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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

15. november 2012 *

»Direktiv 2004/48/EF — bestemmelser om bevisbedemmelsen inden for rammerne af en tvist for den
nationale ret, hvorved der er nedlagt pastand om annullation af beskyttelsen af en brugsmodel —
den nationale rets kompetence — Pariserkonventionen — TRIPs-aftalen«

I sag C-180/11,
angdende en anmodning om preejudiciel afgorelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Févarosi
Birésag (Ungarn) ved afgorelse af 29. september 2010, indgaet til Domstolen den 18. april 2011, i
sagen:
Bericap Zarodastechnikai bt
mod
Plastinnova 2000 kft,
procesdeltagere:
Magvar Szabadalmi Hivatal,
har
DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af dommerne R. Silva de la Puerta, fungerende formand for Tredje Afdeling, K. Lenaerts, E.
Juhdsz, ]. Malenovsky (refererende dommer) og D. Svaby,

generaladvokat: V. Trstenjak

justitssekreteer: A. Calot Escobar,

pa grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indleg af:

— Bericap Zarddastechnikai bt. ved tigyvéd Zs. Kacsuk
— DPlastinnova 2000 kft. ved tigyvéd J. Hergar

— den ungarske regering ved M. Fehér og K. Szijjart6, som befuldmaegtigede

* Processprog: ungarsk.
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— Europa-Kommissionen ved F. Bulst og B. Béres, som befuldmaegtigede,

og idet Domstolen efter at have hert generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pademmes uden
forslag til afgorelse,

afsagt folgende

Dom

Anmodningen om preejudiciel afgorelse vedrerer fortolkningen af Europa-Parlamentets og Radets
direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om héandheevelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder
(EUT L 157, s. 45, samt berigtigelser i EUT 2004 L 195, s. 16, og EUT 2007 L 204, s. 27), af aftalen
om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter »TRIPs-aftalen«), der er indeholdt i
bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), undertegnet i
Marrakech den 15. april 1994 og godkendt ved Radets afgorelse 94/800/EF af 22. december 1994 om
indgéelse pa Det Europeeiske Feellesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale
forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for sa vidt angar de omrader, der herer under
Feellesskabets kompetence (EFT L 336, s. 1), og af konventionen om beskyttelse af industriel
ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883, senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og
endret den 28. september 1979 (De Forenede Nationers Traktatsamling, bind 828, nr. 11851, s. 305,
herefter »Pariserkonventionen«).

Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Bericap Zardédastechnikai bt.
(herefter »Bericap«) og Plastinnova 2000 kft. (herefter »Plastinnova«) vedrgrende en brugsmodels
angiveligt manglende nyhed og underliggende opfindelseshgjde.

Retsforskrifter

International ret

TRIPs-aftalen
Det forste afsnit i preeamblen til TRIPs-aftalen har folgende ordlyd:

»[m]edlemmerne, der gnsker at formindske fordrejningerne af og hindringerne for den internationale
samhandel og tager hensyn til, at det er nedvendigt at fremme en effektiv og hensigtsmeessig
beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder og at sikre, at foranstaltningerne og procedurerne
til handheevelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder ikke i sig selv bliver hindringer for den lovlige
samhandel«

I henhold til TRIPs-aftalens del I med overskriften »Generelle bestemmelser og grundprincipper,
artikel 1, stk. 1 og 2, geelder folgende:

»1. Medlemmerne saetter bestemmelserne i denne aftale i kraft. Medlemmerne kan, men er ikke
forpligtet dertil, gennemfore en mere omfattende beskyttelse i deres lovgivning, end det er kreevet i
denne aftale, forudsat at en sddan beskyttelse ikke strider mod bestemmelserne i denne aftale.
Medlemmerne kan frit fastlegge den mest hensigtsmeessige metode til gennemforelse af
bestemmelserne i denne aftale inden for deres egne retssystemer og deres egen praksis.

2. I denne aftale forstds ved »intellektuel ejendomsret« alle kategorier af intellektuel ejendomsret, der
er omhandlet i afsnit 1 til 7 i del IL.«
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Denne aftales artikel 2 med overskriften »Konventioner om intellektuel ejendomsret« fastseetter:

»1. For sa vidt angar del II, III og IV i denne aftale, skal medlemmerne efterkomme artikel 1 til 12
samt artikel 19 i [Pariserkonventionen] (1967).

