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Mal C-684/21
Begaran om foérhandsavgorande
Datum for ingivande:
12 november 2021
Domstol som begéar férhandsavgorande:
Oberlandesgericht Dusseldorf (Tyskland)

Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:

4 november 2021
Klagande:

Papierfabriek Doetinchem B.\&
Motpart:

Sprick GmbH Bielefelder Papier- ocheWellpappenwerk & Co.
[utelamnas] Meddelat den 4 november 2021

[utelamnas]
OBERRANDESGERICHT DUSSELDORF
BESLUT

| malet Papierfabriek  Doetinchem B.V., [utelamnas] Doetinchem, Nederlanderna,
klagandes wfuteldamnas] mot Sprick GmbH Bielefelder Papier- und
Wellpappenwerka& Co., [uteldmnas] Bielefeld, motpart, [uteldmnas] har tjugonde
tvistemalsavdelningen vid Oberlandesgericht Diusseldorf vid den muntliga
forhandlingen den 29 juni 2021 [uteldmnas] fattat foljande beslut:

l.
Malet forklaras vilande.
IR

Oberlandesgericht Dusseldorf hanskjuter foljande fragor betraffande
tolkningen av artiklarna 8.1 och 10 i radets férordning (EG) nr 6/2002 av
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den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning till Europeiska unionens
domstol med begaran om férhandsavgorande:

1.  Enligt EU-domstolens praxis ska prévningen huruvida detaljerna i en
produkts utseende uteslutande &r betingade av produktens tekniska
funktion géras med hansyn till den aktuella formgivningen, objektiva
omstandigheter som indikerar de skal som inverkat pa valet av
detaljerna i den aktuella produktens utseende och uppgifter om
produktens anvéandningsomrade, samt huruvida det finns andra
alternativa formgivningar som kan fylla samma tekniskafunktion (EU-
domstolens dom av den 8 mars 2018, C-395/16, DOCERAM
GmbH/CeramTec GmbH, ECLI:EU:C:2018:172). Vilken Dbetydelse
ska det — i samband med prévningen av omstandigheten huruvida, det
finns andra formgivningar — anses ha att ‘ianehavaren “av
formgivningen &ven innehar formskydd@for “ett Alertal altermativa
formgivningar?

2. Ska det vid provningen huruvida utseendetwteslutande ar betingat av
produktens tekniska funktion <beaktas, atty formgivningen kan vara
flerfargad om fargsattningen isig inte framgariav registreringen?

3. Om den andra frgan besvaras jakande; Paverkar detta omfanget av
skyddet for formgivningen?

Skal
A)

Klaganden &r innehavare av gemenskapsformgivning nr 001344022-0006 som
anmaldes dent19 september 2012 och registrerades och offentliggjordes den 17
oktober 2012 (nedan, kallad,den aktuella formgivningen) for en “packing device”,
for vilken foljandetavbildningar har ingetts:
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v

2 Kl ~ en dispenser for omslagspapper som ér tillverkad enligt denna
for utformad pa foljande sétt:

% en konkurrerande produkt som klaganden anser gor intrang i

de mgivningen, vilken avbildas pa foljande sétt:
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Motparten anser att den aktuella formgivningen &ar ogiltig, eftersom samtliga
detaljer fran formgivningen uteslutande ar betingade av produktens tekniska
funktion. Motparten vackte — efter att ha medgett yrkandet om
forbudsforelaggande — genkaromal mot talan om information och faststallande av
skadestandsansprak och yrkade att klagandens gemenskapsformgivning skulle
ogiltigforklaras.

Landgericht har — savitt relevant — bifallit klagandens talan4och avvisat
genkaromalet. Landgericht fann att den aktuella formgivningens utseende inte
uteslutande var betingat av produktens tekniska funktion, eftersom det fanns
manga olika utformningsalternativ. Motparten éverklagade, till @berlandesgericht
som genom dom av den 27 juni 2019 ogiltigférklarade, “dens,aktuella
formgivningen i 6verensstaimmelse med genkaromaletoch saledes ogillade talan, i
den man den inte avgjorts pa grund av medgivandet. Oherlandesgericht fann att
samtliga detaljer som dr kannetecknande for @en aktuella fermgivningen &r
betingade av produktens tekniska funktiofiy, Samtliga’detaljer framgar av
patentspecifikationen EP 2 897 793 som klaganden, gjort ahsprak pa och forklaras
i denna som tekniskt fordelaktiga. Nagon annan bedémning foljer inte heller av
hur produkten presenteras i reklamen.“Aven harsframhalls de tekniska fordelarna.

Det saknarthetydelse att det finns alternativa utformningsmaojligheter. 1 den del
dessa,genomfor'samma tekniska l6sning har klaganden latit skydda ett stort antal
tankbarautformningsmojligheter. Det var just ett sadant tillvagagangssatt som var
anledningen®till att EU-domstolen i domen i malet DOCERAM inte fann att det
enbart var tillrackligt att det fanns alternativa utformningsmojligheter.

