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karande i forsta instans och klagande i 6verklagandet vid Bundesgerichtshof:

[utelamnas]

1.
2.

mot

Mansory Design & Holding GmbH, [uteldmnas] Brand,

WH, [utel&mnas] Brand,

svarande i forsta instans och motpart i 6verklagandet vid Bundesgerichtshof,

[uteldamnas] [Orig. s. 2] har forsta avdelningen for civilmal vid Bundesgeriechtshof
vid den muntliga férhandlingen den 14 november 2019 [utelamnas], fattat foljande
beslut:

Malet forklaras vilande.

Foljande fragor betraffande tolkningenav “artikel %11.4, och 11.2 forsta
meningen samt artikel 4.2 b och artikel 6.,a i\adets\forerdning (EG) nr
6/2002 av den 12 december 2001 ‘om ‘gemenskapsformgivning (EUT L 3,
5.1.2002, s. 1) hanskjuts till Eurepeiska unionensidomstol med begéaran om
forhandsavgorande:

1.

Kan offentliggdrandet ‘av en helhetsbild av en produkt enligt artikel
11.1 och 11.2 férsta meningen i férordning (EG) nr 6/2002 ge upphov
till en oregistrerachgemenskapsformgivning avseende enskilda delar av
produkten?

Omdraga Ibesvaras jakande:

Vilket rattsligt“bedomningskriterium ska tillampas inom ramen for
prévningen av sarprageln enligt artikel 4.2 b och artikel 6.1 i
forordningy(EG) nr 6/2002 vid faststallandet av helhetsintrycket for en
bestandsdel som infogas i en sammansatt produkt, sdsom exempelvis
en_del.av en fordonskaross? Far hansyn harvid tas till huruvida
bestandsdelens utseende, ur en kunnig anvandares perspektiv, inte helt
gar. forlorat i den sammansatta produktens utseende, utan att det
uppvisar en viss sjalvstandighet och samstdmmighet som gor det
mojligt [Orig. s. 3] att faststélla ett estetiskt helhetsintryck som ar
oberoende av det sammanlagda utseendet?

Skal:

A. Klaganden, Ferrari SpA (nedan kallad Ferrari) tillverkar tdvlings- och
sportbilar. Bolagets aktuella toppmodell heter Ferrari FXX K, vilken endast har
tillverkats i ett fatal exemplar och enbart far kéras pa tavlingsbanor. Modellen far
inte framforas pa allman vag. Ferrari FXX K presenterades for forsta gangen for
allméanheten genom ett pressmeddelande fran Ferrari den 2 december 2014 med
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foljande avbilningar, vilka visar en bild av fordonet sett fran sidan och en bild
framifran.

fatal dagar. Fordonsmodellen finns i tva varianter so

skiljer sig at genom att den framatriktade spets
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' styling (Body-Kits) for
Ferrari 488 GTB under beteckninge . dessa byggsatser gar det att
forandra modellen Ferrari 3 i sedd for allmén vdag. Namnda

och rear win | t kit” 1 tva olika versioner, dels med ett
enhetligt mo och dels med ett endast delvis ifyllt ”V”. Vid
i star cirka 143 000 euro, byts en stor del av den
presenterade en saddan ombyggnad, vilken visas i
2016 pa bilmassan i Genéve under beteckningen
. [Orig. s. 6]
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Ferrari anser att motparterna, genom sin forsaljnlng mgjort
mtrang i ett en oreglstrerad gemenskapsformgivni oreli bolagets

langsgaende, fenliknande del (strake) so i ut fran mitten av
denna del, den i stétfangaren integrer 4 ilern och den vertikala
brygga i mitten som foérbinder fra I huven (formgivning 1).
Detta omrade uppfattas som en nde for det individuella
utseendet hos Ferrari FXX K oc arna till ett flygplan eller en
formel-1-bil. Formgivning genom offentliggdrandet av
pressmeddelandet av d

