treffe afgerelse om sagens
omkostninger. Bortset fra naevnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i
forbindelse med afgivelse af indleeg for Domstolen, ikke erstattes.

Pa grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Farste Afdeling) for ret:

1) Artikel 19, stk. 1, i Radets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om
EF-design skal fortolkes saledes, at i en sag om kraenkelse af en tildelt eneret
til et registreret EF-design omfatter retten til at forbyde tredjemand at bruge
dette design enhver tredjemand, som bruger et design, der ikke giver den
informerede bruger et andet helhedsindtryk, herunder tredjemand, der er
indehavere af et senere registreret EF-design.

2) Svaret pa det fgrste spgrgsmal afhaenger ikke af tredjemands hensigt og adfaerd.

Underskrifter

* Processprog: spansk.
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