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Sprawa C-684/21
Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
Data wplywu:
12 listopada 2021 r.
Oznaczenie sadu odsylajacego:
Oberlandesgericht Dusseldorf (Niemcy)

Data wydania postanowienia o0 wystapieniu zwnioskiem ‘@ wydanie
orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

4 listopada 2021 r.
Strona pozwana, powodka wzajemna i strona wneszgca apelacje:
Papierfabriek Doetinchem'B.V.

Strona powodowa, pozwana \wzajemna wi,pozwana W postepowaniu
apelacyjnym:

Sprick GmbH Bielefelder, Papier- und Wellpappenwerk & Co.

[...] Ogtoszone w dniu 4 listopada 2021 r.

OBERLANDESGERICHT DUSSELDORF
(wyzszy sad krajowy w Dusseldorfie, Niemcy)
POSTANOWIENIE
W sprawie
Papierfabriek Doetinchem B.V., [...] Doetinchem, Krélestwo Niderlandow,

strona pozwana, powodka wzajemna i strona
wnoszgca apelacje,

[.]

przeciwko

Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [...] Bielefeld,
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strona powodowa, pozwana wzajemna i pozwana
W postepowaniu apelacyjnym,

[.]

20. 1zba cywilna Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszego sadu krajowego
w Diisseldorfie) na rozprawie w dniu 29 czerwca 2021 . [...]

postanowita,conastgpuje:
l.
Postgpowanie zawiesza sig.
.

Oberlandesgericht Diisseldorf (wyzszy sad, kwajowys, Wabiisseldorfie)
przedktada Trybunatowi Sprawiedliwosci Wnii\Eurepejskiej nastepujace
pytania dotyczace wyktadni art. 8 ust. 11art, 1 0w0zporzadzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w,sprawie “wzoréw wspolnotowych
celem wydania orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

1.  Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu, Sprawiedliwosci ocena, czy
cechy postaci produktu wynikaja wylgcznie z jego funkcji technicznej,
powinna by¢ dokenywana W Swietle “"danego wzoru, obiektywnych
okoliczno$ci zwigzanyeh 'z wyberem cech postaci danego produktu,
danych detyezacych®, jego, uzywania lub ponadto istnienia
alternatywnych wzoréw \umozliwiajacych zrealizowanie tej samej
funkcjittechnieznej (wyrok FSUE z dnia 8 marca 2018 r.,, DOCERAM,
C-395/16y ECLLEW:C:2018:172). Jakie znaczenie w odniesieniu do
istnieniayinnychy, wzoréw ma okoliczno$é, ze wiasciciel wzoru ma
rowniez prawa do duzej liczby wzoréw alternatywnych?

2.5, Czy,, przywbadaniu, czy posta¢ produktu wynika wylacznie z jego
funkeji “technicznej, nalezy uwzglgdniaé, ze projekt umozliwia
wptowadzenie wigkszej liczby koloréw, jezeli opracowanie pod
wzgledem kolorystycznym jako takie nie jest widoczne W rejestracji
wzoru?

3.0 W przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie drugie: czy ma to
wplyw na zakres ochrony wzoru?

Uzasadnienie
A)

1  Powodka jest wilascicielem zgloszonego wdniu 19 wrzesnia 2012r. oraz
zarejestrowanego i opublikowanego w dniu 17 pazdziernika 2012 r. wzoru



PAPIERFABRIEK DOETINCHEM

wspadlnotowego nr 001344022-0006 (zwanego dalej ,spornym wzorem”),
dotyczacego ,,Packing device” (urzadzenia do pakowania), dla ktérego ztozono
nastepujace odwzorowania graficzne:

od Madza do obrotu dozownik papieru do pakowania produkowany
we tego wzoru, ktory to dozownik ma taka postaé, jak przedstawiono ponize;j:
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Strona pozwana wprowadzata do obrotu konkurencyjny produkt (w czym
powddka dopatruje si¢ naruszenia spornego wzoru), ktory miatl taka postaé, jak
przedstawiono ponize;j:

Pozwana uwaza, ze sporny wzor jest niewazny, poniéwaz,wszystkie cechy wzoru
wynikajag wylacznie z funkcji technicznej “produktu. WPozwana — po uznaniu
roszczenia o zaniechanie — wniostay w odpowiedziyna /pozew powodki majgcy
rowniez na celu udzielenie <informacji i ustalenie istnienia obowiazku
odszkodowawczego pozew Wzajemny O stwierdzenie niewaznoSci wzoru
wspalnotowego powaddki.