Ferrari anser dess
ffentliggdrandet av filmen med titeln “Ferrari
3 april 2015, har uppkommit en oregistrerad

sin talan — i tredje hand — aberopat en oregistrerad
ng (formgivning 3) betraffande en ytterligare avbildning
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| fjarde hand har Ferrari framstallt krav pa grundval av. konkurrensrattsligt skydd
mot otillborlig imitation. Ferrari FXX K har paggrund ‘avide tre karakteristiska
detaljerna i fronten en konkurrensréttligt grundad sarprégel:

Ferrari véckte talan i forsta instans och yrkade att metparternaskulle forbjudas att
tillverka, bjuda ut, sldppa ut pa marknaden, importera, exportera eller anvanda
delar inom hela unionen. Ferrari, riktade darutover krav pa redovisning,
aterkallade, forstoring och faststallande av skadestand. Landgericht ogillade talan.

Vid appellationsdomstolenfyrkade ‘Ferrari att det saknades anledning att prova
vissa delar av malet, eftersom de aberopade rattigheterna 16pte ut den 3 december
2017, namligen vad, gallde begéaran ‘om forbudsforelaggande, i den man denna
grundades pa rattigheter fran,gemenskapsformgivning och dessutom vad géllde de
ytterligare yrkandena'em aterkallelse‘och forstoring. Mansory har vitsordat att det
saknas anledning att prova delar av malet.

Vid appellationsdomstolen har Ferrari - savitt det har betydelse for begaran om
forhandsavgorande, till Ewropeiska unionens domstol — yrkat att domen fran
domstolen,i forsta instans ska dndras och att appellationsdomstolen ska faststalla

att motparterna ska hallas solidariskt ansvariga for att ersatta all skada som
har uppkommit och som kommer att uppkomma for Ferrari, och att
motparterna till och med den 3 december 2017

har tillverkat, bjudit ut, slappt ut pa marknaden, importerat, exporterat,
anvént och lagerhallit ”front kits” for sddana dndamal, vilka — oberoende av
farg — har utformats i enlighet med vad som visas i mitten av nedanstaende
avbildningar inom de rddstreckade linjerna: [Orig. s. 8]
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;formning:

V-formad del som strécker sig dver hela framhuvens mitt och i optiskt
hanseende forlanger cockpit pa sa satt att det ger associationer till ett
rovfagelhuvud, varvid den V-formade delen motsvarar en béjd nabb, och dar
atminstone den ovre delen ar mork.

En langsgaende, fenliknande del som i langdriktning I6per ut fran mitten av
denna del.

En dubbel frdmre spoiler

Anonymiserad version
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3.1 dér den 6vre ar lackerad i karossens grundférg, stracker sig ungefar
over halva fordonets bredd och ar forbunden med framhuven genom en
vertikal brygga i mitten,

3.2 dé&r den undre &r lackerad med en kontrastfarg och ar bredare an den
ovre

3.3 varvid det finns en horisontell slits mellan den 6vre och den undre
spoilern,

3.4 varvid den Ovre spoilern &r inbaddat i det undre skikt tt de bada
bildar en kontinuerlig yta, och

i andra hand:

2 9

har anvént “front kits”, “rear wings”, “’side sets” och
sportbilar tillsammans med ett tvasiffrigt nummer pa [ orr ‘inom hela
Europeiska unionen — oberoende av [Orig. s..9 4

A 4

mning:
het med férstahandsyrkandet]

en~grundldggande utformning som en sportbil med platt nos och hdgre
bakdel, vars 6vre kontur ar latt bagformad med en nastan kontinuerlig linje
over hela fordonets langd,

5  mork cockpit med ett linsformat sidofonster,

6  de framre stralkastarna ar placerade vid sidorna ovanpa fronten och ar i
optiskt hanseende forlangda bakat till stankskarmarna,
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7 ettt stort luftintag vid det bakre dérromradet,
8 ettt stort nummer lackerat pa dorren i kursiv stil i sans serif-typsnitt,

9  en nedatgdende baglinje pa fordonets sida, vilken borjar bakom framdéacken,
sluttar nedat med 45° vinkel och sedan smalnar av och stracker sig uppat till
bakdackets dvre tredjedel,

10 en fena i varje bakre horn, med en kort, stumpliknande spoiler som loper ut
fran sidan av fenan.