2. Intet i del I til IV i denne aftale mé stride mod de eksisterende forpligtelser medlemmerne imellem i
medfor af [Pariserkonventionen], [Bernerkonventionen], Romkonventionen og traktaten om intellektuel
ejendomsret i forbindelse med integrerede kredslgb.«

TRIPs-aftalens artikel 41, stk. 1-3, der indgar i del III med overskriften »Handhzevelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder«, bestemmer:

»1. Medlemmerne péser, at de handhevelsesprocedurer, som er omhandlet i denne del, star til
radighed i henhold til deres lovgivning, saledes at der kan gribes effektivt ind over for kreenkelser af
intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af denne aftale, ogsé hurtige foranstaltninger for at
forhindre kreenkelser og foranstaltninger, der forebygger yderligere kreenkelser. Disse procedurer skal
anvendes pa en sadan made, at der ikke opstar hindringer for den lovlige samhandel, og at der er
sikkerhed for, at de ikke misbruges.

2. Procedurerne til handheevelse af intellektuelle ejendomsrettigheder skal veere loyale og rimelige. De
ma hverken veere unedigt komplicerede eller udgiftskreevende eller medfere ubegrundede frister eller
forsinkelser.

3. Beslutningerne i forbindelse med en sag skal helst foreligge skriftligt og veere begrundede. De skal
stilles til radighed for i hvert fald sagens parter uden urimelig forsinkelse. Beslutningerne i forbindelse
med en sag ma kun baseres pa bevismateriale, hvortil parterne har haft mulighed for at fastseette deres
bemeerkninger.«

Pariserkonventionen
Alle Den Europeiske Unions medlemsstater er parter i Pariserkonventionen.
Denne konventions artikel 1, stk. 2, bestemmer:

»Beskyttelsen af den industrielle ejendomsret har til genstand patenter, brugsmenstre og modeller,
varemeerker, servicemeerker, firmanavne, oprindelsesbetegnelser og undertrykkelse af illoyal
konkurrence.«

Konventionens artikel 2, stk. 1, fastseetter:

»Personer, der tilhorer et unionsland, skal, for sa vidt angar beskyttelse af den industrielle ejendomsret,
i alle unionens andre lande nyde de samme fordele, som hvert lands love nu indremmer eller i
fremtiden maétte indromme egne undersédtter eller statsborgere, alt dog med forbehold af de
rettigheder, som er serlig hjemlet ved denne konvention. Som folge heraf skal de have den samme
beskyttelse og den samme adgang til retsmidler mod ethvert indgreb i deres rettigheder som disse, alt
pa betingelse af, at de opfylder de vilkdar og iagttager de formaliteter, som pahviler landets egne
statsborgere eller undersatter.«
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EU-retten
Fjerde til sjette betragtning til direktiv 2004/48 har folgende ordlyd:

»(4) I international sammenheeng er alle medlemsstaterne samt Feellesskabet, for sa vidt angar de
omrader, der horer under dets kompetence, bundet af [TRIPs-aftalen] [...]

(5) TRIPs-aftalen indeholder bl.a. bestemmelser om midler til hindhevelse af intellektuelle
ejendomsrettigheder, der udger feelles, internationalt geeldende regler, som anvendes i alle
medlemsstater. Dette direktiv ber ikke berere medlemsstaternes internationale forpligtelser,
herunder deres forpligtelser i henhold til TRIPs-aftalen.

(6) Der findes herudover internationale konventioner, som alle medlemsstaterne har tiltradt, og som
ogsd indeholder bestemmelser om midler til handheevelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
Det geelder bla. Pariserkonventionen [...], Bernerkonventionen til veern for littereere og
kunstneriske veerker og Romkonventionen om beskyttelse af udgvende kunstnere, fremstillere af
fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender.«

27. betragtning til direktivet preeciserer:

»Med henblik pa yderligere at afskreekke en fremtidig kreenkende part og fremme en oget bevidsthed
hos den brede offentlighed er det hensigtsmeessigt at offentliggere afgorelserne i sager om kreenkelse
af intellektuelle ejendomsrettigheder.«

32. betragtning til direktivet har folgende ordlyd:

»Dette direktiv er i overensstemmelse med de grundleggende rettigheder og overholder de principper,
der bl.a. er anerkendt i Den Europeiske Unions charter om grundleeggende rettigheder. Direktivet har
navnlig til formal at sikre, at den intellektuelle ejendomsret overholdes fuldt ud i overensstemmelse
med chartrets artikel 17, stk. 2.«

Artikel 1 i direktiv 2004/48 definerer dettes formal som folger:

