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Papierfaliriek Doetinchem B.V., [...] Doetinchem, Madalmaad,

kostja, vastuhagi ja apellatsioonkaebuse esitaja,

[..]

versus
Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co., [...] Bielefeld,

hageja, kostja vastuhagi menetluses ja vastustaja
apellatsioonimenetluses,
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tegi Oberlandesgericht Dusseldorfi (liidumaa kérgeim uldkohus Diusseldorfis)
20. tsiviilkolleegium 29. juuni 2021. aasta kohtuistungi pohjal [...] jargmise

kohtumdé&ruse:
l.
Menetlus peatatakse.
.

Oberlandesgericht Diusseldorf (liildumaa koérgeim uldkohus™ Diisseldorfis)
esitab Euroopa Kohtule selle kohta, kuidas tdlgendada “noukogu
12. detsembri  2001.aasta maaruse (EU)  an6/2002, ihenduse
disainilahenduse kohta artikli 8 10iget 1 ja artiklitsl0, “jargmised, eelotsuse
klisimused:

1. Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleby kontrollimisely kas toote
vélistunnused on tingitud Uksnes, selle “tehnilisest otStarbest, anda
hinnang asjaomasele disainilanendusele, \arvestades objektiivseid
asjaolusid, mis ilmestavad asjaomase “toote valistunnuste valiku
motiive, andmeid toote kasutamise wdi alternatiivsete disainilahenduste
olemasolu kohta, mis{vOimaldavadytéitay sama tehnilist otstarvet
(Euroopa Kohtu 8. mértsi 2018 aasta’otsus DOCERAM GmbH vs.
CeramTec GmbH, C-395/16, EU:€:2018:172). Milline tahtsus on
muude disainilahenduste,, “olemasolu  seisukohast asjaolul, et
disainilahenduse omantkul “en ka 6igused mitmele alternatiivsele
disainilahendusele?

2. o Kas selle'kontrollimiselykas toote valimus on tingitud ainult tehnilisest
otstarbest, ‘tuleb arvesse votta, et asjaomane valimus vdimaldab
mitmevarvilisust, 4 kui ~ varvikujundus kui selline ei nahtu
registreeringust?

3. Juhul kuimvastus teisele kisimusele on jaatav, siis kas see mdjutab
disainilahenduse kaitse ulatust?

Pdhjendused
A)

Hagejale kuulub 06igus pakendamisseadmes (packaging device) seisnevale
uhenduse disainilahendusele, mille registreerimistaotlus esitati 19. septembril
2012 ning mis on registreeritud ja avaldatud 17. oktoobril 2012 numbri all
(edaspidi ,,hageja disainilahendus®) ning mida on kujutatud allpool olevatel
joonistel:
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2 Hag abpselle disainilahenduse jérgi valmistatud pakkepaberihoidjat, mis
)k ndatud jargmi

3  Kostja turustas konkureerivat toodet, mis hageja hinnangul rikub tema
disainilahendust ja mis on kujundatud jargmiselt:
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Kostja leiab, et hageja disainilahendus on kehtetu, sest disainifahenduse, koik
omadused on tingitud ainult toote tehnilisest otstarbest. Tawesitas — parast
rikkumise 18petamise ndude tunnistamist — hagi vasty, mis puudutas,veel teabe
saamist ja kahju hivitamise kohustuse tuvastamist, vastuhagisndudega tunnistada
hageja disainilahendus kehtetuks.

Landgericht (esimese astme kohus) rahuldas kostja vastu esitatuddagi — kaesoleva
kohtuasja seisukohast asjakohases o0saSy— Ja, Jattis\vastuhagi rahuldamata.
Landgericht (esimese astme kohus), ldhtusisellest, ettarvukate alternatiivsete
kujundusvbimaluste t6ttu ei ole hageja disainilahenduse omadused tingitud ainult
selle tehnilisest otstarbest. Selle otsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse ja kostja
vastuhagi alusel tunnistas eelotsusetaotluse ‘esitanud kohus 27. juuni 2019. aasta
kohtuotsusega hageja diSainilahendusey, kehtetuks ning jattis dhtlasi hagi
rahuldamata osas, milles kostja vastu esitatud”hagi ei olnud tema vastu esitatud
ndude tunnistamise tottu rahuldatud:\Eelotsusetaotluse esitanud kohus leidis, et
hageja disainilahenduse k@ik kenstitutiivsed omadused on tingitud selle tehnilisest
otstarbest. K6ik omadused nahtuvad‘hageja patenditaotlusest EP 2 897 793 ja on
selles Kirjeldatudatehnilise eelisena. Teistsugust hinnangut ei tulene ka toote
kujutamisest reklaamis. Ka seal tuuakse esile tehnilised eelised. Alternatiivsete
kasutatavate “kujundusvdimaluste olemasolu ei ole oluline. Kuivérd nende
tehniline lahendus on Gihesugune, on hageja taotlenud mitme v8imaliku kujunduse
kaitset. Just sellise“teimimisviisi tottu ei pidanud Euroopa Kohus kohtuotsuses
DOCERAM piisavaks ainutiksi alternatiivseid kujundusvéimalusi.