Ferraris Overklagande ogillades [uteldmnas]. Bundesgerichtshof, har “meddelat
provningstillstand och Ferrari vidhaller sin talan i sitt ovierklagande till den
domstolen. Motparterna har yrkat att 6verklagande ska ogillas.

Huruvida overklagandet vid Bundesgerichtshof ska bifallasyvad galler yrkandet
om intrang pa grundval av en oregistrerad gemenskapsformgivning®beror pa
tolkningen av artikel 11.1 och 11.2 forsta meningeny,samt, artikelh4¢2 och artikel
6.1 i forordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning (nedan kallad
forordning nr 6/2002). [Orig. s. 10] Innan 6verklagandet prévas ska darfor malet
vilandeforklaras och ett forhandsavgérande inhamtasyfran,Europeiska unionens
domstol enligt artikel 267 forsta stycket h,och 26 7tredje stycket FEUF.

I. Bundesgerichtshof fann inte att'de kravasom,framstallts enligt lagstiftningen om
formskydd var motiverade ochthar uppgett foljande:

Formgivning 1 kan inte ha ansetts ha,uppkommit, eftersom Ferrari inte har visat
att minimikraven £pasatt formen |uppvisar en viss sjalvstandighet och
samstammighet dr uppfyllda."Den“hanfoér sig enbart till ett villkorligt faststallt
delomrade. A¥en om man skulle anta att fronten ses som ett “ansikte” omfattas
inte delarna “0gonen” (stralkastarna) och “kéken” (dndarna t sidan pd spoilern)
av Ferrafis talan.“Formgivning 2 kan inte heller anses ha uppkommit, eftersom
formen_ saknar.samstdmmighet. Formgivning 3 kan visserligen ha anses
uppkommit, “men “skyddsomradet ar inte tillrackligt brett for att motivera
antagandet om att ett intrang ska ha gjorts. Formgivarens frihet vid utvecklingen
avkerrari. FXXK har pa grund av det konstnarliga utrymmet varit sa begransat att
det,enbart kan antas foreligga ett genomsnittligt skydd. Mot denna bakgrund kan
Overensstamimelsen inte anses tillracklig vad géller helhetsintrycket.

Il. Vad galler de yrkanden som grundas pa intrang i oregistrerade
gemenskapsformgivningar beror utgangen i 6verklagandet pa hur artikel 11 samt
artikel 4.2 och artikel 6.1 i férordning nr 6/2002 ska tolkas nar det galler fragan
huruvida och under vilka forutsattningar det foreligger en oregistrerad
formgivning for bestandsdelar av en sammansatt produkt.

1. Det delomrade fran fordonet Ferrari FXX K (formgivningarna 1 och 2) som
Ferrari har aberopat som formgivning utgor bestandsdelar av en sammansatt
produkt i den mening som avses i artikel 4.2 i férordning nr 6/2002. [Orig. s. 11]
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a) Enligt artikel 3 b i foérordning nr 6/2002 utgdr en produkt alla industriellt eller
hantverksmassigt framstallda foremal, inbegripet bland annat de delar som ska
monteras till en sammansatt produkt, forpackningar, utstyrsel, grafiska symboler
och typografiska typsnitt, med undantag av datorprogram. En sammansatt produkt
ar enligt artikel 3 ¢ i forordning nr 6/2002 en produkt som bestar av flera
utbytbara bestandsdelar, sa att produkten kan tas isar och ater hopfogas. Begreppet
“bestandsdel” ska, i avsaknad av en definition av begreppet i forordning nr
6/2002, forstas i enlighet med dess normala betydelse i vanligt sprakbruk (EU-
domstolens dom av den 20 december 2017, [Acacia och D'Amato, C-397/16 och
C-435/16, EU:C:2017:992, punkt 64]). Begreppet “bestindsdelar av en
sammansatt produkt” i forordning nr 6/2002 ska forstds som flera bestdndsdelar
som utformats i syfte att sattas ihop till en, industriellt eller hantverksmassigt
framstalld, sammansatt produkt, och som kan bytas ut sa attyprodtktentkan tasyisar
och ater hopfogas och utan vilka den sammansatta produkten inte'kan*blisféremal
for en normal anvéndning (se EU-domstolen, [dom ‘@w, den, 20 december-2017,
Acacia och D'Amato, C-397/16 och C-435/16, EU:C:20%7:992; punkt 65}).