»Dette direktiv vedrorer de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nedvendige for at sikre
handheevelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder. I dette direktiv omfatter udtrykket »intellektuelle
ejendomsrettigheder« ogsa industrielle ejendomsrettigheder.«

Direktivets artikel 2, der vedrerer direktivets anvendelsesomrade, bestemmer i stk. 1:

»Med forbehold af de midler, der er indfert eller kan indferes i feellesskabslovgivningen eller i
medlemsstaternes lovgivninger, for sa vidt disse midler er gunstigere for rettighedshaverne, finder de i
dette direktiv fastsatte foranstaltninger, procedurer og retsmidler anvendelse i overensstemmelse med
artikel 3 pa enhver kreenkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i feellesskabsretten
og/eller den pageeldende medlemsstats nationale ret.«

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i direktiv 2004/48 bergrer dette direktiv ikke »medlemsstaternes

forpligtelser i henhold til internationale konventioner, navnlig TRIPs-aftalen, herunder forpligtelserne i
relation til strafferetlige procedurer og sanktioner«.
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Direktivets artikel 3 har folgende ordlyd:

»1. Medlemsstaterne fastseetter de foranstaltninger, procedurer og retsmidler, der er nedvendige for at
sikre handheevelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af dette direktiv. Disse
foranstaltninger, procedurer og retsmidler skal veere fair og rimelige, de ma ikke veere unedigt
komplicerede eller udgiftskraevende, og de ma ikke indebzere urimelige frister eller medfere ugrundede
forsinkelser.

2. Foranstaltningerne og retsmidlerne skal ligeledes veere effektive, std i et rimeligt forhold til

kreenkelsen og have afskreekkende virkning, og de skal anvendes pa en sadan madde, at der ikke opstar
hindringer for lovlig samhandel, og at der ydes garanti mod misbrug af dem.«

Ungarsk ret

Lov om beskyttelse af brugsmodeller

Artikel 1, stk. 1, i A hasznélati mintak oltalmardl sz6l6 1991. évi XXXVIIL torvény (lov nr. XXXVIII fra
1991 om beskyttelse af brugsmodeller) bestemmer:

»Enhver lgsning (herefter »model«) vedrerende udformning, struktur eller samling af enhver genstands
dele kan udtages til brugsmodelbeskyttelse, forudsat at den er ny, er et resultat af opfinderaktivitet og
kan udnyttes industrielt.«

Artikel 2, stk. 2, i lov om beskyttelse af brugsmodeller bestemmer:

»Kendt teknik udgeres af oplysninger, der for prioritetsdatoen var tilgeengelige for offentligheden ved
en skriftlig beskrivelse eller ved praktisk anvendelse pa det nationale omrade.«

I henhold til denne lovs artikel 3, stk. 1, geelder folgende:

»En brugsmodel anses for at veere et resultat af opfinderaktivitet, hvis den ikke folger af kendt teknik
pé en made, der er indlysende for en ekspert pa omradet.«

Den neevnte lovs artikel 5 har folgende ordlyd:
»1) En model kan tildeles beskyttelse, sifremt ansggeren:

a) opfylder betingelserne i artikel 1-4 i denne lov og ikke er udelukket fra modelbeskyttelsen i
henhold til stk. 2, eller artikel 1, stk. 2.«

Artikel 24 i lov om beskyttelse af brugsmodeller fastseetter:

»1) En modelbeskyttelse er ugyldig:

a) hvis genstanden for modelbeskyttelsen ikke opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra a).
[...]«

I henhold til denne lovs artikel 26:

»Det ungarske patentkontors kompetenceomrade omfatter sager vedrerende:

[...]

ECLLEU:C:2012:717 5
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¢) ugyldighedserkleering af en modelbeskyttelse.«
Den neaevnte lovs artikel 27 har folgende ordlyd:

»[...]

3) De afgorelser, der er truffet af det ungarske patentkontor i sager vedrerende modelbeskyttelse, kan i
henhold til artikel 37 proves ved en domstol.

4) Det ungarske patentkontor kan eendre eller tilbagekalde en endelig afgorelse, det har truffet, safremt
det modtager en anmodning herom, og sa leenge der ikke er iveerksat domstolsprevelse vedrgrende:

[...]
c) ugyldighedserkleering af en modelbeskyttelse.«
I henhold til artikel 36, stk. 3, i lov om beskyttelse af brugsmodeller geelder folgende:

»Bestemmelserne i lov om patenter finder anvendelse mutatis mutandis i sager [...] om

ugyldighedserkleering [...] af modelbeskyttelser.«

Lovens artikel 37 bestemmer:

»1) Retten kan efter anmodning omgere folgende afgorelser truffet af det ungarske patentkontor:

a) de i artikel 27, stk. 4, neevnte afgorelser.

