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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
HENRIK SAUGMANDSGAARD QOE
foredraget den 28 september 2017"

Forenade malen C-397/16 och C-435/16

Acacia Srl
mot
Pneusgarda Srl, i konkurs
Audi AG
(begdran om forhandsavgorande fran Corte d’appello di Milano (Appelationsdomstolen i Milano)
(Italien))
och
Acacia Srl,
Rolando D’Amato
mot
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

(begédran om forhandsavgorande fran Bundesgerichtshof (Federala hogsta domstolen) (Tyskland))

"Begédran om forhandsavgorande — Forordning (EG) nr 6/2002 — Gemenskapsformgivningar —
Artikel 110.1 — Undantag fran skydd — Tillaten anvindning — Reservdel — Bil-filg — Begreppet
‘bestandsdel i en sammansatt produkt’ — Avsaknad av krav pd att reservdelens form ska bestimmas av
den sammansatta produktens utseende — Omfattande liberalisering av marknaden for reservdelar —
Anviandningskrav i syfte att tillata reparation av den sammansatta produkten sa att den aterfar sitt
ursprungliga utseende — Skyddsatgérder som ska vidtas av en tillverkare eller sdljare som inte dr
innehavare av formgivningen — Omsorgsplikt betraffande iakttagandet av anvéndarvillkor fo6r anvéndare
i efterfoljande led”

I. Inledning

1. La Corte dappello di Milano (Appelationsdomstolen i Milano) (Italien) och Bundesgerichtshof
(Federala hogsta domstolen) (Tyskland) har till domstolen inkommit med var sin begiran om
forhandsavgorande avseende tolkningen av artikel 110.1 i radets férordning (EG) nr 6/2002 av den
12 december 2001 om gemenskapsformgivning.*

2. Respektive begiran om forhandsavgorande har framstillts i & ena sidan malet Acacia Srl och
Pneusgarda Srl, i konkurs, mot Audi AG och, & andra sidan, malet Acacia och Rolando D’Amato mot
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (nedan kallat Porsche), angdende Acacias tillverkning och marknadsforing
av kopior av filgar, vars gemenskapsmonster innehas av Audi och Porsche.

1 Originalsprék: franska.
2 EGTL 3, 2002, s. 1.
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3. De hinskjutande domstolarnas fragor har till syfte att fa faststéllt huruvida Acacia, inom ramen for
malen vid de hédnskjutande domstolarna, kan gora géllande den reparationsklausul som foreskrivs i
artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. I denna klausul anges ett undantag fran skyddet for
gemenskapsformgivningar, avseende reservdelar som anvinds for att mojliggora reparation av en
sammansatt produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.

4. Jag kommer i huvudsak att foresla att domstolen ska besvara dessa fragor enligt foljande: For det
forsta ska de av Acacia tillverkade filgarna omfattas av denna reparationsklausul om de anvinds for
att mojliggora reparation av bilar sa att de aterfar sitt ursprungliga utseende. Vidare far en tillverkare
eller leverantor av falgar, sisom Acacia, gora géillande denna klausul om de uppfyller en omsorgsplikt
avseende huruvida anviandarna i senare led iakttar de ovanndmnda anvindarvillkoren.

II. Tillimpliga bestimmelser

A. Forordning nr 6/2002

5. Skal 13 i forordning nr 6/2002, i vilket reparationsklausulerna i denna foérordning respektive i
direktiv 98/71/EG om monsterskydd® namns, har féljande lydelse:

"En fullstindig tillndrmning av medlemsstaternas lagar kunde inte uppnas genom direktiv [98/71] ndr
det giller anvindning av skyddade formgivningar for att mojliggora reparation av en sammansatt
produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende, nir formgivningen anvidnds for eller ingér i en
produkt som utgér en bestandsdel i en sammansatt produkt pa vars utformning den skyddade
formgivningen beror. Som ett led i forlikningsforfarandet for detta direktiv atog sig [Europeiska]
kommissionen att analysera foljderna av bestimmelserna i direktivet tre ar efter direktivets
genomforandedag, i synnerhet for de industrisektorer som berdrs mest. Under dessa omstdndigheter
bor skydd i form av gemenskapsformgivning inte erhallas for en formgivning som anvinds for eller
ingdr i en produkt som utgor en bestandsdel i en sammansatt produkt pa vars utformning
formgivningen beror och som anvinds for att mojliggora reparation av en sammansatt produkt sa att
den aterfar sitt ursprungliga utseende, forrdn [Europeiska unionens rad] har beslutat om sin hallning
i frigan pa grundval av ett forslag fran kommissionen.”

6. Artikel 3 i férordningen innehaller f6ljande definitioner:

”

a) formgivning: en produkts eller en produktdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjélva
produkten och/eller i produktens ornament och som sirskilt kan vara linjer, konturer, farger,
form, ytstruktur och/eller material,

b) produkt: alla industriellt eller hantverksméssigt framstéllda foremal, inklusive delar som skall
hopmonteras till en sammansatt produkt, forpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och
typografiska typsnitt, dock med undantag av datorprogram,

¢) sammansatt produkt: en produkt som bestar av flera utbytbara bestandsdelar, s& att produkten kan
tas isdr och ater hopfogas.”

7. I artikel 4 i forordning nr 6/2002, som har rubriken "Skyddskrav”, foreskrivs foljande:

”1. En formgivning skall skyddas som en gemenskapsformgivning i den méan den ar ny och sarpriglad.

3 Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om ménsterskydd (EGT L 289, 1998, s. 28).
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2. En formgivning av eller som ingar i en produkt som utgor en bestandsdel i en sammansatt produkt
skall endast betraktas som ny och sérpriglad i den man

a) bestindsdelen, ndr den har infogats i den sammansatta produkten, forblir synlig vid normal
anvdndning av denna, och

b) saddana synliga detaljer i bestandsdelen i sig uppfyller kraven pa nyhet och sérpragel.

3. Med "normal anvdndning” enligt punkt 2 a avses slutanviandarens anvéndning, dock inte underhall,
service och reparationsarbeten.”

8. Artikel 19.1 i denna forordning, med rubriken "Rittigheter knutna till gemenskapsformgivningar”,
har f6ljande lydelse:

"En registrerad gemenskapsformgivning skall ge innehavaren ensamritt att anvidnda den och att hindra
tredje man fran att utan hans samtycke anvinda den. Med anvéndning enligt denna bestimmelse avses
sarskilt att tillverka, bjuda ut, sldppa ut pa marknaden, importera, exportera eller anvinda en produkt
som formgivningen ingar i eller anvinds for eller att lagerhélla en sadan produkt for saddana andamal.”

9. I artikel 21 i denna foérordning, som har rubriken "Konsumtion av rattigheter”, foreskrivs foljande:

"Rattigheter som &r knutna till en gemenskapsformgivning skall inte utstrackas till att omfatta
handlingar som roér en produkt i vilken en formgivning inom gemenskapsformgivningens
skyddsomfang ingar som en del eller for vilken formgivningen anvénds, om produkten har sldppts ut
pa marknaden i gemenskapen av innehavaren av gemenskapsformgivningen eller med dennes
samtycke”.

10. I artikel 110 i férordning nr 6/2002, som har rubriken "Overgdngsbestimmelse”, féreskrivs
foljande:

”1. Till dess att dndringar i denna forordning har trétt i kraft efter forslag fran kommissionen i drendet
skall skydd i form av gemenskapsformgivning inte atnjutas for en formgivning som utgor en
bestindsdel i en sammansatt produkt och som anvénds enligt artikel 19.1 for att mojliggora reparation
av denna sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.

2. Det forslag fran kommissionen som avses i punkt 1 skall lamnas in samtidigt med de é@ndringar som
kommissionen foreslér i drendet i enlighet med artikel 18 i direktiv 98/71/EG och skall beakta dessa
andringar.”

B. Italiensk rdtt

11. I artikel 241 i Decreto legislativo, n. 30, Codice della proprieta industriale (lagstiftningsdekret nr 30
om industriell och immateriell dganderitt), av den 10 februari 2005 (GURI nr 52, av den 4 mars 2005),
i dess lydelse enligt Decreto legislativo, n. 131 (lagstiftningsdekret nr 131), av den 13 augusti 2010
(GURI nr 192, av den 18 augusti 2010), som har rubriken "Ensamritt till bestandsdelar i sammansatta
produkter” foreskrivs foljande:

"Fram till dess att &ndringar till ... [98/71] antas pa forslag fran kommissionen i enlighet med
bestimmelserna i artikel 18 i direktivet far ensamritt till bestandsdelarna i en sammansatt produkt
inte aberopas for att hindra tillverkning och forséljning av sddana bestindsdelar for att reparera en
sammansatt produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.”
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II1. Malen vid de hinskjutande domstolarna och tolkningsfragorna

A. Mal C-397/16
12. Audi dr innehavare av flera gemenskapsformgivningar for aluminiumfalgar.

13. Audi anser att vissa modeller av kopierade aluminiumfilgar av market WSP Italy, som tillverkats av
Acacia och salts av en oberoende aterforsdljare Pneusgarda, utgdr intrdng i de
gemenskapsformgivningar som Audi dr innehavare av. Audi vickte séledes talan mot Acacia och
Pneusgarda vid Tribunale di Milano (domstolen i Milano, Italien) med yrkande om att den domstolen
skulle konstatera overtradelsen och forbjuda den verksamhet som bedrevs av Acacia och Pneusgarda,
det vill sdga tillverkaren respektive aterforsiljaren av de aktuella produkterna. Pneusgarda gick i
konkurs under forfarandets gang.

14. Genom dom nr 2271/2015 av den 27 november 2014 bifoll namnda domstol Audis talan och slog
fast att Acacias affirsverksamhet i form av import, export, tillverkning och marknadsforing av samt

reklam for kopierade filgar utgjorde ett intrang i de sex gemenskapsmonster som Audi hade aberopat
skydd for.

15. Acacia overklagade denna dom vid den hénskjutande domstolen och gjorde gillande att de félgar
som den tillverkar omfattas av reparationsklausulen i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.