b) Enligt detta resonemang utgor det delomradexfranvfordonet Ferrari FXX K som
Ferrari har aberopat som formgivning 4, vilket Utgorssiav den V-formade
framatbojda delen av framhuven, den ldngsgaende, fenliknande del (strake) som
I6per ut i mitten av denna del, den ‘i, stétfangaren integrerade dubbelskiktade
framspoilern och den vertikala brygga.i mitten somgfdrbinder framspoilern med
framhuven en bestandsdel fran en sammansatt, produkt. Detta delomrade bestar av
komponenter som ska ihopfegas. tillett industriellt framstéllt fordon och som kan
bytas ut sa att fordonet kafn tas isarmoch,ater hopfogas och utan vilka fordonet inte
kan bli foremal for ed normal anvandnings Detta géller dven for de delar som
Ferrari har dberopab sem formgivning [Orig. s. 12] 2 (den dubbelskiktade
framspoilern pa RFerrari FXX K)

2. | forevarande mal kravs det'ett klargérande av huruvida och under vilka
forutsattningar eny@el av ett, fordonskarosseri i egenskap av bestandsdel av en
sammansatt | produkt _kan vara skyddad som en  oregistrerad
gemenskapsfarmgivning.

anlnledningsvis kravs det ett klargérande av huruvida offentliggérande av en
helhetsbildyav en produkt kan medféra att det uppkommer en oregistrerad
gemenskapsformgivning med avseende pa enskilda delar av produkten
(tolkningsfraga 1).

aa) Enligt artikel 11.1 i férordning nr 6/2002 ska en formgivning som uppfyller
kraven i avsnitt 1 i namnda forordning skyddas som en oregistrerad
gemenskapsformgivning under tre ar raknat fran den dag da formgivningen for
forsta gangen gjordes tillganglig for allmanheten inom gemenskapen. Enligt
artikel 11.2 forsta meningen i forordning nr 6/2002 ska en formgivning anses ha
gjorts tillganglig for allmanheten inom gemenskapen om den har offentliggjorts,
forevisats, anvants i yrkesmassig verksamhet eller blivit kind pa annat sétt, sa att
dessa omsténdigheter rimligen kunde ha blivit k&nda vid normal yrkesmassig
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verksamhet i kretsar inom den berdrda sektorn inom gemenskapen. Enligt artikel 3
a i forordning nr 6/2002 innebdr formgivning i den mening som avses i denna
forordning en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som
finns pa sjalva produkten och/eller i produktens ornament och som sarskilt kan
vara linjer, konturer, farger, form, ytstruktur och/eller material.