[...]

13) I ovrigt finder bestemmelserne vedrerende proceduren for domstolsprovelse af afgerelser om

patenter, der er truffet af det ungarske patentkontor anvendelse mutatis mutandis pa proceduren
for domstolsprovelse af afgorelser om modelbeskyttelse truffet af ssmme kontor.«

Patentloven

Artikel 42 i lov XXXIII fra 1995 om patentering af opfindelser (herefter »patentloven«) bestemmer:

»[...]

3) En endelig afgorelse, der giver afslag pa en begeering om, at et patent erkleres ugyldigt, udelukker
muligheden for pa grundlag af de samme faktiske omsteendigheder at indgive en ny begeering om
ugyldighedserkleering af det samme patent.«

Patentlovens artikel 80 har folgende ordlyd:

»1) Enhver person kan i henhold til artikel 42 — med forbehold af stk. 2 — fremseette begeering om, at
et patent erkleeres ugyldigt, over for indehaveren.

2) En person, som lovligt er indehaver af et patent, kan i medfer af artikel 42, stk. 1, litra d), fremszette
begeering om, at dette erkleres ugyldigt.«

6 ECLILEU:C:2012:717
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Denne lovs artikel 81 har folgende ordlyd:
»[...]

3) Ved frafald af en begeering om ugyldighedserkleering kan proceduren fortseettes ex officio [...J«
Den neaevnte lovs artikel 86 bestemmer:

»1) Retten i Budapest har enekompetence til at behandle sager med pastand om omgerelse af det
ungarske patentkontors afgorelser.

[...]«
I henhold til samme lovs artikel 88:

»] de sager, som har til genstand at eendre det ungarske patentkontors afgerelser, treeffer retten
afgorelse efter reglerne om sager, der ikke vedrerer retslige tvister, med forbehold af de undtagelser,
der er fastsat i denne lov. De almindelige bestemmelser i A Polgari perrendtartasrél sz6lé 1952. évi
III. torvény (lov nr. III fra 1952 om civil retspleje) finder anvendelse mutatis mutandis i sagen,
medmindre denne lov eller en ordning vedrerende sager, der ikke vedrerer retslige tvister, henviser til
andre regler.«

Lov om civil retspleje

Artikel 3 og 4 i lov om civil retspleje indgar i afsnit I med overskriften » Almindelige bestemmelser«,
hvori indgar et kapitel og et underkapitel dertil henholdsvis med overskriften »Grundleggende
principper« og »Retternes opgaver i civile sager«.

Denne lovs artikel 3, stk. 2, bestemmer:

»2) Retten er — medmindre andet er fastsat ved lov — bundet af parternes pastande og ovrige
erkleeringer, der har retsvirkninger [...]«

Den naevnte lovs artikel 4, stk. 1, har folgende ordlyd:

»1) Retten er, nir den treeffer afgorelse, ikke bundet af afgorelser, der er truffet af andre myndigheder
eller af disciplineere afgorelser, eller af den fastleeggelse af de faktiske omstendigheder, som ligger til
grund for sadanne afgorelser.«

Tvisten i hovedsagen og de praejudicielle sporgsmal

Den 17. maj 1991 indgav Plastinnova et industridesign til det ungarske patentkontor, der blev
registreret med nr. 2252-320/91, og den 1. september 1992 indgav virksomheden en ansegning om
beskyttelse af en brugsmodel. Idet Plastinnova gjorde geeldende, at der var tale om en eendring af den
anspgte beskyttelse, paberabte denne sig prioritet til den anden ansegning pa grundlag af den
prioritet, der var knyttet til den forste ansegning. Det ungarske patentkontor efterkom denne
ansegning om beskyttelseseendring, og efter indgivelsen af brugsmodelansegningen tillod den
beskyttelse af denne med den prioritet, der var knyttet til industridesignet.

I forbindelse med en administrativ procedure fremsatte Bericap den 6. maj 1998 begeering om, at

beskyttelsen af den pégeeldende brugsmodel blev erkleeret ugyldig, idet denne manglede nyhed og
underliggende opfinderaktivitet.
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Ved afgorelse nr. U9200215/35 af 1. juni 2004 tiltradte det ungarske patentkontor gyldigheden af
beskyttelsen som brugsmodel, idet den begreensede reekkevidden heraf.