16. Den hinskjutande domstolen har understrukit att avgérandet i malet vid den domstolen beror pa
tolkningen av artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Den har preciserat att den anser att de omtvistade
falgarna omfattas av den reparationsklausul som foreskrivs i denna bestimmelse.

17. Under dessa omstidndigheter beslutade Corte d’appello di Genova (Appellationsdomstolen i Genua)
att forklara malet vilande och att stélla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1. Utgor 1) principerna om fri rorlighet for varor och tjanster; 2) principerna om effektiva
unionsrittsliga konkurrensregler och liberalisering av den inre marknaden; 3) principerna om
unionsrittens dndamalsenliga verkan och enhetliga tillimpning i hela unionen och 4) unionens
sekundarrattsliga bestimmelser sasom direktiv 98/71, i synnerhet dess artikel 14, artikel 1 i
[kommissionens forordning (EU) nr 461/2010 av den 27 maj 2010 om tillimpningen av
artikel 101.3 i fordraget om Europeiska unionens funktionssétt pa grupper av vertikala avtal och
samordnade forfaranden inom motorfordonssektorn (EUT L 129, 2010, s. 52)] och [Foreskrifter
nr 124 fran Forenta nationernas ekonomiska kommission for Europa (FN/ECE) — Enhetliga
bestimmelser om typgodkdnnande av hjul for personbilar och deras slipvagnar] hinder fér en
tolkning av artikel 110 i forordning nr 6/2002, som innehéller reparationsklausulen, enligt vilken
en kopierad filg som i estetiskt hidnseende ar identisk med den fabriksmonterade originalfilgen
och som ar typgodkidnd i enlighet med ndmnda foreskrifter nr 124 inte omfattas av begreppet
bestandsdel i en sammansatt produkt (bil), vilken kan anvindas for att reparera bilen si att den
aterfar sitt ursprungliga utseende?

2. Om den forsta fragan besvaras nekande, utgoér bestimmelserna om industriella réttigheter till
registrerade monster, vid en avvdgning mellan de intressen som anférs i den forsta fragan, da
hinder for att tillimpa reparationsklausulen pa kopierade komplementira produkter som kunden
fritt kan vélja, eftersom reparationsklausulen ska tolkas restriktivt, varvid den endast omfattar
reservdelar med bunden form, det vill sdiga bestdndsdelar vilkas form é&r faststilld pa ett
huvudsakligen oforanderligt sdtt i forhallande till den sammansatta produktens utseende, och inte
omfattar andra bestandsdelar som kan betraktas som utbytbara och fritt kan monteras efter
kundens tycke och smak?
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3. Om [den andra fragan] besvaras jakande, vilka atgérder ska tillverkare av kopierade filgar da vidta
for att sdkerstilla laglig marknadsforing av produkter som anvinds for reparation och for att
aterstélla den sammansatta produktens ursprungliga utseende?”

B. Mal C-435/16
18. Porsche dr innehavare av flera gemenskapsformgivningar av fordonshjul.

19. Acacia, vars verkstillande direktor, Rolando D’Amato, dven han ar motpart i maélet vid den
hianskjutande domstolen, tillverkar félgar for turistbilar som produceras av flera biltillverkare. Dess
produktutbud omfattar lattmetallfilgarna "W1050 Philadelphia”, "W1051 Tornado Silver”, "W1054
Saturn” och "W1053 Helios Silver”, vilka utgoér kopior av gemenskapsformgivningar som Porsche
innehar. Acacias varumérke "WSP Italy” och angivelsen "Not O.E.M” har anbringats pa de filgar som
bolaget tillverkar.

20. Acacia erbjuder sina ldttmetallfdlgar till forsédljning pa sin webbplats "www.wspitaly.com” som i
Tyskland finns tillgdnglig pa tyska. Pa denna webbplats som riktar sig till slutanviandare kan filgarna
kopas styckvis eller i storre antal. P4 webbplatsen finns dven en anvisning pa engelska om att det ror
sig om kopior av reservhjul eller halvkopior av reservhjul, vilka ar fullt kompatibla med de angivna
fordonen och uteslutande avsedda for reparation av dessa, i syfte att ge dem dess ursprungliga
utseende. Nar det giller lattmetallfilgar avsedda for Porsche-bilar har Acacia angett att det gor sig om
utbytesfilgar som endast kan anvéindas pa Porsche-bilar.

21. Eftersom lattmetallfidlgarna "W1050 Philadelphia”, "W1051 Tornado Silver”, "W1054 Saturn” och
"W1053 Helios Silver” utgor intrdng i de gemenskapsformgivningar som Porsche innehar, viackte detta
bolag talan vid Landgericht (regional domstol, Tyskland) och yrkade att den domstolen skulle férbjuda
Acacias tillverkning och marknadsforing av de omtvistade falgarna.

22. Acacia och dess verkstillande direktor gjorde géllande att de omtvistade fdlgarna &r reservdelar
som anvinds for reparation av skadade Porsche-bilar, varfor de i enlighet med artikel 110.1 i
forordning nr 6/2002 ar uteslutna fran det skydd som de formgivningar som Porsche innehar ger.

23. Landgericht (regional domstol) slog fast att Porsches talan var vilgrundad. Da Acacias och dess
verkstéillande direktors overklagande i andra instans avvisades, Overklagade de, med
appellationsdomstolens godkdnnande, domen till den hénskjutande domstolen

24. Den hiénskjutande domstolen har anfort att utgdngen i Acacias och dess verkstéllande direktors
mal om oOverklagande beror pa tolkningen av artikel 110.1 i féorordning nr 6/2002. Den har i detta
hianseende preciserat att den dr bendgen att anse att de bestandsdelar vars form inte dr en foljd av
varans art, sasom de filgar som ar aktuella i forevarande mal, inte omfattas av tillimpningsomradet
for den reparationsklausul som faststills genom denna bestimmelse.

25. Bundesgerichtshof (Hogsta domstolen i Tyskland) har mot bakgrund av dessa omsténdigheter
beslutat att vilandeférklara mélet och stilla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1. Ska tillimpningen av skyddsmekanismer i den mening som avses i artikel 110.1 i férordning (EG)
nr 6/2002 begrdnsas till bestidndsdelar vars form slutgiltigt &r beroende av den sammansatta
produktens utseende, vilket far till konsekvens att kunderna inte har mojlighet att fritt vilja
produkt, sasom félgar fér motorfordon?
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2. For det fall fraga 1 besvaras nekande:

Ar de skyddsmekanismer i den mening som avses i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 endast
tillampliga pa erbjudanden som avser produkter med identiska utformningar, ndrmare bestamt
farg- och storleksmadssigt identiska med de ursprungliga produkterna?

3. For det fall fraga 1 besvaras nekande:

Gller den begransning som foreskrivs i artikel 110.1 i férordning (EG) nr 6/2002 for leverantoren
av en produkt som utgor intrang i den aktuella formgivningen endast ndr denna leverantor
objektivt sédkerstiller att produkten uteslutande forvdarvas i reparationssyfte och inte i andra
syften, exempelvis for uppgradering eller specialanpassning av den sammansatta produkten?

4. For det fall fraga 3 besvaras jakande:

Vilka atgirder ska leverantoren av en produkt som i princip utgdr intrang i den aktuella
formgivningen vidta for att objektivt sédkerstdlla att dennes produkt endast forvdrvas i
reparationssyfte och inte i andra syften, exempelvis for uppgradering eller specialanpassning av
den sammansatta produkten?

a) Ar det tillrickligt att leverantéren redan i férsiljningsbroschyren informerar om att produkten
endast sdljs i reparationssyfte, namligen for att den sammansatta produkten ska &terfa sitt
ursprungliga utseende eller,

b) ar det nodvindigt att leverantoren tillhandahaller produkten under forutsittning att mottagaren

(ndringsidkare och konsumenter) skriftligen forklarar att den kommer att anvinda produkten
enbart i reparationssyfte?”

IV. Forfarandet vid domstolen

26. Respektive begidran om forhandsavgorande registrerades vid domstolens kansli den 18 juli 2016 i
mal C-397/16 och den 4 augusti 2016 i mal C-435/16.

27. I mal C-397/16 har Acacia, Audi, den italienska, den tyska och den nederldndska regeringen samt
kommissionen inkommit med skriftliga yttranden.

28. 1 mal C-435/16 har Acacia, Ronaldo D’Amato, Audi, den tyska, den italienska och den
nederldndska regeringen samt kommissionen inkommit med skriftliga yttranden.

29. Domstolens ordférande beslutade den 25 april 2017 att forena de tva malen vad giller det muntliga
forfarandet samt domen.

30. Acacia och Ronaldo D’Amato, Audi, Porsche, den italienska, den tyska och den franska regeringen
samt kommissionen yttrade sig vid forhandlingen den 14 juni 2017.

V. Bedomning

31. Forevarande mal ror den reparationsklausul som faststills i artikel 110.1 i féorordning nr 6/2002
avseende reservdelar som anvinds for att reparera en sammansatt produkt. Som jag kommer att
forklara nedan, var detta undantag fran skyddet for gemenskapsformgivningar foremal for mycket
debatt under det lagstiftningsforfarande som foregick antagandet av denna foérordning.
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32. For att underldtta forstaelsen av de centrala fragorna i detta maél, kommer jag att borja med att
beskriva existensberittigandet av denna reparationsklausul, vilken har till syfte att medféra en
omfattande liberalisering av marknaden for reservdelar (avsnitt A).

33. Den andra tolkningsfragan i mal C-397/16 och den forsta tolkningsfragan i méal C-435/16 har till
syfte att fa faststdllt huruvida riackvidden av det undantag som faststills i artikel 110.1 i férordning
nr 6/2002 ar begriansad till bestandsdelar vars form &r beroende av den sammansatta produktens
utseende. Jag kommer att foresla att domstolen ska besvara dessa tolkningsfragor nekande eftersom
det var nodvindigt att ta bort detta krav for att uppna en politisk 6verenskommelse i radet om
antagandet av denna forordning (avsnitt B).

