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W Rattsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (sjunde avdelningen)

den 26 april 2023 *

"Gemenskapsformgivning — Ogiltighetsforfarande — Gemenskapsformgivning for en
grillapparat — Offentliggérande av den tidigare formgivningen — Artikel 7.2 i férordning
(EQ) nr 6/2002”
I mal T-757/21,

Activa — Grillkiiche GmbH, Selb (Tyskland), foretratt av advokaterna F. Stangl och M. Wiirth,

klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrittsmyndighet (EUIPO), foretradd av
G. Sakalaité-Orlovskiené och J. Ivanauskas, bada i egenskap av ombud,
motpart,

varvid motparten i forfarandet vid EUIPO:s 6verklagandendmnd, som intervenerat vid tribunalen,
var

Targa GmbH, Soest (Tyskland), foretritt av advokaten M.-H. Hoffmann,
meddelar
TRIBUNALEN (sjunde avdelningen),

sammansatt av ordféranden K. Kowalik-Banczyk samt domarna G. Hesse (referent)
och I. Dimitrakopoulos,

justitiesekreterare: handldggaren A. Juhdsz-Téth,
efter den skriftliga delen av forfarandet,
efter forhandlingen den 23 november 2022,

foljande

* Rattegangssprak: engelska.

SV
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DoMm Av DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
Activa — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

Dom!

Klaganden, Activa — Grillkiiche GmbH, har med stod av artikel 263 FEUF yrkat att tribunalen ska
ogiltigforklara det beslut som meddelades av EUIPO:s tredje oOverklagandendmnd den
4 oktober 2021 (drende R 1651/2020-3) (nedan kallat det 6verklagade beslutet).

Bakgrund till tvisten

Intervenienten, Targa GmbH, ingav den 5 april 2016 en ansdkan om registrering av
gemenskapsformgivning till EUIPO i enlighet med radets forordning (EG) nr 6/2002 av den
12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).

Den omtvistade formgivningen registrerades av EUIPO under nummer 3056449-0001 och avsag
“grillapparater”, vilka omfattas av klass 07.02 i Locarnodverenskommelsen av den 8 oktober 1968
om upprittande av en internationell klassificering for monster, i dess déndrade lydelse. Den aterges
pa foljande tre sitt:

! Nedan aterges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bor publiceras.
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DoMm Av DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
Activa — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

Den 14 november 2018 ingav klaganden en ansdkan om ogiltighetsforklaring av den omtvistade
formgivningen och gjorde gillande att formgivningen varken var ny eller hade sérpragel i den
mening som avses i artiklarna 5 och 6 i forordning nr 6/2002.

Till stod for sitt argument aberopade klaganden tre tidigare formgivningar, varav bland annat den
kinesiska nyttighetsmodell som registrerats under referensnummer CN 204 410 600 (nedan kallad
den kinesiska nyttighetsmodellen), vilken hade offentliggjorts i Kina den 24 juni 2015 av Guangz-
hou Hungkay och som bland annat atergetts pa foljande sitt:

Den kinesiska nyttighetsmodellen blev efter det att den hade offentliggjorts foremal for tva
Overlatelseavtal (nedan tillsammans kallade overlatelseavtalen). Genom ett forsta avtal som
ingicks den 26 november 2016 6verlit Guangzhou Hungkay till intervenienten alla immateriella
rattigheter avseende den kinesiska nyttighetsmodellen for Europeiska unionen, inklusive
Forenade kungariket, fran och med den 7 oktober 2014. Genom ett andra avtal som ingicks den
28 november 2016 Overlit A, som var den ursprungliga formgivaren av den kinesiska
nyttighetsmodellen och anstilld hos Guangzhou Hungkay, samtliga immateriella réttigheter
avseende den kinesiska nyttighetsmodellen till Guangzhou Hungkay. Aven denna 6verlatelse var
gillande fran den 7 oktober 2014.

Genom beslut av den 12 juni 2020 avslog annulleringsenheten ansékan om ogiltighetsférklaring
och forpliktade klaganden att ersétta kostnaderna.