Klaganden Overklagade denna dom till Bundesgerichtshof som upphédvde
Oberlandesgerichts dom och aterforvisade malet till Oberlandesgericht for ny
handlaggning och dom (BGH, dom av den 7 oktober 2020, | ZR 137/19 —
pappersdispenser —  ECLI:DE:BGH:2020:071020U1ZR137.19.0). Enligt
Bundesgerichtshof hade Oberlandesgericht tillmatt patentspecifikationen for stor
betydelse, gjort sig skyldig till en felaktig rattstillampning vid bedémningen av de
ytterligare omstandigheterna samt inte beaktat samtliga omstandigheter. Det
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foreligger inga tidigare empiriska erfarenheter som séger att dvervaganden som
har samband med den visuella aspekten inte spelade nagon roll vid valet av en
detalj i produktens utseende, vilken enligt en patenspecifikation &r nddvandig for
dess tekniska funktion. Oberlandesgericht skulle ha 6vervagt huruvida &ven
visuella 6vervaganden kan ha haft betydelse vid utformningen av tva komponenter
som ar sammanfogade med bajonettlas, eftersom detta mojliggor att den faktisk
salufoérda produkten utformas i tva farger. Oberlandesgericht maste dven beakta
att  klaganden innehar ett antal formgivningar for alternativa
utformningsmojligheter, genom vilka samma tekniska funktion kan uppnas som
genom den produkt som tillverkats enligt den aktuella formgivningen.

B)
Svaret pa tolkningsfragorna ar avgoérande for hur 6verklagandet ska avgoras.

Vad gdller betydelsen av alternativa formgivningar grundasiBundesgerichtshofs
beslut pa antagandet att det saknar betydelse att klaganden ‘dvembegér formskydd
for dessa alternativa formgivningar. Mot, detta, antagande? talar enligt
Oberlandesgerichts uppfattning EU-domstalens resonemang i, punkt 30 i domen i
malet DOCERAM. | namnda dom har EW-domstolenslagit fastatt skulle det finns
en risk att en ekonomisk aktor skulle kunna registrera flera‘olika tdnkbara former
av en produkt — som har sddanagdetaljer.i dessyutseende som uteslutande ar
betingade av en teknisk funktion — somygemenskapsformgivning och harigenom
erhalla ett i praktiken exklusivt skydd somymotsvarar det som ett patent erbjuder,
utan att uppfylla de villkar som@r knutna till ett patentskydd. | detta avseende
fann aven tribunalen i ett.mal, som uppvisar‘manga likheter att det &r nodvandigt
att beakta att de aktuella altegnativa, formerna var skyddade i egenskap av
gemenskapsformgivning, sasom, var, fallet med den omstridda formgivningen, och
saledes inte Kkunde “anses utgdra ‘tillgangliga alternativ for konkurrenterna
(tribunalens dom av den“d8 november 2020, T-574/19, Tinnus Enterprises LLC,
ECLI:EU:T:2020:543, fory narvarande anhdngigt vid EU-domstolen med
malnummer C-29/24,P, punkt 70 och féljande punkter).

Oberlandesgerieht anser att detta talar for att forekomsten av andra formgivningar
endast ska tillmatas liten betydelse vid den nddvandiga helhetsbedémningen om
den sem inpeharformgivningen aven aberopar formskydd for dessa.

Fragorna 2 oech 3 uppkommer oberoende av detta. Bundesgerichtshof har kritiserat
att Oberlandesgericht inte har provat huruvida den tvadelade utformning som
framgar av den aktuella formgivningen inte hade kunnat baseras pa évervagandet
att den majliggjorde en tillverkning av en tvafargad produkt i enlighet med
formgivningen. For denna uppfattning fran Bundesgerichtshof talar att ett sadant
utférande i tva farger inte ar betingat av den tekniska funktionen, vilket redan
styrks av den omstéandigheten att den omstridda produkten &r enférgad.
Oberlandesgericht stéller sig emellertid tveksam till detta resonemang, eftersom
nagot utforande i tva farger inte framgar av registreringen av formgivningen.
Detta skulle innebara att skyddet motiveras av en detalj som inte framgar av
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registreringen, nar denna uppenbarligen gor ansprak pa skydd oberoende av
fargsattningen.

Om fraga 2 ska besvaras jakande, uppkommer fragan vilken betydelse en
utformning i tva farger ska tillmatas med avseende pa skyddet for den aktuella
formgivningen. Om n&mligen den huvudsakliga grunden for valet av detaljerna ar
att mojliggora en utformning i tva farger och inte enbart produktens tekniska
funktion, forefaller det osékert huruvida formgivningar som inte ar tvafargade
omfattas av skydd.

[utelamnas]

[underskrifter]
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