34. Den andra tolkningsfragan i mal C-435/16 har till syfte att faststdlla huruvida rdckvidden av
artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 ska vara begrdnsad till reservdelar som é&r identiska med
ursprungsdelarna, bland annat firg- och storleksmaéssigt. Jag kommer att foresld att domstolen ska
besvara denna fraga jakande. Jag kommer &ven, i detta sammanhang, att prova kravet pa att
formgivningen ska utgora en ”bestandsdel i en sammansatt produkt” samt kravet pa att reservdelen
ska anvédndas for att reparera den sammansatta produkten (avsnitt C).

35. Den tredje tolkningsfragan i mal C-397/16 samt den tredje och den fjarde tolkningsfragan i
mél C-435/16 avser de forebyggande atgiarder som ska vidtas av en tillverkare eller en leverantor av
reservdelar som onskar &beropa artikel 110.1 i forordning nr 6/2002.

36. 1 detta hdnseende foreslar jag att domstolen ska besvara fragorna sa att tillverkaren eller
leverantoren av en bestandsdel i en sammansatt produkt ska uppfylla sin omsorgsplikt betraffande att
anvdndarna i efterfoljande led iakttar de anvéndarvillkor som faststélls i artikel 110.1 i foérordning
nr 6/2002. Denna omsorgsplikt innebdr dels att tillverkaren eller leverantéren ska informera koparen
om att den berorda bestiandsdelen innehaller en formgivning som vederboérande inte dr innehavare av
och att denna del uteslutande é&r avsedd att anvindas enligt de villkor som anges i denna
bestammelse, dels att personen forlorar rdtten att aberopa den om han eller hon visste eller rimligen
kunde ha vetat att reservdelen inte skulle anvidndas i enlighet med dessa villkor (avsnitt D).

37. Det ska preciseras att de svarselement som saledes faststillts kommer att gora det mojligt att svara
pa den forsta tolkningsfragan i méal C-397/16 sa att en bil-falg ska betraktas som en ”"bestindsdel i en
sammansatt produkt” i den mening som avses i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002* och att den kan
omfattas av det undantag som faststillts i denna bestimmelse om den anvinds i syfte att mojliggora
reparation av denna sammansatta produkt si att den &terfar sitt ursprungliga utseende.’ Det ska
tilldggas att det inte, for att svara pad denna fraga, krivs ndgon provning av de o6vriga principer och
bestimmelser som dér anges, sasom den tyska regeringen och kommissionen med fog har pépekat.

A. Existensberdttigandet av artikel 110.1 i forordning nr 6/2002

38. Som kommissionen har understrukit, foljer det av de skil som anges i forslaget till férordning att
syftet med reparationsklausulen var att forebygga uppkomsten av monopol till formén for innehavarna
betraffande bestandsdelarna i sammansatta produkter.

"Malet med denna bestimmelse dr att undvika att foretagsinterna marknader skapas for vissa
reservdelar.

4 Se punkterna 92 och 93 i detta forslag till avgorande.
5 Se punkterna 97-110 i detta forslag till avgorande.
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... En konsument som kopt en langvarig produkt vilken dven kan vara dyr (exempelvis en bil) skulle pa
obestdmd tid, for kop av externa delar, vara bunden till tillverkaren av den sammansatta produkten.
Detta skulle kunna leda till att det skapas otillborliga konkurrensvillkor pd marknaden for reservdelar,
men dven i praktiken sikerstilla ett monopol for tillverkaren av den sammansatta produkten med en
langre varaktighet dn skyddet for dess formgivning ...”°

39. For att fullt ut forsta den situation som avses i forslaget till forordning, anser jag att det krdvs en
beskrivning av effekterna av det skydd som beviljats for gemenskapsformgivningar i skedena for bilens
design, marknadsforingen av denna bil och byte av en bestandsdel i denna bil.

40. Lat oss inledningsvis anta att en biltillverkare skapar en formgivning av en bil som ar ny och
sarpraglad i den mening som avses i artikel 4.1 i férordning nr 6/2002. Tillverkaren ansoker om och
erhaller ett skydd for formgivningen av bilen, vilken utgor en sammansatt produkt i den mening som
avses i artikel 3 c i denna forordning. Tillverkaren erhaller &ven detta skydd for flera bestandsdelar
som infogats i bilen med tillimpning av artikel 4.2 i denna forordning, sasom stotfangare,
stankskdrmar, dorrar, stralkastare och hjulfilgar.

41. Som innehavare av dessa gemenskapsformgivningar far biltillverkaren, med tillimpning av
artikel 19 i denna forordning, en exklusiv rétt att anvinda dem och att forbjuda alla tredjemén att
anvinda dem utan dennes samtycke. Med andra ord har denna tillverkare ett monopol pa
anviandningen av dessa formgivningar, vilket gor det mojligt for denne att forbjuda tredjemén att
tillverka eller marknadsfora en bil eller bildelar med dessa formgivningar.

42. Emellertid begrénsar vidare bestimmelsen om konsumtion av rittigheter i artikel 21 i férordning
nr 6/2002 detta monopol till det forsta utslippet pd marknaden av de berorda produkterna.” Enligt
denna bestdmmelse ska innehavarens rittigheter namligen inte utstrdckas till att omfatta handlingar
som ror en produkt som har slidppts ut pa marknaden av innehavaren eller med dennes samtycke.
Saledes utsldcks, vid varje forsdljning av en bil, biltillverkarens réttigheter inte bara avseende den salda
bilen, som en sammansatt produkt, utan dven avseende varje bestandsdel i denna bil som é&r skyddad av
en gemenskapsformgivning.

43. For det tredje ar det mojligt att en av de bestandsdelar som ingar i den av biltillverkaren silda
bilen, sasom stotfangare, stinkskdrmar, dorrar, stralkastare eller hjulfilgar blir otjanlig och behdover

bytas ut.

44. Biltillverkaren har, med tillimpning av artiklarna 19 och 21 i férordning nr 6/2002, ett
anviandarmonopol, begrénsat till det forsta utsldppet pd marknaden, med avseende pd alla reservdelar i
vilka ingar en formgivning som denne &ar innehavare av. Foljaktligen ger dessa bestammelser
tillverkaren en rétt att invinda mot tillverkningen eller marknadsforingen av saddana bestandsdelar
utan dennes samtycke, och detta under hela perioden for anvidndningen av den sammansatta
produkten, det vill sdga bilen i det aktuella fallet.

45. Det dr just detta monopol, det vill siga innehavarens monopol avseende reservdelar till en
sammansatt produkt, som den reparationsklausul som faststills i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002
har till syfte att eliminera under vissa forhéllanden. I denna klausul foreskrivs namligen att
innehavarens skydd inte ska atnjutas for bestandsdelar som anvinds for att mdjliggora reparation av
den sammansatta produkten si att den &terfar sitt ursprungliga utseende.

6 Proposal for a European parliament and council regulation on the Community Design (KOM(93) 342 slutlig, s. 24 och 25).

7 Principen om konsumtion av réttigheter dr dven en av grunderna for det skydd som ges genom patent, upphovsritter och varumirken. Se bland
annat artikel 29 i Avtal om en enhetlig patentdomstol (EUT C 175, 2013, s. 1), artikel 4.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG
av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrdtt och ndrstidende rittigheter i informationssamhillet (EGT L 167, 2001,
s. 10) och artikel 15 i Europaparlamentets och radets férordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017,
s. 1).
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46. Jag vill redan nu precisera att reparationsklausulen, i dess aktuella version, enligt min uppfattning
medfor en omfattande liberalisering av marknaden for reservdelar, i motsats till den version som
kommissionen ursprungligen foreslog, vilken medférde en begrinsad liberalisering av denna
marknad.® Tillimpningsomrédet for reparationsklausulen var, i dess ursprungliga version, niamligen
begrénsat till de bestandsdelar vars form var bunden till den sammansatta produktens utseende, sasom
bilstralkastare. Saledes beholl innehavarna sitt monopol avseende de bestandsdelar vars form inte var
bunden till den sammansatta produktens utseende, sasom bilfilgar.

47. Borttagandet av detta villkor var emellertid nodvéindigt for att mojliggora antagandet av forordning
nr 6/2002 i radet, sasom jag forklarar i foljande avsnitt. Saledes avser slutversionen av
reparationsklausulen alla reservdelar, utan begrénsning betriffande deras form.

B. Avsaknaden av krav pad att bestindsdelens form ska vara beroende av den sammansatta
produktens utseende (den andra tolkningsfragan i mdl C-397/16 och den forsta tolkningsfrdgan i
madl C-435/16)

48. Audi, Porsche och den tyska regeringen har gjort géllande att den reparationsklausul som faststills
i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 ska tolkas sa att den dr tillimplig enbart pa bestandsdelar som
utgor en del av en sammansatt produkt "vars utseende den skyddade formgivningen dr beroende av”
eller, med andra ord, bestandsdelar vars form &r bundna till den sammansatta produktens utseende.

49. Detta argument gynnar innehavare av formgivningar avseende filgar, saisom Audi och Porsche, av
foljande skal. Sasom dessa bolag utforligt har angett &r inte filgarnas form beroende av bilens
utseende. Med andra ord kan alla bilar kombineras med flera filgmodeller. Foljaktligen utesluter
denna tolkning falgarna fran tillimpningsomradet for artikel 110.1 i férordning nr 6/2002, vilket gor
det mojligt for Audi och Porsche att bibehalla sitt monopol pa reservfilgar som innehaller de
formgivningar som de innehar.

50. Det ska preciseras att Porsche har hédnvisat till flera domar fran nationella domstolar som bekréftar
denna tolkning,” medan Acacia har hinvisat till andra domar frdn nationella domstolar som vederlagt
detta.'® Det ska pépekas att de hinskjutande domstolarna har olika uppfattning i detta hanseende. "

51. Jag anser att det argument som Audi och Porsche har anfort inte kan godtas av nedanstaende skal.

52. For det forsta framgar inte nagot sadant krav, enligt vilket bestandsdelen maste ingd i en
sammansatt produkt vars utseende den skyddade formgivningen ar beroende av, av lydelsen i
artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Denna avsaknad av krav talar enligt min uppfattning for att det
resonemang som Audi, Porsche och den tyska regeringen har framfort ska underkénnas.