Den 4 augusti 2020 6verklagade klaganden annulleringsenhetens beslut.

Genom det o6verklagade beslutet avslog EUIPO:s tredje overklagandenimnd ovanndmnda
overklagande och forpliktade klaganden att ersétta kostnaderna.

Parternas yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

— ogiltigforklara det 6verklagade beslutet,

— faststilla att den omtvistade formgivningen é&r ogiltig, och

— forplikta EUIPO och intervenienten att ersétta riattegangskostnaderna.

ECLI:EU:T:2023:216 3
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Dom AV DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
ActivA — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
— ogilla 6verklagandet, och

— forplikta klaganden att ersétta rattegangskostnaderna.

Rittslig bedomning

[uteldmnas)

Den forsta grunden: Asidosdttande av artikel 7.2 i forordning nr 6/2002

Klaganden har gjort géllande att Overklagandenidmnden asidosatte artikel 7.2 i forordning
nr 6/2002 genom att grunda sitt beslut pa anstdndsperioden, trots att den kinesiska
nyttighetsmodellen som &beropats till stod for ansokan om ogiltighetsforklaring inte 6verlats till
intervenienten forrdn efter det att ansokan om registrering av den omtvistade formgivningen
hade getts in. Klaganden hdvdar att stillningen som den till vilken rétten har 6vergatt i den
mening som avses i ndmnda artikel endast kan bedémas p& grundval av de faktiska
omstdndigheter som foreldg vid tidpunkten for ingivandet av registreringsansokan. Enligt
klaganden kan de avtal som ingatts efter detta datum, oavsett om de har antedaterats eller ej, inte
ge stdllning som den till vilken réitten har 6vergatt eller avhjdlpa den omstédndigheten att denna
stdllning inte innehas vid tidpunkten for ingivandet av registreringsansokan. Klaganden har dven
gjort gallande att fragan om nyhet och sérprégel ska bedomas objektivt.

EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.

Det framgar av artikel 5.1 b i forordning nr 6/2002 att en registrerad formgivning ska betraktas
som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgdnglig for allménheten fore den dag dé en
ansokan om registrering lamnades in avseende den formgivning for vilken skydd begérs.

Enligt artikel 7.1 i forordning nr 6/2002 ska, vid tillimpning av bland annat artikel 5.1 b i denna
forordning, en formgivning anses ha gjorts tillgénglig for allmanheten om den har offentliggjorts
i samband med registrering eller pa annat sétt, eller forevisats, anvints i yrkesmassig verksamhet
eller blivit kdnd pa annat sétt fore den dag da en ansdkan om registrering laimnades in avseende
den formgivning for vilken skydd begirs, utom i de fall da dessa omstdndigheter inte rimligen
kunde ha blivit kdnda vid normal yrkesmaissig verksamhet i kretsar inom den berérda sektorn
inom unionen. Formgivningen ska emellertid inte anses ha gjorts tillginglig for allménheten
endast pad grund av att den visats for annan efter en uttalad eller tyst 6verenskommelse om
konfidentialitet.

Enligt artikel 7.2 i férordning nr 6/2002 inverkar inte allménhetens kinnedom om formgivningen
pa tillaimpningen av artikel 5 i sddana fall dd en formgivning for vilken skydd soks genom en
registrerad gemenskapsformgivning har gjorts tillgénglig for allmdnheten under en period pa tolv
manader fore den dag da en ansdkan om registrering lamnades in eller fore den dag fran vilken
prioritet rdknas till f6ljd av uppgifter som tillhandahallits eller atgarder som vidtagits av
formgivaren eller den till vilken rdtten har overgatt.
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Dom AV DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
ActivA — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

For att artikel 7.2 i forordning nr 6/2002 ska vara tillimplig i ett ogiltighetsférfarande maste
innehavaren av den formgivning som avses i en ansokan om ogiltighetsforklaring enligt
rattspraxis styrka att denne ér formgivaren till den formgivning som lagts till grund for denna
ansokan eller &r den till vilken rédtten har dvergatt fran formgivaren (dom av den 14 juni 2011,
Sphere Time/harmoniseringskontoret — Punch (Ett fickur fist vid ett band), T-68/10,
EU:T:2011:269, punkt 26, och dom av den 18 november 2015, Liu/harmoniseringskontoret —
DSN Marketing (Fodral for barbara datorer), T-813/14, ej publicerad, EU:T:2015:868, punkt 23).

