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Mal C-472/21

Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
2 augusti 2021
Domstol som begéar férhandsavgérande:
Bundesgerichtshof (Tyskland)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
1 juli 2021
Modnsterinnehavare och klagande i hogsta instans:
Monz Handelsgesellschaft International mbH'& Co. KG
Klagande i forsta instans och motpart,i hdgsta instans:

Buchel GmbH& €o. Fahrzeugtechnik KG

Saken i det nationellaymalet

Direktiv 98/71 ‘om{monsterskydd — Bestandsdelar i en sammansatt produkt —
Undersidan avien sadel for cykel eller motorcykel — Tolkning av begreppet synlig
I den mening,som-avsesd artikel 3.3 i direktivet — Kriterier for beddmning av vad
som utgon ’normal anvandning” av en sammansatt produkt

Syfte med och rattslig grund for begaran om foérhandsavgoérande

Tolkning av unionsrétten, artikel 267 FEUF

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgorande

1)  Ska en bestandsdel som svarar mot ett monster anses vara “synlig” i den
mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 98/71/EG, néar det &r objektivt
mojligt att se monstret nar bestandsdelen ar infogad i produkten eller ska
synligheten beddmas under vissa anvandningsbetingelser eller ur en viss
betraktelsevinkel?
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2)  For den handelse att den forsta fragan ska besvaras sa, att synligheten ska
beddmas under vissa anvandningsbetingelser eller ur en viss
betraktelsevinkel:

a)  Galler for beddmning av vad som avses med slutanvandarens “normala
anvandning” av en sammansatt produkt i den mening som avses i
artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71/EG den anvéndning som
tillverkaren av bestandsdelen eller av den sammansatta produkten har
avsett eller ska man utga fran slutanvandarens normala anyandning av
den sammansatta produkten?

b)  Enligt vilka kriterier ska det bedémas om slutanvandarens anvandning
av en sammansatt produkt dr “normal” i den mening Som avses i
artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71/EG?

Anford internationell ratt
Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialeatter, (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights, Trips-avtalet), sarskilt artikel 26

Anfdrda unionsbestammelser

Europeiska unionens stadga-em de grundldggande rattigheterna (nedan kallad
stadgan), sarskilt artikel 17

Europaparlamentets«ch radetsidirektiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om
monsterskydd (EGT.L 28951998, s3,28), sarskilt artikel 3.2 och 3.4

Anforda nationellasdbestammelser

Gesetz,liber,dengrechtlichen Schutz von Design (lagen om rattsligt monsterskydd,
nedan kallad DesignG), sarskilt 1 § punkt 4 och 4 §

Kortfattadwredogorelse for de faktiska omstandigheterna och forfarandet i
det nationella’malet

Monstefinnehavaren har sedan ar 2011 monster nr 40 2011 004 383-0001
registrerat vid Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och
varumérkesmyndigheten) for produkterna sadlar for cyklar och motorcyklar, med
endast nedanstaende atergivning vilken visar undersidan av en sadel:
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Klaganden ansokte den 27 juli 2026, om,att monstret skulle forklaras ogiltigt.
Klaganden har gjort géllande att‘'monstret inte Uppfyller skyddskraven nyhet och
sarpragel. Framfor allt ar skydd enligt 4 8§yDesignG uteslutet, eftersom det som
bestdndsdel i de sammansatta predukterna,\’cykel” och “motorcykel” inte &r
synligt vid normal anvéndning.

Avdelningen  for,, monsterskydd/ inom den tyska patent- och
varumarkesmyndigheten avslog ansokan. Vid klagandens dverklagande av detta
beslut forklarade Bundespatentgericht (den federala patentdomstolen) monstret
ogiltigt. Motidetta,senare beslut riktar sig monsterinnehavarens éverklagande.

Kortfattad redogorelse Tor skalen till att forhandsavgdrande begars

Huruvida éverklagandet ska beviljas beror pa tolkningen av artikel 3.3 och 3.4 i
direktiv298/74, som genom 4 § jamford med 1 § punkt 4 DesignG har inforlivats
med nationell ratt.