8 Se punkterna 71-78 i detta forslag till avgérande.

9 Enligt Porsche har i foljande domar bil-filgarna uteslutits fran tillimpningsomradet for reparationsklausulen: avgoérande frén Tribunal de
commerce de Bruxelles (Handelsdomstolen i Bryssel, Belgien) av den 16 februari 2015, A/12/05787, dom fran Hojesteret (Hogsta domstolen,
Danmark) av den 10 mars 2015, 17/2010, Landgericht Hamburg (regionala domstolen i Hamburg, Tyskland), GRUR-RS 2015, s. 16872,
Landesgericht Diisseldorf (regionala domstolen i Diisseldorf, Tyskland), GRUR-RR 2016, s. 228, Audiencia Provincial de Alicante
(provinsdomstolen i Alicante, Spanien), av den 18 juni 2010, 437/10, dom fran Tribunale di Bologna (Domstolen i Bologna, Italien), av den
17 december 2013, 4306/2011, dom fran Tribuale di Milano (Domstolen i Milano, Italien) av den 27 november 2014, 3801/2013, avgérande
fran Helsingfors tingsrdtt (Finland) nr 15/149362, av den 19 november 2015, drende nr R14/5257, Svea hovritt (Stockholm, Sverige), av den
29 januari 2016, drende nr O 8596-17.

10 Enligt Acacia har i foljande domar bil-filgar inkluderats i tillimpningsomradet for reparationsklausulen: Tribunale di Napoli (domstolen i
Neapel, Italien), den 11 november 2009, RG 35034/079, Tribunale di La Spezia (domstol i Spezia), den 21 september 2010, nr 66/10/18,
Tribunale di La Spezia (domstolen i Spezia, Italien), den 29 september 2010, Proc. 75/2010 mod.18, Tribunale di Napoli (domstol i Neapel,
Italien), den 11 februari 2011, nr 5001/2011, Tribunale di Milano (domstolen i Milano), den 11 juni 2012, RG 24209/12, Tribunale di Milano
(domstolen i Milano), den 11 oktober 2012, RG 46317/12, Corte d’appello di Napoli (Appellationsdomstolen i Neapel, Italien),
25 september 2013, nr 3678/2013.

11 Se punkterna 16 och 24 i férevarande forslag till avgérande.

ECLIL:EU:C:2017:730 9



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SAUGMANDSGAARD QE — FORENADE MALEN C-397/16 OCH C-435/16
ACACIA OCH D’AMATO

53. Resonemanget kan for det andra inte godtas, eftersom borttagandet av detta krav, vilket ingick i
kommissionens ursprungliga forslag, liksom kommissionen har visat var nodvandigt for att na en
politisk 6verenskommelse i radet betrdffande antagandet av denna foérordning. Eftersom denna
omstiandighet dr av central betydelse for den tolkning som jag foreslar, vill jag detaljerat beskriva den
utveckling som denna bestimmelse genomgick under lagstiftningsforfarandet.

54. Den 3 december 1993 lade kommissionen fram ett forslag till bade en forordning™ och ett
direktiv om ménsterskydd.® Forslaget till forordning hade till syfte att skapa ett gemenskapssystem for
formgivning. Forslaget till direktiv avsdg en tillndrmning av medlemsstaternas lagstiftningar avseende
skyddet av formgivningar i syfte att minska hinder for fri rorlighet for varor.

55. T artikel 23 i forslaget till forordning fanns en reparationsklausul vars réckvidd var begransad till
bestdndsdelar i en sammansatt produkt "pad vilkens utformning monstret beror”.'* Artikel 14 i
forslaget till direktiv inneholl en reparationsklausul med néstan identisk lydelse.

56. Efter flera ér av debatt mellan institutionerna, antogs forslaget till direktiv den 13 oktober 1998 och
blev direktiv 98/71/EG om monsterskydd.

57. 1 slutversionen av artikel 14 i detta direktiv finns betydande skillnader i forhallande till
kommissionens ursprungliga forslag.'® I synnerhet avser denna artikel sedermera en "bestdndsdel som
anvinds for att reparera en sammansatt produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende”, utan att
det krivs att bestandsdelen ingér i en sammansatt produkt "pa vilkens utformning monstret beror”,
sasom foreskrevs i kommissionens ursprungliga forslag.

58. Till f6ljd av antagandet av direktiv 98/71, lade kommissionen, den 21 juni 1999, fram ett dndrat
forslag till forordning i vilket artikel 23 hade tagits bort men som innehdll en ny artikel 10a.'® 1
viantan pa en harmoniserad losning inom ramen for direktivet, uteslot denna artikel tillfalligt
reservdelar fran forordningens tillimpningsomrade, genom att forbjuda registrering av dessa som
gemenskapsmonster under denna period. Till skillnad fran artikel 14 i direktiv 98/71, forblev

emellertid rickvidden av denna bestimmelse begriansad till en bestiandsdel av en sammansatt produkt

”pé vilkens utformning monstret beror”."’

12 Proposal for a European Parliament and Council regulation on the Community Design (EGT C 29, 1994, s. 20)
13 Proposal for a European Parliament and Council directive on the legal protection of designs (EGT C 345, 1993, s. 14).
14
”Artikel 23 — Anvindning av registrerat gemenskapsmonster for reparationsaindamal
De rittigheter som erhalls genom ett registrerat gemenskapsmonster far inte goras géllande mot en tredjeman som, minst tre ar efter det forsta
saluférandet pa marknaden av en produkt i vilken monstret ingar eller pa vilken det tillimpats, anvinder detta monster i enlighet med
artikel 21, under forutsittning att
a) den produkt i vilken monstret ingdr eller pa vilket det tillimpas ingér i en sammansatt produkt pd vilkens utformning ménstret beror,
b) denna anvindning har till syfte att mojliggora reparation av den sammansatta produkten s& att den aterfar sitt ursprungliga utseende
och
¢) allménheten inte vilseleds betriffande den for reparationen anvinda produktens ursprung.” (Min kursivering)

15 ”Artikel 14 — Overgangsbestimmelse

Fram till dess att dndringar till detta direktiv antas pa forslag fran kommissionen i enlighet med
bestimmelserna i artikel 18 ska medlemsstaterna bibehalla sina rattsliga bestimmelser om anvéndning
av ett monster till en bestindsdel som anvinds for att reparera en sammansatt produkt si att den
aterfar sitt ursprungliga utseende, och de ska endast kunna vidta fordndringar i dessa bestimmelser
om syftet ar att liberalisera marknaden for sadana delar.”

16 Andrat forslag till radets férordning (EG) om gemenskapsmonster (EGT C 248 E, 2000, s. 3).

17 ”Artikel 10a — Overgangsbestimmelse
1. Till dess att denna forordning éndras enligt forslag av kommissionen i drendet, ska gemenskapsmonsterritt inte erhéllas for monster som
anvinds pa eller ingar i en produkt som utgor en bestandsdel av en sammansatt produkt pd vilkens utformning monstret beror.
2. Det forslag fran kommissionen som asyftas i punkt 1 ska limnas in tillsammans med och med beaktande av de &ndringar som
kommissionen foreslar i drendet i enlighet med artikel 18 i direktiv [98/71] om ménsterskydd.” (Min kursivering)
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59. Denna skillnad mellan direktiv 98/71 och forslaget till forordning utgjorde ett av de huvudsakliga
hindren for att anta detta forslag i radet, vilket krivde ett enhilligt beslut enligt den tidigare
artikel 308 EG. En overviagande majoritet av delegationerna foresprakade nédmligen en konvergens
mellan dessa tvé instrument i detta hinseende. "

60. Ordforandeskapet i Europeiska unionens rad uppmanade i detta sammanhang stindiga
representanternas kommitté (Coreper), den 19 oktober 2000, att yttra sig om tre varianter av
bestimmelsen om reservdelar till sammansatta produkter som foreslagits av kommissionen, radets
ordférandeskap respektive den irlindska delegationen. "

61. I de tva forsta varianterna av denna bestimmelse beholls kravet att bestandsdelen skulle utgéra en
del av en sammansatt produkt "pa vilkens utformning monstret beror”. Detta krav forekom daremot
inte ldngre i lydelsen i den tredje varianten, som den irlindska delegationen féreslog.*

62. Det var denna tredje variant, vilken var den enda som mojliggjorde en konvergens mellan direktivet
och forordningen avseende bestindsdelar i sammansatta produkter, som blev foremal for en
overenskommelse i Coreper vid sammantradet den 25 oktober 2000.*

63. Av forarbetena foljer saledes att borttagandet av kravet att bestandsdelen maste utgora en del av en
sammansatt produkt "pa vilkens utformning monstret beror” var nodvandigt for att mojliggora radets
antagande av denna forordning, néstan atta ar efter kommissionens ursprungliga forslag. Foljaktligen
grundar sig radets politiska 6verenskommelse pa antagandet av en klausul avseende reparation av
sammansatta produkters bestdndsdelar med en bredare rickvidd d4n den som kommissionen
ursprungligen foreslog, detta pa bekostnad av innehavarnas intressen.

64. Enligt min uppfattning bestar den tolkning som Audi, Porsche och den tyska regeringen foreslagit
just i att ifragasdtta denna politiska 6verenskommelse genom att begréinsa rickvidden av artikel 110.1 i
forordning nr 6/2002 till bestandsdelar vars form beror p&d den sammansatta produktens utseende.

65. Enligt min uppfattning utgér de ovan beskrivna omstandigheterna kring antagandet av férordning
nr 6/2002 hinder for en sadan tolkning, vilken skulle innebdra att ett villkor som togs bort under
lagstiftningsforfarandet aterinfors av domstolen.

66. Det ska tilliggas att inget av de argument som Audi, Porsche och den tyska regeringen har anfort
kan rubba min Gvertygelse om detta.