bb) Bundesgerichtshof har med avseende pa registrerade formgivningar faststallt
att ndr lagstiftningen om formskydd som harmoniserats i unionsrattsligt hdnseende
genom forordning nr 6/2002 och direktiv 98/71/EG ér tillamplig foreligger det
inte nagot skydd for delar eller element fran den sammansatta produkten. Varken
av lydelsen i forordning nr 6/2002 eller direktiv 98/71/EG kan utlasas,att nagot
skydd i sig kan goras géllande for delar eller element fran ett registrerat monster
[Orig. s. 13]. Det foreligger inte nagot behov av skydd for delareller elementyfran
en formgivning, eftersom det enligt definitionen i artikel 3 a“i férordning “nr
6/2002 aven ar mojligt att erhalla skydd som formgivning“or utseendet pa delar
eller element fran en produkt [utelamnas]. Av rattssakerhetsskal kravs det att
skyddet for registrerade formgivningar enbart, omfattar “wtséendet fran
produktdelar som &r anmaélda och registrerade.sEnbartiunder denna foérutsattning
kan den intresserade omséattningskretsen “genomuyen “efterforskning tillforlitligt
faststalla vad som omfattas av formskyddet ‘nédr detigaller en formgivning. Om
aven delar av registrerade monster hadeskunnat vara skyddade som formgivningar
skulle det daremot ofta vara osdkert,omyoch i vilken omfattning delar av en
registrerad formgivning atnjuter ett sadant skyd@wDet ar mojligt och rimligt for
anmalaren att klargora huruvida,denne begakskydd for utseendet med avseende pa
hela produkten eller produktdelar futelamnas].

cc) Enligt artikel 34 rforordning nri6/2002 &r det ostridigt att en oregistrerad
gemenskapsformgivning aven'kan emfatta en produktdel. Om det emellertid inte
offentliggdrs ndgon avbildning aw produktdelen, utan enbart av en sammansatt
produkt i den'mening somyavsessi artikel 11.1 i férordning nr 6/2002 uppkommer,
i likhet medni fragan om enyregistrerad formgivning, fragan huruvida ett sadant
offentliggérande_kanyutgora grund for en oregistrerad gemenskapsformgivning for
delar aviden-avbildade'sammansatta produkten. Bundesgerichtshof ar benagen att
anse att offentliggorandet av en avbildning av den sammansatta produkten enbart
Innebér att det,kan uppkomma en oregistrerad formgivning for den sammansatta
pradukten, smen “inte for produktdelarna. Genom ett sadant synsatt framjas
rattssakerheten, eftersom darigenom klargors att det for en begéran om skydd for
produktdelar kravs [Orig. s. 14] ett sérskilt offentliggorande, exempelvis genom
en avbildning av den aktuella delen eller dess identifiering inom ramen for
helhetsbilden [uteldmnas]. Enligt en annan uppfattning kan offentliggérandet av
en sammansatt produkt dven utgéra ett offentliggérande som medfor skydd for
dess bestandsdelar, sdvida det dven framgar for yrkesmassiga anvéandare
[utelamnas]. Provningen huruvida det framgar att det foreligger ett skydd —
exempelvis med hénsyn till om delar d&ven kan anvéndas i andra produkter
[utelamnas] — &r emellertid mycket oséker.
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Den forsta tolkningsfragan kan inte anses ha klargjorts tillrackligt i den dom av
den 21 september 2017 som EU-domstolen meddelade i ett mal om
ogiltighetsforklaring av en registrerad formgivning ([Easy Sanitary Solutions och
EUIPO/Group Nivelles, C-361/15 P och C-405/15 P, EU:C:2017:720]).

b) Om offentliggdrandet av en avbildning av den sammansatta produkten &ven
kan medfora skydd for delar av produkten, krdvs det ett ytterligare klargorande av
under vilka forutsattningar en oregistrerad gemenskapsformgivning kan
uppkomma for delar av produkten (den andra tolkningsfragan).

aa) Enligt artikel 4.1 i forordning nr 6/2002 &r en forutsattning“for att en
formgivning ska skyddas som en gemenskapsformgivning att ‘den &riyny och
sérpraglad. Enligt artikel 4.2 i forordning nr 6/2002 ska en formgivning avaeller
som ingar i en produkt som utgor en bestandsdel i en samimansatt, pradukt endast
betraktas som ny och sérpraglad i den man bestandsdelenwnar denthar infogats i
den sammansatta produkten, forblir synlig vid normal“anvandning avidenna (led
a), och sadana synliga detaljer i bestandsdelen i sigwppfyllerkraven pa nyhet och
séarpragel (led b). Med normal [Orig. s. 15] anvandning avseswenligt artikel 4.4 i
forordning nr 6/2002 slutanvandarens anvéndning, deck“inte underhall, service
och reparationsarbeten. Enligt artikel 6.1 “a, i fOrerdning ‘nr 6/2002 ska en
oregistrerad formgivning anses ha sarpragel om-det helhetsintryck som en kunnig
anvandare far av formgivningengsskiljersig franndet helhetsintryck en sadan
anvandare far av en formgivning som har gjortsatillganglig for allmanheten fore
den dag da den formgivning.for vilken skyddibegars, for forsta gangen gjordes
tillganglig for allmanhetent