Landgericht (sad krajewy)— w zakresie,yw jakim ma to znaczenie dla sprawy —
uwzglednit powddztwo, skietowane “przeciwko pozwanej i oddalit powodztwo
wzajemne. Sad krajowy pizyjal,'ze ze wzgledu na istnienie wielu alternatywnych
rozwigzan projektowych, cechy, spornego wzoru nie wynikaja wytacznie z jego
funkcji technieznej."Wa skutek, apelacji wniesionej od tego wyroku sad odsytajacy
wyrokiem “z dnia 2%czerwca 2019r. uwzglednit powddztwo wzajemne
| stwierdzihyniewaznos¢ ‘spornego wzoru oraz odpowiednio oddalit powodztwo
w zakresie;, W jakim wyrok nie zapadl na podstawie uznania powodztwa. Sad
odsytajacy przyjal, ze wszystkie cechy charakteryzujace sporny wzoér wynikaja
Z jego, “funkcji, technicznej. Wszystkie cechy sa widoczne W ogloszeniu
Ozgloszeniuy,patentu EP 2 897 793, o ktore wniosta powodka, i zostaty w nim
opisane jako korzystne pod wzgledem technicznym. Takze w oparciu o to, jak
produkt,«zostat przedstawiony w reklamie, nie mozna przyja¢ innej oceny.
Rowniez tam podkreslono techniczne zalety produktu. Nie ma znaczenia istnienie
mozliwych do zrealizowania alternatywnych rozwigzan projektowych. Powodka
zapewnita sobie ochron¢ dla duzej liczby mozliwych do wyobrazenia form
projektowych w zakresie, w jakim realizowaly one to samo rozwigzanie
techniczne. Wtasnie tego rodzaju postepowanie stanowito przyczyne, dla ktorej
Trybunat Sprawiedliwosci przyjat w wyroku DOCERAM, ze samo istnienie
alternatywnych rozwigzan projektowych nie jest wystarczajace.
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Na skutek wniesionej od tego wyroku skargi powodki na nieprzyjecie rewizji do
rozpoznania (Nichtzulassungsbeschwerde) Bundesgerichtshof (federalny trybunat
sprawiedliwosci, Niemcy) uchylit wyrok sadu odsytajacego i przekazat mu sprawe
do ponownego rozpoznania [wyrok Bundesgerichtshof (federalnego trybunatu
sprawiedliwoséci) z dnia 7 pazdziernika 2020r. wsprawie |ZR 137/19 -
Papierspender -  ECLI:DE:BGH:2020:071020U1ZR137.19.0).  Zdaniem
Bundesgerichtshof (federalnego trybunatu sprawiedliwosci) sad odsylajacy
przypisat zbyt duze znaczenie ogloszeniu 0 zgloszeniu patentu, dokonal biedne;j
oceny prawnej pozostalych okoliczno$ci inie uwzglednit wszystkich aspektow
sprawy. Nie istnieje zadna empiryczna zasada, zgodnie z ktorg aspekty,zwigzane
z wygladem zewnetrznym nie miatyby odgrywac¢ zadnej roli przypodejmowaniu
decyzji co do cechy postaci produktu, ktora zgodnie z ogloszeniem,0 zgloszeniu
patentu jest niezbedna dla jego funkcji technicznej. Sad odsylajacy pewinienybyt
rozwazy¢, czy dla zaprojektowania produktu wten spesoby, ze dwajelementy
sktadowe zostaty polaczone za pomocg zamkéw bagnetowych, znaczefiia nie
miaty takze wzgledy wizualne, poniewaz amozliwia ‘te “zrealizowanie
w faktycznie wprowadzonym do obrotu produkcie, dwukolorowego rozwigzania
projektowego. Wreszcie sad odsylajacy nie powinien, byl poming¢ okolicznosci,
ze powoOdka dysponuje szeregiem wzordw naW, alternatywne rozwigzania
projektowe, dzigki ktorym mozna realizowac'te samg fufikcj¢ techniczna, co
w przypadku produktu wykonanego zgodnie ze spornym wzorem.