Enligt artikel 3.3 i direktiv 98/71 ska ett monster som anvands pa eller ingar i en
produkt som utgdr en bestandsdel i en sammansatt produkt betraktas som nytt och
sarpraglat endast i den man a) bestandsdelen, nar den har infogats i den
sammansatta produkten, forblir synlig vid normal anvéndning av denna och b)
sadana synliga detaljer i bestandsdelens maonster i sig uppfyller kraven pa nyhet
och sarpragel. Enligt artikel 3.4 i direktiv 98/71 avses med normal anvandning”
enligt punkt 3 a slutanvandarens anvandning, varvid underhall, service och
reparationsarbeten undantas.
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Tolkningen av begreppen normal anvéndning och synlig i artikel 3.3 och 3.4 i
direktiv 98/71 &r inte entydig och behdver darfor fortydligas av Europeiska
unionens domstol.

Av de unionsrattsliga bestimmelserna kan man namligen inte pa otvetydigt satt
utlasa om kravet pa “synlighet” av bestandsdelen i en sammansatt produkt “vid
normal anvandning av denna” avser en inskrankning till  vissa
anvandningsbetingelser och en viss betraktelsevinkel eller om det &r tillrackligt att
det objektivt sett & maojligt att kanna igen monstret nar bestandsdelen ar infogad i
produkten. Det ar pa detta som den forsta tolkningsfragan soker svarg

Bundespatentgericht fann att det kravs att bestdndsdelen inem ramen for
slutanvéndarens normala anvéndning alltjamt ar “synlig”. forsanvandarensyeller
annan person. Om man tolkar ”synlig” som “mojligfatt iaktta™p, Skulle “det
visserligen vara tillrackligt att den normalt 6ppna och dnte ‘dolda, undersidanyav en
cykelsadel — till skillnad fran en bestandsdel som ar fullstandigt infogad i en
sammansatt produkt — &ven vid normal anvéndnifg,kan sesigenom att helt enkelt
betraktas underifran eller atminstone delvis utifran."Man bér deck inte inrikta sig
pa foremalet for ansokan utan pa anvandningen‘av den sammansatta produkten.
Undersidan av en cykelsadel ar emellertid vid, slutanvéndarens normala
anvandning av den sammansatta produkten “cykel” varken“synlig for denne eller
for andra.

Genom Overklagandet gors gallande att det, forratten till skydd ar tillrackligt att
monstret kan identifieras nar bestandsdelen @r infogad i produkten. Osynligt blir
det forst ndr monstret sssomidel av den'sammansatta produkten i den utformning
som denna pa utsidan har vidynormal anvandning — &r helt dolt. Det saknar
betydelse om maénstret “lattwkan“ses ur en uppgivet typisk vinkel mot den
sammansatta qrodukten eller ‘om“man for detta maste inta en ovanlig
kroppsstallning. Det kan hékvid inte rora sig om synlighet under vissa
forutsattningar (avseende anvandningen) eftersom mycket sma bestandsdelar
endast kanyurskiljasipa nara hall och rorliga delar endast nar de &r stillastaende.

Den hanskjutande damstolen hyser tvivel i fraga om riktigheten av denna tolkning
av. artikel3:3,i direktiv 98/71.

Tillkomsthisterien bakom direktiv 98/71 visar pa det snavt begransade syftet med
regleringen,mamligen att genom en sérskild ordning undanta inre bestandsdelar i
fordon', fran monsterskyddet. Syftet &ar att motverka ett missbruk av
monsterskyddet som gar ut pa att skapa monopol pa bestandsdelar som inte &r
synliga ndr de &r infogade i produkten.

Dessa aspekter omnamns emellertid inte i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 och
heller inte i sk&len i detta. Det kan inte Kklart utldsas vad dessa bestammelser i
direktivet syftar till.