67. Enligt ett forsta argument skulle en sadan tolkning vara forenlig med syftet med artikel 110.1 i
forordning nr 6/2002, vilket &r att forebygga forekomsten av monopol pa marknaden for forsiljningen
av reservdelar.” Enligt detta argument foreligger ingen sddan risk nér reservdelens form inte beror pa
den sammansatta produktens, i det hér fallet en bilfilgs, utseende. Om detta vittnar, enligt dessa parter,

18 Se Rapport fran ordforandeskapet till stindiga representanternas kommitté (Coreper) nr 12420/2000 av den 19 oktober 2000, punkt 6,
tillgédnglig pa webbplatsen http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420—-2000-INIT/sv/pdf, dar det anges att ”[d]en stora
majoriteten av delegationerna begirde att formuleringen av artikel 10a och skal 13 skulle goras om for att ndrma sig artikel 14 i direktivet
eftersom den lydelse som kommissionen foreslagit skulle kunna utesluta fler bestindsdelar fran skyddet &n vad som avses i artikel 14 i
direktivet”. Se dven Rapport frin ordforandeskapet till Coreper nr 8107/2000, av den 5 maj 2000, punkt 2, tillgdnglig pa webbplatsen
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8107-2000-INIT/sv/pdf.

19 Rapport fran ordférandeskapet till Coreper nr 12420/2000, av den 19 oktober 2000, punkt 9.

20 Rapport fran ordférandeskapet till Coreper nr 12420/2000, av den 19 oktober 2000, s. 9—11.

21 Not fran ordférandeskapet till arbetsgruppen foér immaterialratt (monster) nr 12811/2000, av den 27 oktober 2000, s. 1 och 2, tillgénglig pa
foljande webbplats: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12811-2000-INIT/sv/pdf.

22 Se punkt 38 i detta forslag till avgorande.
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den betydande konkurrens som rader pa marknaden, da konsumenterna har mojlighet att vélja mellan
ett stort antal modeller som erbjuds av flera tillverkare. I malen vid de hénskjutande domstolarna hade
Acacia saledes en frihet att skapa nya filg-modeller som inte innehéll de formgivningar som Audi och
Porsche innehar, eftersom félgarnas form inte berodde pa bilens utseende.

68. Enligt ett annat argument av dessa parter dr denna tolkning forenlig med lydelsen i skal 13 i
forordning nr 6/2002, som hénfor till en bestidndsdel i en sammansatt produkt "pa vars utformning
formgivningen beror”.

69. Jag anser att detta argument ska underkénnas av foljande tre skal.

70. For det forsta anser jag, oberoende av huruvida dessa argument ér vélgrundade, att de inte kan leda
till en inskrdnkning av rdckvidden av artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 genom att, via tolkning,
aterinfora ett krav som det har varit nodvéindigt att ta bort for att na en politisk dverenskommelse i
radet.

71. For det andra anser jag, i motsats till vad Audi, Porsche och den tyska regeringen har gjort
gillande, att syftet med att undvika monopol pa marknaden for reservdelar berittigade att
unionslagstiftaren tog bort detta krav.

72. Innehavarens monopol ér visserligen mer omfattande nir reservdelens form dr beroende av den
sammansatta produktens utseende. Exempelvis kan, om formen pa en strilkastare &r beroende av
bilens utseende och denna stralkastare innehaller en skyddad formgivning, ingen tredjepart tillverka
eller marknadsfora ersittningsstralkastare utan innehavarens samtycke. Det dr ostridigt mellan
parterna att reparationsklausulen, i en sddan situation, ska tillimpas i syfte att liberalisera marknaden
for reservdelar, genom att tillata tredjeparter att anvdnda den aktuella formgivningen.

73. Innehavaren har icke desto mindre ett monopol, om dn ett mindre sddant, néir reservdelens form
inte dr beroende av bilens utseende, sasom filgar. I denna situation har andra tillverkare en frihet att
utarbeta reservdelar som inte innehaller de skyddade formgivningarna, utan att innehavaren kan
invinda mot detta. Denna innehavare behaller emellertid, i princip, réitten att invinda mot
tillverkningen eller marknadsforingen av félgar vars utseende ar kopierat fran falgar som vederbérande
har utarbetat. Det dr hur detta "mindre” monopol ska behandlas som har varit foremél for olika
beddomningar under lagstiftningsfoérfarandet och i forevarande mal.

74. Genom att fran reparationsklausulen utesluta de reservdelar vars form inte dr beroende av den
sammansatta produktens utseende, sasom reservfilgar, uppréttholl kommissionens ursprungliga
forslag detta "minskade” monopol for innehavaren, i enlighet med den tolkning som foreslagits av
Audi, Porsche och den tyska regeringen. Enligt detta forsta synsétt har Audi ratt att invidnda mot att
en skadad Audifilg ersitts med en kopierad filg som tillverkats av Acacia. I den meningen innebar
detta forslag en begrinsad liberalisering av marknaden for reservdelar.

75. Diaremot medfor den slutgiltiga versionen av reparationsklausulen, vilken avser alla sammansatta
produkter, att innehavarens "mindre” monopol upphér, i enlighet med den tolkning som har gjorts av
Acacia, den italienska och den nederlindska regeringen samt kommissionen. Enligt detta synsdtt har
Audi inte rétt att invdnda mot att en skadad Audi-filg ersétts med en kopierad filg som tillverkats av
Acacia. Detta synsitt innebédr en omfattande liberalisering av marknaden for reservdelar.

76. Genom att ta bort kravet pa att reservdelens form ska vara beroende av den sammansatta
produktens utseende, har unionslagstiftaren foljaktligen, enligt min uppfattning, gjort ett val till
forman for en omfattande liberalisering av marknaden for reservdelar. Ur konsumentens synpunkt,
erbjuder denna liberalisering, ndr en reparation dr noédvéndig, en mojlighet att kopa en reservfilg som
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tillverkats av en tredjepart och som utseendemadssigt ér en kopia av den skadade ursprungsfilgen, utan
nagon skyldighet att kopa en ersdttningsfilg som tillverkats av innehavaren. Med andra ord ér
konsumenten inte, vid en reparation, bunden till det val som vederborande gjorde nér denne kopte
fordonet.

77. Det ska understrykas att denna tolkning bekréftas av artikel 14 i direktiv 98/71, vilken, enligt
artikel 110.2 i forordning nr 6/2002, ska lasas tillsammans med artikel 110.1 i denna.

78. Aven om denna bestimmelse visserligen tilliter medlemsstaterna att behalla nationella
bestimmelser om reparationsklausuler, preciseras i bestimmelsen att dessa medlemsstater endast far
vidta fordndringar i dessa bestimmelser "om syftet &r att liberalisera marknaden for sadana delar”.
Enligt min uppfattning bekriftar denna bestimmelse att unionslagstiftarens avsikt lutade &t en
liberalisering av marknaden for reservdelar.

79. For det tredje har kommissionen, nar det giller skdl 13 i forordning nr 6/2002, gjort géllande att
uttrycket "pa vars utformning formgivningen beror” beholls till foljd av en bristande samordning
mellan skilet och den bestimmelse i vilken reparationsklausulen foreskrivs.

80. Det ar visserligen enligt min uppfattning inte mojligt, pd grundval av de handlingar som radet
publicerat, mojligt att med sdkerhet faststilla detta forhallande. Jag anser dock att flera indicier stodjer
denna standpunkt. For det forsta dr det mojligt att bibehallandet av detta uttryck harrér fran Corepers
antagande av den irlindska delegationens forslag, vilket inte inneholl ndgon dndring av texten i skilet.”
Séledes inneholl den kompromisstext som radets ordférandeskap meddelade till foljd av sammantradet
med Coreper en version av skil 13 grundad pa den andra varianten (ordférandeskapets) och en version
grundad pa den tredje varianten (den irlindska delegationens).”* Denna avvikelse bestod under hela
debatten i rddet® och fram till antagandet av den slutgiltiga texten den 12 december 2001.

81. Vidare ska det erinras om att den Overvigande majoriteten av delegationerna hade uttryckt en
onskan om att lydelsen i skilet och reparationsklausulen i forslaget till forordning skulle
overensstimma med lydelsen i artikel 14 i direktiv 98/71.?° Uttrycket "pé vilkens utformning monstret
beror” hade under lagstiftningsarbetet tagits bort fran lydelsen i denna artikel.” Dessa omsténdigheter
stodjer ocksd resonemanget att bibehallandet av detta uttryck i lydelsen av skidl 13 i forordning
nr 6/2002 foljer av en bristande samordning med artikel 110.1 i denna fOrordning, sasom
kommissionen har gjort gillande.

82. Under alla omstdndigheter anser jag att innehéllet i ett skil, som helt saknar bindande verkan, inte
kan medfora en inskridnkning av rickvidden av en bestimmelse i en forordning genom inforandet av
ett villkor som det varit nodvandigt att ta bort for att nd en politisk 6verenskommelse inom radet.

83. Jag drar av detta slutsatsen att rackvidden av artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 inte dr begransad
till bestandsdelar som ingér i en sammansatt produkt “pa vilkens utformning monstret beror”, ett krav
som unionslagstiftaren uttryckligen forkastat.

23 Se Rapport fran ordférandeskapet till Coreper nr 12420/2000, av den 19 oktober 2000, s. 11.
24 Se punkterna 60 och 61 i detta forslag till avgorande. Se promemoria fran ordférandeskapet for gruppen “Immaterialritt” (formgivning)
nr 12811/00 av den 27 oktober 2000.

25 Se bland annat rapport fran ordférandeskapet till Coreper nr 13103/00 av den 9 november 2000, s. 6-9, tillgénglig pa foljande webbplats:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13103—2000-INIT/sv/pdf, rapport fran ordférandeskapet till coreper nr 13641/00, av den
21 november 2000, s. 4 och 6, tillginglig pa foljande webbplats: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13641-2000-INIT/sv/pdf,
och rapport fran ordférandeskapet till radet (inre marknaden, konsumentfragor och turism), nr 13749/2000, av den 24 november 2000, s. 7,
tillgdnglig pa foljande webbplats http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13749—-2000-INIT/sv/pdf.