Plastinnova, der var indehaver af brugsmodellen, nedlagde ved Févérosi Birdsag pastand om omgerelse
af afgorelsen fra det ungarske patentkontor. Denne ret, der traf afgorelse i forste instans, frifandt det
ungarske patentkontor og erkleerede beskyttelsen af den omtvistede model ugyldig, idet den eendrede
afgorelse nr. U9200215/35.

Plastinnova iveerksatte appel, og Févarosi Itélétabla (appelret i Budapest) @ndrede ved kendelse den
afgorelse, der var truffet i forste instans, idet den omgjorde afgorelsen for sa vidt angar
ugyldighedserkleeringen af beskyttelsen af brugsmodellen og i ovrigt stadfeestede den.

Ved kassationsappel iveerksat af Bericap stadfeestede Legfels6bb Birdsdg (Ungarns hgjesteret) den
kendelse, der var afsagt i appelsagen.

Hovedsagen (administrativ procedure) blev indledt den 31. januar 2007, da Bericap ved det ungarske
patentkontor indgav en ny begeering om ugyldighedserkleering af den omtvistede brugsmodel. Dette
selskab gjorde som begrundelse for ugyldigheden geeldende, at modellen manglede nyhed og
underliggende opfinderaktivitet. Til begeeringen var blandt flere dokumenter vedlagt beskrivelser af
patenter som bilag med numrene K4-K10, K19-K25, K29 og K30.

Plastinnova, der paberabte sig den forudgaende ugyldighedsprocedure, nedlagde pastand om, at den
nye begeering om ugyldighedserkleering skulle afvises uden realitetsbehandling.

Ved afgorelse nr. U9299215/58 afslog det wungarske patentkontor denne begeering om
ugyldighedserkleering under henvisning til patentlovens artikel 42, stk. 3. Det anvendte denne
bestemmelse siledes, at det ikke i forbindelse med den nye ugyldighedssag blandt de ovennzevnte
dokumenter tog hensyn til beskrivelsen af patenterne K4-K8, K10, K19, K21 og K22. Ifglge det
ungarske patentkontor udgjorde disse dokumenter nemlig »grundlaget for den afgorelse, der blev
truffet i forbindelse med den tidligere ugyldighedssag«. Det tilfgjede, at »hvert af disse dokumenter
[havde] veeret genstand for en undersogelse, uatheengigt af spergsmalet om, hvilke af disse der
indeholdt relevante oplysninger i forhold til den omhandlede model«, og at det, »henset til, at den
afgorelse, der tidligere var truffet, var baseret pa alle disse undersogte dokumenter, [var] mest
hensigtsmaessigt ikke at tage hensyn til disse dokumenter i den foreliggende sag«. Det ungarske
patentkontor oplyste endvidere, at »hver og en af de egenskaber, der er omfattet af de vigtigste
patentkrav pd omradet for beskyttelse af brugsmodeller, [kunne] identificeres ud fra fotografierne, og
[at] beskyttelsen af den neevnte brugsmodel folgelig kunne gere krav pa prioritet«. Det ungarske
patentkontor tilfgjede, at »sporgsmalet om prioritet allerede [havde] veeret genstand for afgerelse i
forbindelse med den tidligere procedure, hvilken afggrelse ligeledes [var] baseret pa konklusionen om,
at beskyttelsen af brugsmodellen kunne gore krav pa den prioritet, den havde féet tildelt ved sendringen
af beskyttelsen af industridesignet«. I denne henseende erklerede det ungarske patentkontor, at
beskrivelserne af patenterne K20 og K23 ikke udgjorde en del af den kendte teknik.

Sluttelig undersogte det ungarske patentkontor alene speorgsmalet om manglende nyhed og
underliggende opfinderaktivitet i lyset af beskrivelserne af patent K9, K24, K25, K29 og K30 og fandt,
at de fremforte anbringender om ugyldighed ikke var blevet bevist.