Bestdmmelserna i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71 har kritiserats i doktrin. De
har inte ansetts passa in i regelverket, eftersom de inte tar fasta pa monstrets form
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utan pa anvandningen av den produkt som ar forsedd med monstret. De strider
darmed mot principen att ett monster ska klassificeras som skyddat redan da det
registreras och de inkraktar pa omraden som har ett grundlagsskydd, i synnerhet
pa skyddet for immateriell egendom i enlighet med artikel 17.1 forsta och tredje
meningen och 17.2 i stadgan. De star dessutom i ett spanningsforhallande till
artikel 26.2 i Trips-avtalet, som ar tillamplig dven i Europeiska unionen.

Dessa argument skulle kunna tala fér en sndv tolkning av artikel 3.3 och 3.4 i
direktiv 98/71.

Det dr dock oklart om den tolkning av artikel 3.3 i direktiv 98/71 som fcresprakas
i dverklagandet har tackning i lydelsen. Det stammer visserligenyatt vedertagen
betydelse i normalt brakbruk av ordet synlig talar for ett objektivtisynsattysom
hanfor sig till mojligheten att kunna se ett foremal./Med resonemanget “att
definitionen av begreppet normal anvandning i artikel 3.3 och 3.4 i"direktiv,98/71
I sin forsta del (”slutanvandarens anvandning”) endasttanger den sammansatta
produktens yttre utseende, som ska ses som en hélhet, och tsin ‘andraadel ("vilket
... utesluter underhall, service och reparationsatbeten’)endast utesluter de vinklar
ur vilka man skulle kunna blicka in i denesammansatta preduktens inre, beaktas
det inte att formuleringen normal anvéandningii artikeh3.3wa i direktiv 98/71 inleds
med ordet “vid”. Denna kombination inem satsledet talar for att man ska utga fran
monstrets synlighet vid anvandnings

Om den forsta tolkningsfragan ska besvarasisa, att det for “synlighet” i den
mening som avses i artikel 3.3y 1"direktiv, 98/71 inte bara & den objektiva
mojligheten att kanna igen ménstret'narbestandsdelen ar infogad i produkten som
ar gallande, utan attyocksa vissa anvandningsbetingelser eller betraktelsevinklar
ska beaktas, infinher sig*féljdfragan./om det for att bedoma en slutanvandares
”normala anvan@ning™av en sammansatt produkt i den mening som avses i artikel
3.3 och 3.4 i ‘direktivet anden apvandning som tillverkaren av bestandsdelen eller
av den sammansatta produkten har avsett eller om det ar slutanvéndarens vanligt
forekommande .anvandning av den sammansatta produkten som &r avgoérande. Det
ar pa detta som denyandra tolkningsfragan led a soker svar.

Bundespatentgericht har angett att det ar slutanvandarens normala anvéndning av
den sammansattasprodukten som &r avgorande, vilket utesluter underhall, service
ochyreparationsarbeten. Slutanvéndare ar bara den som framfor cykeln, men inte
en person som skjutsas eller en tredje person som ser pa cykeln. Det som
tillverkaren ser som ”normal anvéndning” av en cykel dr dess anvandning som
fortskaffningsmedel, vilket omfattar framforandet samt pa- och avstigning. |
namnda fall &r sadelns undersida helt skymd av dess dversida och kantstycken.
Synlig blir den forst vid ett betraktande “underifran™, vilket férvisso inte ar vanligt
forekommande. Forvaring och transportering av cykeln, varvid sadelns undersida
kan bli synlig, sker fore eller efter den normala anvandningen, men ingar inte i
denna.
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Den hanskjutande domstolen kan inte ansluta sig till denna asikt. Det kan av de
unionsrattsliga bestdmmelserna inte entydigt utldsas om en anvédndning som
avsetts av tillverkaren av bestandsdelen eller av den sammansatta produkten ar
vad som avses eller om det &r slutanvédndarens normala anvandning av den
sammansatta produkten.

