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Mal C-421/20
Begaran om foérhandsavgorande
Datum for ingivande:
8 september 2020
Domstol som begéar férhandsavgorande:
Oberlandesgericht Dusseldorf (Tyskland)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
31 augusti 2020
Klagande:
Acacia Srl
Motpart:

Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft

[utelamnas]

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF (Regionala éverdomstolen i
Dusseldorf)

BESLUT
| malet mellan
ACACIA'S.R. Ly, Juteldmnas]
[utelamnas]yltalien,
svarande i forsta instans och klagande i andra instans
[utelamnas]
mot
Bayerische Motorenwerke Aktiengesellschaft, [utelamnas] Minchen,

karande i forsta instans och motpart i andra instans,
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[utelamnas]

[Orig. s. 2] har tjugonde tvistemalsavdelningen vid Oberlandesgericht Disseldorf
[utel&mnas], efter att ha hort parterna den 31 augusti 2020,

beslutat foljande:

Malet forklaras vilande.

Oberlandesgericht Dusseldorf hanskjuter foljande, frager “betraffande
tolkningen av artikel 82.5 i radets forordning (EG) nr 6/2002%awden 12
december 2001 om  gemenskapsformgivning, «»(nedan kallad
formgivningsférordningen) till Europeiska unionens domstol

for forhandsavgorande:

1.

Kan den nationella domstoly, somy, enligt™ artikel 825 i
formgivningsférordningen ‘g, internationellttbeh®rig att préva en talan
om intrang i gemenskapsfermgivningar tillampa nationell lagstiftning i
den medlemsstat dar namngda “domstol ar belagen (lex fori) pa
ytterligare ansprakssom-har kopplingitill den medlemsstaten?

For det fall att.den,forstaifragan ska besvaras nekande: Kan “den plats
dar motparten har utfort den forsta handling som utgor intrang eller
fara fof intring?yiisden ‘mening som avses i EU-domstolens dom i mal
C-24/16 och 25/16 (Nintendo/Big Ben), angaende faststallandet av
tillamplig lagypa ytterligare ansprak i enlighet med artikel 8.2 i
Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 864/2007 av den 11
julin2007%, 0m tillamplig lag for utomobligatoriska forpliktelser (Rom
M)¢(nedan kallad Rom II-férordningen), ocksa avse den medlemsstat
[Orig. s. 8] dar konsumenter — som internetbaserad reklam riktar sig
till,— béfinner sig, och dar intrangsgorande produkter slapps ut pa
marknaden i den mening som avses i artikel 19 i
formgivningsforordningen, nar det endast ar handlingen bestaende i att
saluféra och sldppa ut dessa produkter pa marknaden i namnda
medlemsstat som bestrids, dven for det fall att den internetreklam som
lag till grund for saluforingen och utslappandet pa marknaden harror
fran en annan medlemsstat?

Skl
A)



ACACIA

Klaganden &r biltillverkare. Klaganden &r bland annat innehavare av
gemenskapsformgivning nr 001598277-0002 (nedan kallad
gemenskapsformgivningen), vilken ansoktes om och registrerades den 5 augusti
2009, samt offentliggjordes den 14 januari 2010.

Motparten dr ett italienskt bolag som tillverkar falgar for motorfordon i Italien och
salufor dessa i hela Europeiska unionen. | Tyskland saluférde motparten sina
falgar sasom "WSP Italy”, daribland modellen ”Neptune GT”.

Klaganden ansag att svarandens forséljning av falgar i Tysklanddutgjorde ett
intrang i dess gemenskapsformgivning, varvid motparten _aberopade den
reparationsklausul som foreskrivs i artikel 110 i formgivningsforordningen:

Landgericht bifoll motpartens yrkande och forpliktade maotparten, — med
territoriellt begrénsad verkan till Férbundsrepubliken Tyskland — attupphdra med
sin verksamhet, l&mna upplysningar, 6verlamna handlingar och%gdverlamna
produkter for destruktion, samt forpliktade metparten “att “utge oskadestand.
Namnda domstol grundade sin internationella “behérighet \pa “artikel 82.5 i
formgivningsforordningen och fann att motpartenyhade, gjertiintrang i klagandens
gemenskapsformgivning, varvid den tillampade tysk ratt med avseende pa de
ytterligare ansprak som klaganden gjort. gallande (skadestand, upplysningar,
redovisning av rakenskaper, [Orig. S.%4] Overldmnande av handlingar och
overlamnande av produkter for destruktion),. I enlighet med artikel 8.2 i Rom II-
forordningen.

Motparten Overklagadesdetta, avgOrande, och aberopade aterigen artikel 110 i
formgivningsférordningen. Motparten anser dessutom att enligt artikel 8.2 i Rom
II-forordningen ska italiensk,, ratt. tillimpas pa de ytterligare ansprak som
klaganden gjortsgadllande.