I forevarande fall ansag 6verklagandendmnden att offentliggérandet i Kina den 24 juni 2015 av den
kinesiska nyttighetsmodellen utgjorde ett tillgingliggérande. Overklagandenimnden ansig dven
att detta offentliggérande kunde tillskrivas den till vilken ratten har 6vergétt fran formgivaren
och att det hade skett inom den anstandsperiod pa tolv manader som foregick den dag da
ansOkan om registrering av den omtvistade formgivningen lamnades in, vilken strickte sig fran
den 5 april 2015 till den 4 april 2016. Overklagandenimnden drog hirav slutsatsen att
undantaget i artikel 7.2 i forordning nr 6/2002 var tillampligt i férevarande fall.

Vad giller de relevanta omstiandigheterna i forevarande fall, pdpekar tribunalen inledningsvis i
detta hénseende att det framgar av den bevisning som intervenienten lagt fram att A, som ar
anstélld av Guangzhou Hungkay, ar formgivare till den kinesiska nyttighetsmodellen och att han
overlatit sina immateriella réttigheter avseende ndmnda nyttighetsmodell till sin arbetsgivare,
Guangzhou Hungkay, inom ramen for ett avtal som ingicks den 28 november 2016 med verkan
fran den 7 oktober 2014, sdsom framgar av intervenientens forklaringar. Guangzhou Hungkays
dganderitt till den kinesiska nyttighetsmodellen bekréftas av den kinesiska patentrétten, enligt
vilken ett uppfinningsalster som gors inom ramen for en anstéllds arbetsuppgifter eller genom att
anvinda en arbetsgivares materiella och tekniska tillgangar anses utgora en uppfinning-alster som
gjorts i arbetet, for vilken arbetsgivaren har rétt att anséka om patent.

Den 24 juni 2015 gjorde Guangzhou Hungkay, i egenskap av formgivare eller atminstone den till
vilken rdatten har overgatt fran formgivaren, den kinesiska nyttighetsmodellen tillgdnglig for
allménheten genom ett offentliggérande efter registreringen av den kinesiska nyttighetsmodellen i
Kina. Rittegangsdeltagarna har medgett att den kinesiska nyttighetsmodell som har offentliggjorts
ar identisk med den omtvistade formgivningen.

Slutligen overldt Guangzhou Hungkay till intervenienten, inom ramen for ett avtal som slots den
26 november 2016, en del av de immateriella rattigheterna till formgivningen av en grill som
motsvarar den kinesiska nyttighetsmodellen. Enligt detta avtal "har alla réttigheter till
formgivningen inom Europeiska [unionen,] inklusive [Forenade kungariket,] overforts fran
[Guangzhou] Hungkay till [intervenienten] den 7 oktober 2014” och "[intervenienten] har ratt ...
att utdva och gora géllande alla rattigheter som anges i detta avtal gentemot tredje man ... som gor

”»

intrang i en immateriell réttighet till formgivningen ...”.

Nér det géller fragan huruvida undantaget i artikel 7.2 i forordning nr 6/2002 é&r tillampligt i
forevarande fall, ska det forst papekas att overlatelseavtalen regleras av tillimplig nationell ratt
och att klaganden inte pa ett detaljerat sitt har bestritt vare sig deras giltighet eller att de kan
goras gillande gentemot tredje man enligt den nationella ratten.

Vidare ska det erinras om dels den roll som principen om avtalsfrihet har i unionsrétten, dels
syftena med férordning nr 6/2002.
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Dom AV DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
ActivA — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

Det foljer av rittspraxis att parternas rdtt att inga avtal om Overlatelse av dganderéttigheter
grundas pa principen om avtalsfrihet och foljaktligen inte kan begriansas da det inte finns nagon
unionslagstiftning som medfor sirskilda begransningar i detta avseende. Hérav foljer att ett
avtalsvillkor som medfér en sadan Gverlatelse inte kan anses vara otillaitet om syftet med ett
sadant avtalsvillkor inte strider mot malet med den tillimpliga unionslagstiftningen och inte
medfor nagon risk for bedrdgeri (se, for ett liknande resonemang och analogt, dom av den
5 oktober 1999, Spanien/kommissionen, C-240/97, EU:C:1999:479, punkterna 99 och 100).