Av domstolens fasta rattspraxis foljer att unionsbestammelserna ska tolkas och
tillampas pa ett enhetligt satt mot bakgrund av de olika versionerna pa samtliga
unionssprak. | handelse av bristande Gverensstimmelse mellan olika
sprakversioner av en unionsrattslig text, ska den aktuella bestammelsen tolkas
med hansyn till systematiken i och dndamalet med de foreskrifter,i vilka,den ingar
(se dom av den 8 oktober 2020, Combinova, C-476/19, EU:C:2020:802;, punkt
31). Den engelska sprakversionen (“normal use”), liksom defwfranska (une]
utilisation normale”), den spanska (”la utilizacion normal™), den, italienska (*la
normale utilizzazione”) och den nederlédndska (“normaal gebruik™),“av artikel 3.3
a och 3.4 i direktiv 98/71 talar for att det i den tyska sprakversionen, anvanda
begreppet bestimmungsgemal (normal anvandning)ska tolkas som “nermal” eller
“vanligt forekommande”.

Dérutdver kan definitionen av begreppet normal anvandning 1 artikel 3.4 i direktiv
08/71 forstas sa att lagstiftaren i ‘Princip ansadg att varje anvandning fran
slutanvéndarens sida &r normal ochrdérfonbedomdeatt endast de i bestammelsen
angivna undantagen behdvde regleras. Emellertid,saknas det fortydligande ordet
“varje” i den tyska texten awv.direktivet. Samma sak galler dven i frdga om de
ovriga angivna sprakversionernay, Varken \skal 12 eller systematiken i och
tillkomsthistorien bakom direktivey, 98/74¢ ger harvidlag nagra ytterligare
indikationer.

Som argumentdér en koppling tillslutanvandarens normala anvandning anfors att
en sadan tolkning skulle ‘minimera bestammelsens anvandningsomrade och skulle
vara till@férdel for monsterskyddet, sarskilt om man maste beakta alla
anvandningar som inte ar fullstdndigt atypiska eller uppenbart konstruerade.

Om man vill utgd fran den av tillverkaren avsedda anvandningen maste man ha i
atanke “att ‘tillverkaren av bestandsdelen och tillverkaren av den sammansatta
produktentinte nédvandigtvis ar densamma. Saledes kan ett skydd uteslutas dven
pa Wgrund, av. att tillverkaren av den sammansatta produkten anvander
bestandsdelen pa annat satt &n vad tillverkaren av bestandsdelen avsett. Detta
forhallande talar for att man ska utga fran avsikten hos tillverkaren av
bestandsdelen, vilken i regel antingen sjalv & monsterinnehavare eller tillverkar
bestandsdelen med innehavarens samtycke.

Till sist infinner sig fragan enligt vilka bestammelser som det ska faststéllas
huruvida slutanvéndarens anvandning av en sammansatt produkt ar ’normal” i den
mening som avses i artikel 3.3 och 3.4 i direktiv 98/71. Det &r pa detta som den
andra tolkningsfragan led b soker svar.
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sammansatta produkten som &r avgorande eller om, och i sa fall under vilka
betingelser, dven ytterligare anvandningsomraden ska beaktas. Darutéver
uppkommer fragan om en “normal anvandning” &r begréansad till vad som direkt
tjanar ett eller flera anvandningssyften eller om &dven annat som indirekt &r
forbundet harmed ska medraknas.

For en vidare tolkning av begreppet normal anvéndning talar artikel 3.4 i direktiv
98/71. Lagstiftaren har uppenbarligen utgatt fran att underhall, service och
reparationsarbeten i princip raknas in i normal anvandning, eftersom de i artikeln
angivna undantagen annars inte hade behdvt anges.

Dessutom skulle en vid tolkning av ndmnda begrepp minimerawerkan av artikel
3.3 i direktiv 98/71, som inte ansetts passa in i regelverket. Daremet skulle“en
snav tolkning av begreppet medféra en mer omfattande sarbehandling av
innehavare av monster avsedda att appliceras pa bestandsdelar av sammansatta
produkter jamfort med innehavare av andra monster. | doktein féresprakas darfor
ett beaktande av all anvandning som inte ar fullstandigt atypisk eller uppenbart
konstruerad.