bb) De delar av karessen sem Ferrari har aberopat som en oregistrerad
formgivning ar yid. andamadlsenlig, anvandning synliga nar de har tillforts de
fordon som bolaget tillverkar, vilket innebér att villkoren i artikel 4.2 i férordning
nr 6/2002 ar uppfyllda.

cc) Vad gallerien bestandsdel — sasom de delar av fordonets karosseri som ska
bedomas. i forevarande, mal — uppkommer fragan vilka rattsliga kriterier som &r
tillampliga, nar,helhetsintrycket faststalls vid provningen av sarprageln enligt
artikel 42 brach artikel 6.1 a i forordning nr 6/2002.

Sarpragel.anses foreligga om det helhetsintryck som en kunnig anvéandare far av
bestandsdelen, skiljer sig fran det helhetsintryck en sadan anvéndare far av en
annan fermgivning. En formgivning av eller som ingar i en produkt som utgor en
bestdndsdel i en sammansatt produkt ska anses ha sarpragel i den man
bestandsdelen, nar den har infogats i den sammansatta produkten, forblir synlig
vid normal anvandning av denna (vilket ar fallet i férevarande mal) och sadana
synliga detaljer i bestandsdelen i sig uppfyller kraven pa sarpragel. For detta kravs
att det helhetsintryck som en kunnig anvandare far av dessa synliga detaljer i
bestandsdelen, skiljer sig fran det helhetsintryck en sadan anvéandare far av de
synliga detaljerna i en annan bestandsdel. Enligt Bundesgerichtshofs praxis bestar
formgivningens eller designens funktion i att genom sin verkan pa form- (och
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farg-) sinnet att formedla den estetisk k&nsla som stimuleras vid en betraktelse av
produkten [Orig. s. 16]. Huruvida helhetsintrycket 6verensstammer kan saledes
inte bedémas oberoende av pa vilket satt produkten uppfattas vid dess normala
anvandning [uteldmnas].

Bundesgerichtshof har med avseende pa registrerade formgivningar enligt 1 §
stycke 1 Geschmacksmustergesetz (lagen om formgivning) i dess tidigare lydelse
faststallt att en del av den registrerade formgivningen sjalvstandigt kan utgora del
av formgivningsskyddet om den i sig uppfyller kraven pa nyhet och sdrpragel och
uppvisar en viss sjalvstandighet och samstammighet med avseendé pa formen,
vilket dver huvud taget gor det mojligt att faststalla ett fran det sammantagna
utseendet oberoende estetiskt helhetsintryck fér denna sekundara, komhination
[uteldamnas]. Enligt den nu géllande lagstiftningen om formgivning, somy har
harmoniserats genom forordning nr 6/2002 och direktiv 98/71/EGykan dessa
kriterier emellertid inte langre tillampas, eftersom det, enligt denna, lagstiftning
inte kan harledas nagot skydd for delar fran en' registrerad formgivning
[uteldmnas]. [Orig. s. 17]

32 Enligt Bundesgerichtshof kan en bestandsdel fran en,sammansatt produkt,
aven nar det ar fragan om en oregistrerad formgivning, enbart anses sarpraglad om
bestandsdelens utseende, ur en kunnig‘anvandares, perspektiv, inte helt gar forlorat
i den sammansatta produktenseruiseende, utanwatt den uppvisar en viss
sjalvstandighet och samstdammighet somygoridetumojligt att faststélla ett estetiskt
helhetsintryck som ar oberoende avidet sammanlagda utseendet.

[utelamnas]
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