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsuse peale hageja esitatud kassatsioonkaebuse
alusel tahistas Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kdrgeim uldkohus)
kohtuotsuse ning saatis asja tagasi uuesti labi vaatamiseks ja uue otsuse
tegemiseks eelotsusetaotluse esitanud kohtusse (Bundesgerichtshofi (Saksamaa
Liitvabariigi  korgeim (ldkohus) 7. oktoobri 2020. aasta otsus kohtuasjas
nrlZR 137/19 - paberihoidja — DE:BGH:2020:071020U1ZR137.19.0).
Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kdrgeim (ldkohus) leidis, et
eelotsusetaotluse esitanud kohus on pidanud patenditaotlust liiga tahtsaks,
hinnanud Gigusnormi rikkudes vééralt muid asjaolusid ega ole votnud arvesse
vaidluse kdiki aspekte. Kogemusel ei pdhine arusaam, nagu ei oleks visuaalsetel
kaalutlustel mingit mdju sellise valistunnuse valikul, mis patenditaotluse kohaselt
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on vajalik teatava tehnilise otstarbe taitmiseks. Eelotsusetaotluse esitanud kohus
oleks pidanud kaaluma, kas toote kujunduses kahe bajonettiihendusega tihendatud
detaili kasutamise tingisid ka visuaalsed kaalutlused, kuivord see vdimaldab
tegelikult turustatava toote kahevérvilist kujundust. Viimaks ei oleks
eelotsusetaotluse esitanud kohus tohtinud jatta arvestamata, et hagejal on mitu
disainilahendust alternatiivsete kujundusvdimaluste jaoks, mis jéargivad sama
tehnilist otstarvet nagu hageja disainilahenduse jargi valmistatud toode.

B)

Taasavatud apellatsioonimenetluses tehtav otsus oleneb eelotsuse kiisimustele
antavatest vastustest.

Bundesgerichtshofi (Saksamaa Liitvabariigi kdrgeim Uldkohus) otsus pohineb
alternatiivsete kujundusvdimaluste olemasolu tahtsusesktisimusestoletusel, et ei
ole téhtis, et hageja on taotlenud ka nende alternatiivsete kujundusv@imaluste
jaoks disainilahenduse kaitset. Selle oletuse vaStu, raagivad eelotsusetaotluse
esitanud kohtu hinnangul Euroopa Kohtu seisukohadykohtuotsuse DOCERAM
punktis 30. Seal on Euroopa Kohus markinud, et, esineb“eht, et ettevotja
registreerib Ghenduse disainilahendusenadiihe toote,mitu véimalikku kuju, mille
valistunnused on tingitud Uksnes selle tehnilisestiotstarbest, mis vGimaldaks tal
saada konealusele tootele kaitse, mis“en praktiliseltyainudiguslik ja vordvéaérne
patendist tuleneva kaitsega, ilma et'ta oleks taitnud tingimusi, mis on ette nahtud
patendi registreerimiseks. Sellesytahenduses, leidis ka Uldkohus (ihes mitmes
mottes sarnases kohtuasjasgetituleb arvestada, et'esitatud alternatiivsed tootekujud
on kaitstud Uhenduse disainilahendusena registreerimise teel, nagu see on ka
vaidlusaluse disainilahenduse puhul;ningiseega ei saa neid pidada konkurentide
jaoks kattesaadavatéks alternatiivideks (Uldkohtu 18. novembri 2020. aasta otsus
Tinnus EnterpriseSyLLC, T-574/19¢ EU:T:2020:543, mis on praegu Euroopa
Kohtu menetluses,kohtuasjana C-29/21 P, punkt 70 jj).

Eeltoodu raagib eelotsusetaotluse esitanud kohtu hinnangul selle poolt, et ndutava
igakilgse “hinnangu andmisel on muude disainilahenduste olemasolu vahese
tdhtsusega uUksneswsiis; kui disainilahenduse omanik taotleb ka nende jaoks
disaintlahenduse kaitset.

Sellest olenemata kerkivad teine ja kolmas kisimus. Bundesgerichtshof
(Saksamaa Liitvabariigi kdrgeim (ldkohus) kritiseeris, et eelotsusetaotluse
esitanud “kohus jattis kontrollimata, ega hageja disainilahendusest nahtuv
kaheosaline kujundus ei pdhinenud visuaalsel kaalutlusel, et see vdimaldaks
valmistada disainilahenduse jargi kahevérvilise toote. Bundesgerichtshofi
(Saksamaa Liitvabariigi korgeim (ldkohus) sellist seisukohta kinnitab see, et
toode ei ole kahevérviline tehnilise otstarbe tdttu, mis néhtub juba asjaolust, et
vaidlusalune toode on whevarviline. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul on selle
suhtes siiski kahtlused, sest kahevarvilisus disainilahenduse registreeringust ei
nahtu. Selle kohaselt pdhjendaks kaitset valistunnus, mis ei néhtu registreeringust,
millega ilmselgelt taotleti kaitset olenemata varvikujundusest.
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11 Juhul kui vastus teisele kiisimusele on jaatav, tekib kisimus, milline tdhendus on
asjaolul, et toode on kahevarviline, seoses hageja disainilahenduse Kkaitse
ulatusega. Nimelt kui vélistunnuste valiku peamine, mitte ainult toote tehnilise
otstarbega madratletud pdhjus on kahevarvilise kujunduse voimaldamine, néib
kusitav, kas kaitseala hélmab siis ka selliseid disainilahendusi, mis ei ole
kahevarvilised.

[.]
[allkirjad]
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