Vad for det forsta géller innehallet i den tillimpliga unionslagstiftningen finns det i férevarande
fall ingen bestammelse i denna, och i synnerhet i forordning nr 6/2002, enligt vilken det ar
forbjudet att i samband med en ansokan om ogiltighetsforklaring beakta avtal som undertecknats
efter den dag da en ansokan om registrering av en formgivning gavs in och som medfor en
retroaktiv Overlatelse av immateriella rattigheter avseende en tidigare formgivning som omfattas
av nationell rétt.

Vad for det andra giller syftet med den tillimpliga unionslagstiftningen, ska artikel 7.2 i
forordning nr 6/2002 tolkas mot bakgrund av skil 20 i samma férordning, i vilket det erinras om
att det dr nodvindigt att lata formgivaren eller den till vilken ratten har 6vergéitt préva de
produkter som innefattar formgivningen pa marknaden innan beslut fattas om det dr onskvért
med ett skydd genom en registrerad gemenskapsformgivning.

Harav foljer att syftet med undantaget i artikel 7 i forordning nr 6/2002 &r att formgivaren eller
den till vilken rétten har overgatt ska ha mojlighet att prova formgivningen pa marknaden under
tolv ménader innan ansdkan ges in. Under denna tidsperiod kan formgivaren eller den till vilken
ratten har 6vergatt forsdkra sig om att den aktuella formgivningen &r kommersiellt framgangsrik,
innan vederborande adrar sig kostnader for registreringen. Formgivaren eller den till vilken ratten
har overgétt behover darvid inte frukta att den omstdndigheten att formgivningen gors tillgéanglig
for allmanheten i samband med detta kan aberopas med framgang i ett ogiltighetsforfarande som
inleds efter det att den aktuella formgivningen eventuellt har registrerats (dom av den
14 juni 2011, Ett fickur fést vid ett band, T-68/10, EU:T:2011:269, punkterna 24 och 25, och dom
av den 18 november 2015, Fodral for barbara datorer, T-813/14, ej publicerad, EU:T:2015:868,
punkterna 21 och 22). Undantaget i artikel 7.2 i forordning nr 6/2002 syftar saledes till att skydda
intressena for formgivaren och den till vilken rétten har 6vergatt.

I forevarande fall syftar beaktandet av de 6verlatelseavtal som ingatts mellan A och Guangzhou
Hungkay respektive Guangzhou Hungkay och intervenienten, just till att skydda intressena for
formgivaren och dem till vilka ratten har overgatt.

Vad for det tredje giller risken for bedrégeri ska det papekas att intervenienten, pa ett trovardigt
satt som inte har ifrdgasatts av klaganden vid tribunalen, har forklarat att bolaget redan hade ett
affarsforhallande med Guangzhou Hungkay fore den dag dd ansékan om registrering av den
omtvistade formgivningen ldmnades in, vilket framgar av punkt 33 i det 6verklagade beslutet. De
var ndmligen redan affirspartners, eftersom Guangzhou Hungkay var leverantor till
intervenienten, och det fanns en korrespondens mellan dem angdende utformningen av denna
grill redan &r 2014. Avtalen om Overlatelse av den kinesiska nyttighetsmodellen ingicks vidare
i november 2016, det vill sdga tva ar innan ansokan om ogiltighetsforklaring av den omtvistade
formgivningen ingavs den 14 november 2018.
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Under dessa omsténdigheter finns det, med héansyn till detta affirsforhallande, de relevanta
omstiandigheternas kronologiska ordning och alla andra objektiva omsténdigheter i det aktuella
fallet, inget som tyder pa bedrédgeri eller ett samordnat beteende vid Overlatelsen av
dganderdttigheterna genom 6verlatelseavtalen.