Tolkningsfragorna

Maléts‘utgang beror pé hur tolkningsfragorna besvaras. Tvistens losning beror pa
huruvida ‘tysk “eller litaliensk ratt ska tillampas med avseende pa de ytterligare
ansprakysom, klaganden har framstéllt. Tjugonde tvistemalsavdelningen vid
Oberlandesgericht Diisseldorf ar av uppfattningen att den domstol dar malet ar
anhangigtar mternationellt behorig enligt artikel 82.5 i formgivningsférordningen,
att metparten har gjort intrang i klagandens registrerade gemenskapsformgivning
och inteykan aberopa artikel 110 i formgivningsférordningen, eftersom de villkor
som EU-domstolen uppstéllde i sin dom av den 20 december 2017 (C-397/16 och
C-435/16) inte &r uppfyllda. Enligt tysk lagstiftning har klaganden rétt till
skadestand, upplysningar, redovisning av rakenskaper, Overlamnande av
handlingar och Overlamnande av produkter for destruktion. Motparten har
emellertid ingett ett italienskt rattsutlatande av vilket det foljer att klaganden,
enligt italiensk ratt, inte kan gora ansprak pa redovisning av rakenskaper eller
utlamnande av handlingar (ansprak som inte omfattas av Europaparlamentets och
radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for
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immateriella rattigheter och foljaktligen inte har harmoniserats). Avgorandet i
forsta instans ska saledes eventuellt &ndras, for det fall att italiensk ratt ska
tillampas pa klagandens ytterligare ansprak.

Klaganden ar av uppfattningen att artikel 8.2 i Rom II-férordningen endast ar
tillampligt for det fall att de intrangsgérande handlingarna bestrids i flera
medlemsstater. Endast i ett sadant fall, sdsom i malet Nintendo/Big Ben (C-24/16
och C-25/16), uppkommer fragan vilken lands lag som ér tillamplig. Klaganden
anser att detta synsétt bekraftas genom EU-domstolens dom av den 5 september
2019 (C-172/18, AMS Neve) [Orig. s. 5] Klaganden anser att fdér det fall att
intrangsgoraren inte har anklagats for intrangsgorande haadlingar i flera
medlemsstater utan endast en, i detta fall Tyskland, &r det inte &ndamalsenligt att
koppla behdrigheten enligt artikel 82.5 i formgivningsforerdningen till, en
materiell ratt som inte ar lex fori for domstolen i den medlemsstatidartintrang eller
fara for intrang har forekommit. | forevarande fall, déar talan “endastbavser
motpartens saluféring, utslappande pa marknaden ochy import av“félgar till
Tyskland, bor tillamplig lag anses vara lagen i detJand darintrangét agde rum,
och inte lagen i det land dar motparten utfordesdensforsta handling som utgjorde
intrang eller fara for intrang, vilken i dettatfall bestar itillverkningen av falgarna
och saluforingen av dessa i flertalet medlemsstater."*Klaganden anser saledes att
tysk ratt ska tillampas pa dess ansprak.

Det ar dock oklart huruvida EU=domstelens,dom,av den 5 september 2019 (C-
172/18 AMS Neve) ska anses,utgdra en begransning av eller ett frangaende fran
domen av den 27 september 20174(C=24/16 ‘och C-25/16 Nintendo/Big Ben), och
huruvida — i ett fall dartalanigrundas, pasen‘gemenskapsformgivning men endast
avser intrangsgorande handlingar,i Tyskland — endast tysk ratt ska tillampas med
avseende pa en sadan talan“enligthartikel 8.2 i Rom II-férordningen. En sadan
tolkning skulle‘strida mot andemeningen i Rom Il1-férordningen, som syftar till att
harmoniera internationellNprivatrétt pa sa satt att vid lagovertradelser ska en och
samma materiellawatt ska vara tillamplig i hela Europeiska unionen, oavsett vilken
domstol sem ar_behérig. Om klagandes rattsuppfattning anses vara riktig, skulle
det¢innebaravatt en annan materiell lag ska tillampas nér talan uppvisar en
unionsdimension, dn' den som ska tillampas nér talan ar begransad till att avse
endast en_medlemsstat, dven for det fall att var och en av talan avser samma
intrangsgorande handling och samma skada. Féljaktligen talar artikel 8.2 i Rom
I1-forofdningen for att italiensk ratt ska tillampas pa de ansprak som framstallts
med stdd av artiklarna 89.1 d och 88.2 i formgivningsforordningen, jamférda med
artikel 8:2 i Rom II-férordningen, eftersom motparten har sitt sate i Italien och
levererar de omtvistade produkterna till Tyskland fran Italien.

[utelamnas]