Bericap anlagde sag ved den foreleeggende ret med henblik pa omgerelse af afgerelse nr. U9200215/58
og nedlagde pastand om, at brugsmodellen blev erkleeret ugyldig. Bericap nedlagde endvidere pastand
om, at der blev taget hensyn til alle de fremlagte beviser, og gjorde geeldende, at beskyttelsen af en
brugsmodel sikrede indehaveren en eneret svarende til den, et patent giver. Det er begrundelsen for,
at der er en samfundsmeessig interesse i, at eneretten alene er baseret pa en beskyttelse af de
brugsmodeller, der overholder de lovmeessige krav. Ved at fastseette ugyldighedsproceduren
lovmeessigt har lovgiver seorget for, at den samfundsmeessige interesse gives forrang. Den
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samfundsmeessige interesse i ugyldighedsproceduren understottes af patentlovens artikel 80, stk. 1, der
bestemmer, at enhver person i henhold til artikel 42 — med forbehold af dennes stk. 2 — kan fremseette
begeering om, at et patent erkleeres ugyldigt, over for indehaveren heraf. Ligeledes fremgar den
samfundsmeessige interesse af den neevnte lovs artikel 81, stk. 3, hvorefter proceduren ved frafald af
en begeering om ugyldighedserkleering kan fortseette ex officio.

Plastinnova har nedlagt pastand om stadfeestelse af afgorelse nr. U9200215/58, da den er velbegrundet.

Den foreleeggende ret annullerede afgerelse nr. U9200215/58 og hjemviste sagen til det ungarske
patentkontor med henblik pa fornyet afgorelse. Den fandt, at der ikke kunne bortses fra de beviser,
der var blevet fremlagt i forbindelse med den nye ugyldighedssag, alene af den grund, at de allerede
var blevet fremlagt i forbindelse med den tidligere ugyldighedssag.

Févarosi itél6tabla ophaevede kendelsen afsagt i forste instans og hjemviste sagen til Févarosi Birésag
med henblik pa fornyet provelse og en ny afgorelse, efter at den have konstateret, at det ungarske
patentkontor i sin prevelse af den nye ugyldighedsbegeering korrekt havde defineret, hvilke faktiske
omstendigheder der skulle analyseres.

I afgorelsen om forelseggelse har Févarosi Birésag preeciseret, at henset til bestemmelserne i direktiv
2004/48, iseer dettes artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, ensker den oplyst, hvorledes reglerne i
national ret om procedurerne for at erkleere beskyttelsen af brugsmodeller for ugyldig skal anvendes.

Den foreleeggende ret har endvidere preeciseret, at de spergsmal, som Domstolen opfordres til at treeffe
preejudiciel afgorelse om, vedrerer en sammenligning af bestemmelserne i Pariserkonventionen og
TRIPs-aftalen med den méde, hvorpa de relevante regler i national ret finder anvendelse. Den
foreleeggende ret har i denne henseende anfort, at i Ungarn blev Pariserkonventionen gennemfort ved
lovdekret nr. 18 af 1970 og TRIPs-aftalen ved lov nr. IX af 1998.

Févarosi Birdsdag har pa denne baggrund besluttet at udseette sagen og at foreleegge Domstolen
folgende preaejudicielle spergsmal:

»1) Er det i overensstemmelse med EU-retten, at foranstaltninger, procedurer og retsmidler i
forbindelse med en eendringsprocedure vedrorende en begeering om, at beskyttelsen af en
brugsmodel erkleeres ugyldig, finder anvendelse pa en siddan made, at den nationale ret ikke er
bundet af parternes péastande og ovrige erkleeringer med retsvirkninger og har befojelse til ex
officio at bestemme, hvilke beviser det er nodvendigt at fremleegge?

2) Er det i overensstemmelse med EU-retten, at foranstaltninger, procedurer og retsmidler i
forbindelse med en eendringsprocedure vedreorende en begeering om, at beskyttelsen af en
brugsmodel erkleres ugyldig, finder anvendelse pa en sadan made, at den nationale ret i
forbindelse med sin provelse ikke er bundet af en administrativ afgerelse, der er truffet
vedrorende en begeering om ugyldighedserkleering, eller af de faktiske omstendigheder, der er
lagt til grund for afgerelsen, herunder iseer de anbringender, der er paberabt til stotte for
ugyldigheden under den administrative procedure, eller de anforte erkleringer og bedemmelser,
eller de beviser, der er fremlagt under denne procedure?

3) Er det i overensstemmelse med EU-retten, at foranstaltninger, procedurer og retsmidler i
forbindelse med en eendringsprocedure vedrerende en ny begeering om, at beskyttelsen af en
brugsmodel erkleeres ugyldig, finder anvendelse pa en sdédan made, at den nationale ret blandt de
beviser, der er fremlagt i forbindelse med den nye begeering — herunder dem, der vedregrer den
kendte teknik — udelukker dem, der allerede har veeret fremlagt under en tidligere begeering om,
at beskyttelsen af brugsmodellen erkleeres ugyldig?«
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Om de praejudicielle sporgsmal

Formaliteten

Plastinnova og den ungarske regering har pa forskelligt grundlag fremsat formalitetsindsigelser
vedrerende anmodningen om preejudiciel afgorelse.