26 Se fotnot 18.

27 Se punkt 57 i detta forslag till avgorande.
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C. De villkor som foreskrivs i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 (den andra tolkningsfragan i
madl C-435/16)

84. Tva villkor kan utlédsas av lydelsen i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002. Det ena avser forekomsten
av en bestandsdel av en sammansatt produkt. Det andra villkoret dr att denna bestandsdel anvéinds for
att mojliggora reparation av denna sammansatta produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.

1. Forekomsten av en bestandsdel i en sammansatt produkt

85. Det forsta villkoret giller forekomsten av en "bestandsdel [i] en sammansatt produkt”. Det ska
papekas att forordning nr 6/2002 inte innehaller nagon definition av detta begrepp.

86. Enligt fast réttspraxis foljer det savil av kravet pa en enhetlig tillimpning av unionsritten som av
likhetsprincipen, att ordalydelsen i en unionsbestimmelse som inte innehaller nagon uttrycklig
hanvisning till medlemsstaternas rittsordningar for faststillandet av bestimmelsens innebérd och
tillaimpningsomrade, i regel ska ges en sjilvstindig och enhetlig tolkning inom hela unionen, med
beaktande av det sammanhang i vilket bestimmelsen forekommer och det mal som efterstriavas med
den aktuella lagstiftningen.*®

87. Med tillaimpning av denna réttspraxis kan flera definitionselement utldsas av det sammanhang i
vilket artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 ingar.

88. For det forsta definieras i artikel 3 c i denna forordning en "sammansatt produkt” som en produkt
som bestar av flera utbytbara bestandsdelar, sa att produkten kan tas isdr och ater hopfogas. I ovrigt
definieras i artikel 3 b i denna forordning begreppet “produkt” som alla industriellt eller
hantverksmaéssigt framstillda foremal, inklusive bland annat delar som ska monteras ihop till en
sammansatt produkt.

89. For det andra foljer det av lydelsen i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 att anvdndningen av
bestandsdelen ska tillita en reparation av den sammansatta produkten. Denna precisering innebdr att
bestandsdelen dr nodvandig for en normal anvindning av den sammansatta produkten eller, med andra
ord, att brister i bestandsdelen eller avsaknaden av denna kan hindra en sddan normal anvéndning. Det
ar ostridigt mellan parterna att detta &r fallet med bilfdlgar. Daremot utesluter detta villkor, enligt min
uppfattning, bland annat biltillbeh6r sasom barnstolar, takricken och akustikanlaggningar, vilket den
tyska regeringen med fog har gjort géllande.

90. For det tredje kan artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 endast gilla bestandsdelar som ar foremal
for ett skydd i form av gemenskapsformgivning. Utan ett sadant skydd har det undantag som
foreskrivs i denna bestammelse ndmligen inget foremal.

91. Foljaktligen kan detta undantag endast gilla bestiandsdelar som uppfyller bland annat de villkor
som foreskrivs i artikel 4.2 i denna forordning. Om bestdndsdelen inte uppfyller dessa villkor kan den
namligen inte omfattas av det skydd for gemenskapsformgivning som foreskrivs i forordning nr 6/2002.
Reparationsklausulen kan séledes endast avse bestandsdelar som, ndr de har infogats i den
sammansatta produkten, forblir synliga vid en normal anvindning av denna produkt och vars synliga
egenskaper i sig uppfyller villkoren avseende nyhet och sérprigel.

28 Se bland annat dom av den 14 december 2006, Nokia (C-316/05, EU:C:2006:789, punkt 21), vilken rorde tolkningen av begreppet “sirskilda
skél” i artikel 98.1 forsta meningen i radets forordning (EG) nr 40/94, av den 20 december 1993, om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994,
s. 1; svensk specialutgava: omrade 17, volym 2 s. 3).
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92. Av det ovan angivna foljer att begreppet "bestandsdel i en sammansatt produkt” i den mening som
avses i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 avser:

— En produkt som infogats i en annan produkt, vilken utgoér en “sammansatt produkt”,
— som kan plockas bort och ersittas,

— som dr nodvandig for en normal anvindning av den sammansatta produkten, och

— som forblir synlig vid en normal anvandning av den sammansatta produkten.

93. Det rader enligt min uppfattning inget tvivel om att en bilfilg uppfyller dessa villkor och
foljaktligen ska betraktas som en "bestandsdel i en sammansatt produkt” i den mening som avses i
denna bestammelse.

94. Porsche har emellertid gjort gillande att bilfilgar inte kan betraktas som bestandsdelar i en
sammansatt produkt i den mening som avses i nidmnda bestimmelse. Enligt detta argument &r
falgarnas utseende eller ”estetik” oberoende av fordonets, vilket innebdr att konsumenten fritt kan
vilja de filgar som denne Onskar utrusta sitt fordon med for att ge detta en viss yttre aspekt.

95. Det kan konstateras att detta argument innebér ett pastdende om att falgarna inte kan omfattas av
reparationsklausulen eftersom deras form inte dr beroende av fordonets utseende, varfor ett visst
fordon kan forknippas med ett flertal filgmodeller.” Det ricker i detta hinseende att pipeka att
Porsche, genom att gora detta, har bett domstolen att aterinfora ett krav som unionslagstiftaren
uttryckligen har forkastat, liksom jag forklarat i punkterna 48—83 i detta forslag till avgorande.

96. Av detta foljer att begreppet “bestandsdel i en sammansatt produkt” inte dr begréinsat till de
bestandsdelar vars form &r beroende av den sammansatta produktens utseende, utan avser varje
produkt som infogats i en annan produkt, vilken utgér en ”sammansatt produkt” som kan plockas
bort och ersittas, vilket dr nodvéndigt for en normal anvindning av den sammansatta produkten och
som forblir synlig vid en normal anvédndning av denna sammansatta produkt.

2. Anvindning av bestdndsdelen for att mdjliggora reparation av den sammansatta produkten sd att
den dterfar sitt ursprungliga utseende

97. Enligt artikel 110.1 forordning nr 6/2002 krévs att bestandsdelen "anvinds enligt artikel 19.1 for att
mojliggora reparation av denna sammansatta produkt sa att den aterfér sitt ursprungliga utseende”.

98. Den definition av anviandning som faststélls i artikel 19.1 i denna forordning ar bred och omfattar
all anvandning av en bestandsdel for reparation.

99. Det ska for det forsta understrykas att syftet att reparera den sammansatta produkten medfor en
betydande begrinsning av tillimpningsomradet for artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Detta krav

utesluter namligen bland annat all anvdndning av en bestandsdel av skdl som &r att hanfora till
utsmyckning eller bekvamlighet, sasom erséttning av en filg av estetiska skal.

29 Se punkt 49 i detta forslag till avgorande.
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100. Med andra ord dr &tnjutandet av ett undantag fran skyddet for gemenskapsformgivningar
forbehéllet anvandningen av reservdelar som krévs pa grund av den sammansatta produktens bristande
skick, det vill sdga ett skick som hindrar en normal anvidndning av denna produkt. Ett sadant bristande
skick kan enligt min uppfattning orsakas av antingen sjidlva bestandsdelens bristande skick eller
avsaknaden av denna bestindsdel, bland annat i handelse av stold. >

101. I detta hdnseende skulle den omstindigheten att de falgar som forvarvats oberoende av fordonet, i
praktiken kunna anvidndas huvudsakligen for utsmyckning och inte i reparationssyfte inte, i sig, kunna
berittiga ett uteslutande av félgar fran tillimpningsomradet for denna bestimmelse.

102. For det andra preciseras vidare i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 att reparationen ska goras
for att den sammansatta produkten ska aterfa sitt ursprungliga utseende.

103. Det ska papekas att detta krav avser den sammansatta produktens, och inte bestandsdelens,
utseende. Foljaktligen forutsitter detta krav att ersiattningen av den bristfilliga bestandsdelen kan
paverka den sammansatta produktens utseende. Bestandsdelen ska, med andra ord, medverka till den
sammansatta produktens utseende.

104. Jag anser att en sddan bestandsdel som avses i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 noédvéndigtvis
medverkar till den sammansatta produktens utseende, med anledning av att denna bestimmelse
interagerar med artikel 4.2 i denna forordning.”" Som jag har angett ovan, kan namligen endast de
bestandsdelar som forblir synliga vid en normal anvdndning av den sammansatta produkten atnjuta
skydd for gemenskapsformgivningar och ddrmed omfattas av reparationsklausulen. En bestandsdel
som forblir synlig medverkar nodvéndigtvis till den sammansatta produktens utseende, sasom ér fallet
med exempelvis bilfilgar.

105. For att atnjuta detta undantag krivs det dock att reparationen gors for att den sammansatta
produkten ska aterfa sitt wursprumgliga utseende. Enligt min uppfattning innebdr detta krav att
reservdelen har ett utseende som ar identiskt med utseendet hos den bestandsdel som ursprungligen
infogats i den sammansatta produkten.

106. Begreppet utseende ska vidare, enligt min uppfattning, tolkas mot bakgrund av den definition av
"formgivning” som faststélls i artikel 3 a i férordning nr 6/2002, och ddrmed bland annat avse en
produkts eller en bestandsdels utseende som beror av detaljer som finns pa sjdlva produkten och/eller
i produktens ornament och som sérskilt kan vara linjer, konturer, firger, form, ytstruktur och/eller
material.

107. I samband med malen vid de hénskjutande domstolarna innebér detta krav att utseendet pa den
falg som anvdnds for reparation dr identiskt med utseendet pa den filg som ursprungligen ingick i
bilen, bland annat nér det géller detaljer i filgarna och/eller deras ornament och som sérskilt kan vara
linjer, konturer, farger, form, ytstruktur och/eller material.

30 Det ska i detta hanseende erinras om att kravet pa reparation av en sammansatt produkt innebdr att bestandsdelen ska vara nodvéndig for en
normal anvidndning av denna produkt. Se punkt 89 i detta forslag till avgorande.