Harav foljer att unionsritten inte utgjorde hinder for att parterna i forevarande fall gav avtalen
retroaktiv verkan.

Tribunalen konstaterar foljaktligen, i likhet med 6verklagandendmnden, att eftersom Guangzhou
Hungkay gjorde den kinesiska nyttighetsmodellen tillginglig for allmdnheten genom att
offentliggora den i Kina den 24 juni 2015 och eftersom intervenienten, i egenskap av den till
vilken ratten har overgatt frain Guangzhou Hungkay, laimnade in en ansokan om registrering som
gemenskapsformgivning av en identisk formgivning den 5 april 2016, det vill sdga mindre &n tolv
manader senare, var undantaget i artikel 7.2 i férordning nr 6/2002 tillampligt i forevarande fall.

Denna slutsats paverkas inte av klagandens argument att de avtal som ingatts efter den dag da
registreringsansokan ldimnades in, oavsett om de har antedaterats eller ej, inte kan ge stéllning
som den till vilken réatten har 6vergitt eller avhjilpa den omstandigheten att denna stillning inte
innehas vid tidpunkten for ingivandet av registreringsansokan. Klaganden har sarskilt gjort
gillande att om innehavaren av en formgivning kan avhjilpa den omstdndigheten att
formgivningen inte dr ny och saknar sdrpriagel i den mening som avses i artiklarna 5 och 6 i
forordning nr 6/2002 genom att forviarva och 6verlata tidigare formgivningar efter ingivandet av
sin registreringsansokan och pa sa sétt kringga tillimpningen av ndmnda artiklar, skulle detta fa
till f6ljd att ndmnda innehavare, inom ramen for varje ogiltighetsforfarande, skulle kunna kringga
en ogiltigforklaring av sin formgivning pa grund av att den inte dr ny och saknar sérpriagel genom
att senare vénda sig till innehavaren av den tidigare formgivningen for att denne ska 6verlata den
aktuella formgivningen. Klaganden anser slutligen att bedomningen av nyhet och sérpriégel inte
utgor en objektiv provning av de faktiska omstédndigheterna, utan att den godtyckligt 6verlats till
innehavarna av den tidigare réttigheten och de som ansokt om formgivningar som inte ar giltiga.

Tribunalen anser ndmligen, i likhet med o6verklagandendmnden, att den omstdndigheten att
overlatelseavtalen undertecknades efter den dag da ansokan om registrering av den omtvistade
formgivningen ingavs i sig inte dr relevant dels eftersom det tydligt framgar av avtalens innehall
att Overlatelsen av réttigheterna redan var gillande fran och med den 7 oktober 2014, dels
eftersom det i forevarande fall inte har visats att det foreligger nagon risk for bedrégeri eller
kringgéende av syftet med artikel 7.2 i férordning nr 6/2002 (se punkt 31 ovan).

Sasom EUIPO har angett i sin svarsskrivelse finns det dessutom ingenting i artikel 7.2 i férordning
nr 6/2002 som forbjuder forvirv av en registrerad formgivning som omfattas av
"anstandsperioden” och tillaimpning av detta undantag.

Overklagandenimnden gjorde siledes en riktig beddmning nir den i punkt 34 i det éverklagade
beslutet tillimpade artikel 7.2 i forordning nr 6/2002 och slog fast att offentliggérandet av den
kinesiska nyttighetsmodellen CN 204 410 600 inte utgjorde hinder for att den omtvistade formgiv-
ningen skulle anses vara ny och ha séarpragel.

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

[uteldmnas)
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Dom AV DEN 26. 4. 2023 — MAL T-757/21 [UTDRAG]
ActivA — GRILLKUCHE/EUIPO - TARGA (GRILLAPPARAT)

Mot denna bakgrund beslutar

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

2) Activa — Grillkiiche GmbH ska ersiitta rittegangskostnaderna.

Kowalik-Banczyk Hesse

Avkunnad vid offentligt ssmmantréde i Luxemburg den 26 april 2023.

Underskrifter

Dimitrakopoulos
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