For det forste har Plastinnova anmodet Domstolen om at afvise den neevnte anmodning uden
behandling af sagens realitet, henset til, dels at F&varosi Birdsdg ikke i henhold til lov om civil
retspleje har kompetence til at indgive en sadan anmodning, dels at kun den ungarske hojesteret, i det
omfang den omhandlede afgorelse i den foreliggende hovedsag vil kunne blive gjort til genstand for en
kassationsappel, har kompetence til at anmode om en preejudiciel afgorelse.

I den forbindelse bemzerkes, at det folger af fast retspraksis, at artikel 267 TEUF giver de nationale
retter en meget vid adgang til at indbringe sporgsmal for Domstolen, hvis de skonner, at en for dem
verserende sag frembyder problemer vedrerende fortolkningen eller gyldigheden af EU-retlige
bestemmelser, der er relevante for afgorelsen af den tvist, der er forelagt for dem. De nationale retter
kan desuden frit udnytte denne adgang pa ethvert tidspunkt under proceduren, som de finder passende
(jf. dom af 5.10.2010, sag C-173/09, Elchinov, Sml. I, s. 8889, preemis 26 og den deri neevnte
retspraksis).

Domstolen fastslog deri, at den omsteendighed, at der foreligger en national procedureregel, ikke kan
rejse tvivl om den adgang, som de nationale retter, der ikke treeffer afgorelse i sidste instans, har til at
foreleegge Domstolen en preejudiciel anmodning, ndr de — som i hovedsagen — er i tvivl om
fortolkningen af EU-retten (Elchinov-dommen, preemis 25, og dom af 20.10.2011, sag C-396/09,
Interedil, Sml. I, s. 9915, preemis 35).

Domstolen fandt endvidere, at den ret, som ikke treeffer afgorelse i sidste instans, skal have frihed til,
hvis den skeonner, at den hgjere instans’ retlige bedemmelse kan fore til, at der afsiges en dom i strid
med EU-retten, at foreleegge Domstolen de spergsmal, som giver anledning til tvivl (jf.
Elchinov-dommen, preemis 27 og den deri neevnte retspraksis).

P& det grundlag ber den formalitetsindsigelse, der er rejst af Plastinnova vedrerende dette punkt,
forkastes.

For det andet har den ungarske regering gjort geeldende, at anmodningen om preejudiciel afgorelse ber
afvises, i det omfang den foreleeggende ret ikke forklarer grundene til, hvorfor den finder det
nodvendigt med en fortolkning af direktiv 2004/48.

Ifolge fast retspraksis kan Domstolen kun afvise en anmodning fra en national ret, safremt det klart
fremgar, at den onskede fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i
hovedsagen eller dennes genstand, nar problemet er af hypotetisk karakter, eller nar Domstolen ikke
rader over de faktiske og retlige oplysninger, som er nedvendige for, at den kan foretage en sagligt
korrekt besvarelse af de stillede spergsmal (jf. bl.a. dom af 13.3.2001, sag C-379/98, PreussenElektra,
Sml. I, s. 2099, preemis 39, af 15.6.2006, sag C-466/04, Acereda Herrera, Sml. I, s. 5341, preemis 48, og
af 5.12.2006, forenede sager C-94/04 og C-202/04, Cipolla m.fl,, Sml. I, s. 11421, preemis 25).

Det ma imidlertid konstateres, at det ikke fremgar klart, at den af den foreleeggende ret onskede
fortolkning af EU-retten savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand,
eller at sporgsmélene om fortolkningen af EU-retten er af hypotetisk karakter. Selv om de forelagte
sporgsmal kun meget generelt nevner EU-retten, fremgar det imidlertid af foreleeggelsesafgorelsen, at
den ret, ved hvilken tvisten i hovedsagen er anlagt, i realiteten anmoder om en fortolkning af artikel 2,
stk. 1, og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/48 samt Pariserkonventionens artikel 2, stk. 1, og
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TRIPs-aftalens artikel 41, stk. 1 og 2, med henblik pa, at denne ret kan vurdere, om de nationale
procedureregler, der gelder inden for rammerne af en begeering om, at beskyttelsen af en brugsmodel
erkleeres ugyldig, er forenelige med de naevnte bestemmelser.