31 Se punkt 91 i detta forslag till avgorande.
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108. Det ska i detta hidnseende preciseras att anbringandet av ett varumirke som innehas av
utomstaende tillverkare — sdsom varumirket "WSP Italien” som Acacia har anbringat pa de filgar
som detta bolag tillverkar® — inte far innebira att reservdelens utseende skiljer sig fran utseendet hos
den ursprungliga bestandsdel pa vilken ett varumirke som tillhér innehavarna av
gemenskapsformgivningar — sasom Audi eller Porsche — har anbringats. Om detta var fallet skulle
namligen innehavarnas exklusiva rattigheter enligt varumiérkesskyddet tillita dem att omintetgora
rackvidden av artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.%

109. Audi och den tyska regeringen har vidare foreslagit en tolkning av villkoret avseende att den
sammansatta produkten ska aterfa sitt ursprungliga utseende i den meningen att det nédvéandigtvis
innebédr att bestandsdelens form bestims av den sammansatta produktens utseende. Det réicker i detta
hénseende att aterigen papeka att dessa parter, genom att gora detta, har bett domstolen att aterinfora
ett krav som unionslagstiftaren uttryckligen har forkastat.*

110. Sammanfattningsvis ska bestandsdelen, for att atnjuta det undantag som faststalls i artikel 110.1 i
forordning nr 6/2002, anvdndas i syfte att tilldta en reparation av den sammansatta produkten”, vilket
utesluter varje anvindning av skil som ar att hénfora till utsmyckning eller bekvamlighet, och ”sa att
den aterfar sitt ursprungliga utseende”, vilket innebar att reservdelen har ett utseende som ar identiskt
med utseendet hos den bestandsdel som ursprungligen infogats i den sammansatta produkten.

D. Forsiktighetsdtgdrder att vidta for en tillverkare eller leverantor av bestandsdelar i en
sammansatt produkt ndr det gdller iakttagande av de anvindarvillkor som faststdllts i
artikel 110.1 i forordning nr 6/2002 (den tredje tolkningsfragan i mdl C-397/16 samt den tredje
och den fjdrde tolkningsfragan i mdl C-435/16)

111. Den tredje tolkningsfragan i mal C-397/16 samt den tredje och den fjarde tolkningsfragan i
mal C-435/16 giller vidtagandet av forsiktighetsatgérder att vidta for en tillverkare eller en leverantor
av reservdelar, som onskar gora géllande artikel 110.1 i foérordning nr 6/2002, for att forsdkra sig om
att dessa reservdelar anvinds med iakttagande av de anvédndarvillkor som foéreskrivs i denna
bestimmelse. *’

112. Det ska erinras om att dessa villkor avser en anvandning av reservdelen for att mojliggora
reparation av den sammansatta produkten si att den dterfir sitt ursprungliga utseende.*

113. Det kan konstateras att lydelsen i artikel 110 i féorordning nr 6/2002 inte uttryckligen behandlar
de forsiktighetsatgdrder som kan krévas av en tillverkare eller en leverantor betriaffande iakttagandet
av dessa anvidndarvillkor. Det ankommer siledes pa domstolen att tolka denna bestimmelse for att
kunna faststédlla omfattningen av de atgdrder som kan krévas av dessa ndr de Onskar gora gillande
reparationsklausulen for att hindra innehavarens exklusiva réttigheter.

114. Det é&r i detta hdnseende enligt min uppfattning, i motsats till vad Audi, Porsche och den tyska
regeringen har gjort gillande, omojligt att gora en restriktiv tolkning av reparationsklausulen, av
foljande skal.

32 Se punkterna 13 och 19 i detta forslag till avgorande.

33 Domstolen har tidigare haft tillfdlle att sla fast att artikel 110 i férordning nr 6/2002 inte tillater att en tillverkare av reservdelar, sasom Acacia,
anbringar ett varuméarke som registrerats av en biltillverkare utan dennes samtycke. Se punkt 133 i detta forslag till avgorande.

34 Se punkterna 48-83 i detta forslag till avgorande.

35 Mot bakgrund av den breda definition som faststills i artikel 19.1 i férordning nr 6/2002, innebir tillverkning eller férsiljning av en produkt i
vilken en formgivning ingér eller pa vilken den tillimpas, samt forvaring av produkten for dessa édndamal, och detta utan innehavarens
samtycke, en inskrankning av den sistndmndas exklusiva réttigheter.

36 Det ska i detta hanseende preciseras att iakttagandet av det forsta av de villkor som undersokts i avsnittet ovan, avseende forekomsten av en
bestandsdel i en sammansatt produkt, inte beror pa huruvida tillverkaren eller leverantéren vidtar forsiktighetsatgérder, utan enbart pa de
objektiva egenskaper hos den aktuella produkten som anges i punkt 92 i detta forslag till avgorande.
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115. For det forsta utgor denna klausul, trots dess lydelse, inte en 6vergangsbestimmelse i den mening
som avses i domstolens praxis, det vill sdga en bestimmelse vars tillimpning &r tidsbegransad i syfte att
underlitta overgéngen till de slutgiltiga bestimmelserna.”” Denna klausul ér visserligen, enligt dess
lydelse, tillamplig "fram till dagen for ikrafttradandet av de dndringar som gjorts i denna foérordning
pa kommissionens forslag”. Denna formulering giller emellertid alla andra bestammelser i
férordningen, vilka till sin art ar tillimpliga fram till dess att den, pa forslag av kommissionen, éndras.

116. Reparationsklausulen, som é&r i kraft sedan den 6 mars 2002 med stod av artikel 111.1 i denna
forordning, dr i realiteten och sdsom kommissionen har understrukit avsedd att tillaimpas tills vidare.

117. Vidare utgor reparationsklausulen inte ett undantag fran en grundliggande princip inom
unionsratten, vilket dven skulle kunna berdttiga en restriktiv tolkning, utan en bestimmelse som
bidrar till att upprétthélla en balans mellan legitima motstridiga intressen, det vill sdga innehavarnas
respektive tredjemédns intressen, inom ramen for skyddet f6r formgivningar.

118. Som jag har forklarat ovan,® har reparationsklausulen till syfte att skapa en omfattande
liberalisering av reservdelar genom att hindra innehavaren fran att gora gillande sina exklusiva
rattigheter vid anvdndningen av alla reservdelar som innehaller en formgivning som denne ér
innehavare av och detta under hela den sammansatta produktens anvindningsperiod. Genom att
faststilla ett undantag fran skyddet for gemenskapsformgivningar, bidrar denna klausul till en balans
mellan innehavarnas exklusiva rattigheter och tredjeparters rattigheter, genom att tillata tredjeparter
att anvinda innehavarnas formgivningar for att reparera en sammansatt produkt.

119. Foljaktligen ska tolkningen av denna klausul bevara den &dndamalsenliga effekten av den
omfattande liberalisering som unionslagstiftaren har 6nskat betrédffande reservdelar.

120. Det dr mot bakgrund av dessa omstidndigheter som det ska avgoras vilket innehall i
forsiktighetsatgarderna som kan krdvas av en tillverkare eller en leverantér av reservdelar. Den stora
svarigheten med denna bedomning ar att en tillverkares eller leverantors ingripande sker fore den
reparation som skulle kunna omfattas av artikel 110.1 i féorordning nr 6/2002. Med andra ord avser
dessa forsiktighetsatgarder de forutsattningar under vilka en reservdel kommer att anvdndas i
framtiden och, oftast, av tredjeparter.

121. Tre synsdtt har i detta hdnseende foreslagits vid domstolen. Dessa synsitt grundar sig pa
skyldigheter avseende garanti, forklaring respektive omsorg. Jag foresprakar detta sistndmnda synsitt
som forefaller mest lampat for att uppratthalla reparationsklausulens dndamalsenliga verkan.

122. Det forsta synsittet, som grundar sig pa en garantiskyldighet, bestar i att av tillverkare och
leverantor krdva att de garanterar att de reservdelar som de tillverkar eller séljer faktiskt kommer att
anvdndas "for att mojliggora reparation av den sammansatta produkten sa att den aterfar sitt
ursprungliga utseende”. Enligt min uppfattning skulle en sadan garantiskyldighet i alltfor hog
utstrackning minska den @ndamalsenliga verkan av artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.

123. For det forsta skulle en sadan garantiskyldighet tvinga tillverkaren och leverantéren att erbjuda
reservdelar endast ndr de, i forvdg, kan vara sdkra pa att dessa kommer att anvdndas under de
ovanniamnda forutséittningarna.

37 Domstolen har tolkat sddana 6vergangsbestimmelser bland annat i dom av den 23 mars 1983, Peskeloglou (77/82, EU:C:1983:92, punkterna 11
och 12), dom av den 5 december 1996, Merck och Beecham (C-267/95 och C-268/95, EU:C:1996:468, punkterna 23 och 24) samt dom av den
12 juni 2008, kommissionen/Portugal (C-462/05, EU:C:2008:337, punkterna 53 och 54).

38 Se punkterna 43—47 och 71-78 i detta forslag till avgorande.

18 ECLIL:EU:C:2017:730



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SAUGMANDSGAARD QF — FORENADE MALEN C-397/16 OCH C-435/16
ACACIA OCH D’AMATO

124. I linje med detta, har Audi foreslagit att tillverkarna av kopierade filgar ska tvingas att enbart
tillhandahalla sina produkter till reparationsverkstider och forsikra sig om att dessa verkstdder
uteslutande anviander dem i reparationssyfte. Porsche har foreslagit att forséljning av kopierade félgar
mellan tillverkare och aterforséljare ska vara forbjuden, ndr en siddan forséljning avser for stora
kvantiteter for att kontrollera huruvida den ovanndmnda bestimmelsen iakttagits. Det ska tillaggas att
man, i extremfallet, skulle kunna forestilla sig att en tillverkare endast tillats tillverka en kopierad filg
for det fall behovet av reparation vederborligen har faststallts.