B)

Rozstrzygnigcie W otworzonym na nowo postepowaniu apelacyjnym zalezy od
odpowiedzi na zadane pytania prejudyejalne.

W tym zakresie orzeezenie Bundesgerichtshof (federalnego trybunatu
sprawiedliwosci), wiodniesieniu de znaczenia istnienia alternatywnych rozwigzan
projektowych opicta sig na,zatozeniu, ze nie ma znaczenia, iz powodka rosci sobie
prawo ochronyywzoru, rowniez, W odniesieniu do tych alternatywnych rozwigzan
projektowych. Zdaniemysadu odsytajacego takie zatozenie stoi W sprzecznosci
z pogladamiy, Trybunalu’ Sprawiedliwosci przedstawionymi w pkt 30 wyroku
DOCERAM. Trybunal Sprawiedliwosci wskazal tam, Ze istnieje ryzyko, iz
podmiot gospodarezy zarejestruje jako wzor wspolnotowy szereg mozliwych form
produktitebejmujacych cechy jego postaci, ktore wynikajg wytgcznie z funkcji
technicznej, ¥w ten sposob uzyska w praktyce identyczng z patentem wytaczng
ochrone, jednak bez spehnienia przestanek wymaganych dla uzyskania patentu.
W tym sensie rowniez Sad Unii Europejskiej w pod wieloma aspektami podobnej
sprawie przedstawit poglad, Zze nalezy uwzglednié, 1z przedstawione formy
alternatywne sa chronione poprzez ich rejestracje jako wzoru wspolnotowego, jak
ma to miejsce w przypadku spornego wzoru, i nie moga W zwigzku z tym zostac
uznane za opcje dostgpne dla konkurentoéw [wyrok Sadu z dnia 18 listopada
2020 r., Tinnus Enterprises LLC, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543, pkt 70 i nast.;
sprawa zawista przed Trybunatem Sprawiedliwosci pod sygn. C-29/21 P].
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W ocenie sadu odsylajacego przemawia to za tym, ze przy dokonywaniu
wymaganej calosciowej oceny istnienie innych wzorow ma jedynie niewielkie
znaczenie wtedy, gdy wiasciciel wzoru rosci sobie prawo ochrony wzoru rowniez
do innych wzoréw.

Niezaleznie od powyzszego nalezy zada¢ pytania drugie i trzecie.
Bundesgerichtshof (federalny trybunal sprawiedliwosci) zarzucil, ze sad
odsytajacy nie zbadat, czy przyjecie widocznego W spornym wzorze rozwigzania
sktadajacego si¢ z dwoch elementow nie bylo powodowane wzgledami
wizualnymi, tj. ze umozliwia ono, zeby wytworzony zgodnie ze wzorem produkt
byl dwukolorowy. Za tym pogladem Bundesgerichtshof (federalnege trybunatu
sprawiedliwos$ci) przemawia fakt, ze dwukolorowos¢ nie ‘“wynika Zfunkcji
technicznej, czego dowodzi juz sam fakt, iz sporny produkt jest jednokolorewy.
Sad odsytajacy ma tu jednak watpliwos$ci, poniewaz dwukolorowos$¢ nie wynika
z rejestracji wzoru. W zwigzku ztym podstawe ochronys, stanowitaby« cecha
postaci produktu, ktdra nie wynika z rejestracji, gdy.tymezasemiocCzywiste jest, ze
rejestracja zapewnia ochrong¢ niezaleznie od rozwigzania kolorystyeznego.

W przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie drugic powstaje pytanie 0 to,
jakie znaczenie w odniesieniu do zakresus, ochrony “spornego wzoru ma
dwukolorowos$¢. Jezeli bowiem zasadnicza)przyczynag wyboru cech postaci
produktu jest mozliwos$¢ zaprojektowania gowv dwochakolorach i przyczyna ta nie
wynika wylgcznie z funkcji teehnicznej produktu, te wydaje si¢ watpliwe, czy
wzory, ktore nie realizujg dwakolorowoSei, sa objgte zakresem ochrony.

[...]
[podpisy]