125. Sadana inskréankningar i affirsverksamheten for tillverkare och leverantdr av reservdelar skulle
emellertid medfora att deras tillgdng till marknaden for reservdelar begrinsas, i strid med det
liberaliseringssyfte som efterstravas med artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Audis forslag bortser for
det forsta fran mojligheten att reparationerna gors pa annan plats dn i en reparationsverkstad, bland
annat av slutanvindaren sjdlv. Vidare utesluts i Porsches forslag kopierade falgar i aterforséljarnas
kataloger, vilka motsvarar en betydande inkomstkilla. Slutligen medfor tillverkningen av kopierade
falgar vid ett faststdllt reparationsbehov en forlust av stordriftsférdelar for tillverkarna och férseningar
i tillgdngen pa dessa falgar, till forman for ursprungsfilgarna som tillverkas av innehavarna.

126. For det andra skulle en sddan garantiskyldighet gora tillverkaren och leverantdren ansvariga for
hur alla aktorer senare i distributionskedjan agerar, och detta fram till den slutliga anvéndaren.
Saledes skulle tillverkaren och leverantoren kunna hallas ansvariga for en slutanvdndares anvindning
av kopierade filgar for utsmyckning. Acacia och kommissionen har, i detta hinseende, med fog gjort
gillande att det skulle vara oproportionerligt att krdva av en tillverkare eller leverantor av reservdelar
att vederborande infor ett system for overvakning av verksamheten for saval kommersiella operatorer i
tidigare led som for slutanvéndare.

127. Det ska tillaggas att det fortfarande star innehavaren fritt att, om vederborande anser att de
anviandningsvillkor som faststills i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002 inte ar uppfyllda, gora gillande
sina rattigheter gentemot den berdérda anvéndaren.

128. Av dessa skl anser jag inte att det kan krévas av tillverkaren och leverantoren att de garanterar
att de kopierade reservdelar som de tillverkar eller sdljer ska anvindas under ovanndmnda
forutséttningar.

129. Det andra synsittet som har foreslagits vid domstolen bestar i att aldgga tillverkaren och
leverantoren av reservdelar en skyldighet att ta emot en forklaring av forvirvaren om att denne inte
kommer att anvénda reservdelen for andra d&ndamal &n det som foreskrivs i artikel 110.1 i férordning
nr 6/2002.%

130. Ett sadant synsdtt dr enligt min uppfattning Overdrivet stridngt, eftersom det skulle hindra
tillverkaren eller leverantéren fran att utnyttja andra forsiktighetsatgdrder som skulle kunna vara
lampliga for deras verksamhet. Vidare kan det foreligga tvivel betréffande hur effektivt detta synsatt ar.
Det dr namligen latt att forestdlla sig att en tillverkare eller en leverantor formellt tar emot denna
forklaring samtidigt som vederborande vet att forvarvaren inte kommer att anvinda reservdelen under
de forutsdttningar som foreskrivs i denna bestammelse.

131. Det tredje synsittet, vilket den italienska regeringen och kommissionen har ndmnt, grundar sig pa
en omsorgsplikt avseende att anvdndarna i senare led iakttar de anvandningsvillkor som foéreskrivs i
artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Jag foresprakar detta synsitt, vilket enligt min uppfattning ar
mest ldmpat for att bevara den dndamalsenliga verkan av en omfattande liberalisering av marknaden
for reservdelar som beslutats av unionslagstiftaren. Det ska emellertid preciseras vad en sidan
skyldighet innebér i praktiken.

39 Detta synsitt har bland annat tagits upp i den fjarde tolkningsfragan i mal C-435/16.
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132. Enligt min uppfattning ska en omsorgsfull tillverkare eller leverantdr upplysa forviarvaren om att
den berora reservdelen innehéller en formgivning som han inte dr innehavare av. Vidare ska
vederborande informera om att reservdelen uteslutande &r avsedd att anvdndas for att mojliggora
reparation av en sammansatt produkt sa att den aterfar sitt ursprungliga utseende.

133. Det ska, i detta hidnseende, understrykas att domstolen tidigare har slagit fast att artikel 14 i
direktiv 98/71 och artikel 110 i féorordning nr 6/2002 inte, genom undantag fran unionsrétten avseende
varumairkesrittigheter, tillater en tillverkare av reservdelar att anbringa ett varumérke som registrerats
av en biltillverkare utan dennes samtycke.” Féljaktligen kan en tillverkare som édr en tredjepart —
sasom Acacia — inte skapa forvixling mellan sina kopierade reservdelar och de ursprungsreservdelar
som tillverkats av innehavaren — sasom Audi eller Porsche — genom att anbringa ett varuméarke som
den sistndamnda innehar.

134. Vidare maéste tillverkaren eller leverantoren ha mojlighet att faststilla att de har uppfyllt denna
informationsplikt genom att utnyttja de bevismedel som foreskrivs i den nationella ritten. Ett sadant
bevis skulle, bland annat men inte enbart, kunna bestd av en forklaring som undertecknats av
forvarvaren sasom den som avses i det andra synsittet, eller i en klausul som infogas i
forsaljningsavtalet.

135. Denna informationsplikt dar emellertid inte tillricklig for att uppfylla omsorgsplikten. Den
omsorgsfulla tillverkaren eller leverantoren maste namligen &ven avhalla sig fran att sdlja en reservdel
ndr han vet eller har rimliga skil att anta att denna reservdel inte kommer att anvindas under de
forutsattningar som faststalls i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002.

136. Det ska understrykas att savil domstolen* som unionslagstiftaren® har hanfort till analoga villkor
inom immaterialratten.

137. Sammanfattningsvis anser jag att tillverkaren eller leverantoren av en bestandsdel i en sammansatt
produkt ska uppfylla en omsorgsplikt avseende att anvidndare i senare led iakttar de anvéndarvillkor
som anges i artikel 110.1 i férordning nr 6/2002. Denna omsorgsplikt innebdr dels att vederbérande
upplyser forvirvaren om att den berérda reservdelen innehaller en formgivning som han eller hon inte
ar innehavare av och att den uteslutande ar avsedd att anvdndas pa de villkor som faststills i denna
bestimmelse, dels att han eller hon forlorar riatten att gora den gillande om vederborande visste eller
rimligen kunde antas veta att reservdelen inte skulle anvindas med iakttagande av dessa villkor.

40 Beslut av den 6 oktober 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

41 Se, bland annat, i ett annat sammanhang, dom av den 8 september 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644). Domstolen slog fast att
tillhandahéllandet pa en webbplats av hyperlinkar till skyddade verk, som é&r fritt tillgingliga pd en annan webbplats utan tillstind fran
upphovsrittsinnehavaren, inte utgor en "6verforing till allménheten” i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, om dessa lankar
tillhandahallits utan vinstsyfte av en person som inte kinde till eller som inte rimligen kunde kinna till att dessa verk olagligen offentliggjorts.
Aven om denna dom inte &r direkt 6verférbar pd de forevarande malen, ska det papekas att domstolen anvint ett kriterium analogt med det
som jag foreslar.

42 Se artikel 13.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45) dir det anges att ”[m]edlemsstaterna ska se till att de behoriga rittsliga myndigheterna, efter ansokan fran
den skadelidande parten, forpliktar den som har begatt immaterialrittsintrang och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon
agnade sig at intrangsgorande verksamhet, att betala ett skadestand till rattighetshavaren som &r lampligt i férhallande till den faktiska skada
som denne har orsakats till foljd av intranget” (Min kursivering). Se &ven artikel 4.4 i Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2016/943 av
den 8 juni 2016 om skydd mot att icke rojd know-how och foretagsinformation (féretagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och rojs
(EUT L 157, 2016, s. 1), dir det anges att ”[a]nskaffande, utnyttjande eller réjande av en foretagshemlighet ska anses olagligt dven d& en person
vid tidpunkten for anskaffandet, utnyttjandet eller réjandet kdnde till, eller under omstindigheterna borde ha ként till, att foretagshemligheten
direkt eller indirekt hade erhéllits fran en annan person som utnyttjat eller rojt foretagshemligheten olagligt i den mening som avses i punkt 3”.
(Min kursivering).
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VI. Forslag till avgorande

138. Mot bakgrund av det ovan anforda foreslar jag att domstolen ska besvara tolkningsfragorna fran
Corte d’appello di Milano (Appellationsdomstolen i Milano, Italien) och Bundesgerichtshof (Federala
hogsta domstolen, Tyskland) pa foljande sitt:

1. Artikel 110.1 i radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om
gemenskapsformgivning ska tolkas sa att begreppet "bestandsdel i en sammansatt produkt” inte &r
begransat till bestdndsdelar vars form ar beroende av den sammansatta produktens utseende utan
avser varje produkt som ingdr i en annan produkt, varav den sistndimnda utgér en “sammansatt
produkt”, som kan plockas bort och ersittas, dr nodvandig for en normal anvindning av den
sammansatta produkten och forblir synlig vid en normal anvdndning av denna sammansatta
produkt.

2. For att atnjuta det undantag som faststélls i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002, ska bestandsdelen
anviandas “for att mojliggora reparation av denna sammansatta produkt”, vilket utesluter varje
anviandning av skdl som é&r att hdnfora till utsmyckning eller enkel bekvamlighet och ”sa att den
aterfar sitt ursprungliga utseende”, vilket innebér att reservdelen har ett utseende som &r identiskt
med utseendet pa den bestandsdel som ursprungligen ingéar i den sammansatta produkten.

3. For att kunna gora gillande detta undantag ska tillverkaren eller leverantéren av en sammansatt
produkt uppfylla en omsorgsplikt betriaffande att anvidndarna i senare led iakttar de anviandarvillkor
som faststills i artikel 110.1 i forordning nr 6/2002. Denna omsorgsplikt innebér dels att han eller
hon informerar forvarvaren om att den aktuella reservdelen innehéller en formgivning som
vederborande inte ar innehavare av, dels att han eller hon skulle forlora rdtten att gora
bestimmelsen géllande om han eller hon visste eller rimligen kunde antas veta att reservdelen inte
skulle anvdndas med beaktande av dessa villkor.
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