Pa det grundlag er den formodning om relevans, som er knyttet til de forelagte sporgsmal, ikke blevet
afkreeftet.

Folgelig skal den anden formalitetsindsigelse ligeledes forkastes.

For det tredje har den ungarske regering fremsat formalitetsindsigelse vedrerende anmodningen om
preejudiciel afgorelse, idet den har gjort geeldende, at direktiv 2004/48 abenlyst ikke er relevant for
afgorelsen i den foreliggende tvist, da dette alene tilsigter at harmonisere de civile og administrative
foranstaltninger, der skal finde anvendelse i tilfeelde af tilsidesaettelse af de intellektuelle
ejendomsrettigheder. I den foreliggende sag drejer sagen sig imidlertid om en brugsmodels gyldighed
og ikke om en tilsideseettelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder.

I denne henseende er det tilstreekkeligt at konstatere, at spergsmalet om, hvorvidt en procedure med
henblik pa at erkleere en brugsmodel ugyldig udger en procedure, der har til formal at sikre
handheevelsen af de intellektuelle ejendomsrettigheder, ikke vedrerer formaliteten for sa vidt angar de
preejudicielle spergsmal, men realiteten for sa vidt angar disse spergsmal (jf. analogt dom af 13.7.2006,
forenede sager C-295/04 - C-298/04, Manfredi m.fl., Sml. I, s. 6619, premis 30, og af 21.10.2010, sag
C-467/08, Padawan, Sml. I, s. 10055, preemis 27). Folgelig har en sadan konstatering den virkning, at
anmodningen om preejudiciel afgerelse ikke kan afvises allerede i forbindelse med bedgommelsen af
formaliteten.

Idet denne tredje formalitetsindsigelse ligeledes ma forkastes, folger det af det ovenstdende, at
anmodningen om preaejudiciel afgorelse skal antages til realitetsbehandling.

Om realiteten

Med sine tre speorgsmal, der skal behandles samlet, gnsker den foreleeggende ret neermere bestemt
oplyst, om EU-retten i forbindelse med en retssag om en begeering om, at beskyttelsen af en
brugsmodel erkleres ugyldig, er til hinder for, at den nationale ret:

— ikke er bundet af parternes pastande og gvrige erkleeringer og ex officio kan treeffe bestemmelse om
fremleeggelse af de beviser, som den finder nodvendige

— ikke er bundet af en administrativ afgerelse, der er truffet vedrorende en ugyldighedsbegeering, eller
af de faktiske omsteendigheder, der er lagt til grund for denne afgorelse, og

— ikke pad ny kan bedomme de beviser, der allerede blev fremlagt i forbindelse med en tidligere
ugyldighedsbegeering.

Det fremgar seerligt af foreleeggelsesafgorelsen, at den nationale ret er af den opfattelse, at direktiv
2004/48 skal finde anvendelse pa den procedure, der folges i hovedsagen, og anmoder om fortolkning
af direktivet, herunder af dettes artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, i lyset af Pariserkonventionens og
TRIPs-aftalens artikler, som neevnt i denne doms preemis 59.

I denne henseende skal for det forste bemeerkes, at WTO-overenskomsten, som TRIPs-aftalen er en

del af, blev undertegnet af Unionen og efterfolgende godkendt ved afgerelse 94/800. Efter fast
retspraksis udger TRIPs-aftalens bestemmelser folgelig fremover en integreret del af Unionens
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retsorden, og inden for rammerne af denne retsorden har Domstolen kompetence til at afgore
preejudicielle spergsmal vedrerende fortolkningen af denne aftale (jf. dom af 11.9.2007, sag C-431/05,
Merck Genéricos - Produtos Farmacéuticos, Sml. I, s. 7001, preemis 31 og den deri neevnte
retspraksis).

Seerligt hvad angér bestemmelserne i TRIPs-aftalens artikel 41, stk. 1, sammenholdt med stk. 2, fremgar
det af disse, at parterne i denne aftale skal pase, at deres lovgivning omfatter nermere bestemte
handheevelsesprocedurer, saledes at der kan gribes effektivt ind over for enhver kreenkelse af de
intellektuelle ejendomsrettigheder, der er omfattet af denne aftale.

I henhold til disse bestemmelser skal parterne i denne aftale, herunder Unionen, i deres interne ret
saledes fastseette regler, der indferer foranstaltninger til handheevelse af de intellektuelle
ejendomsrettigheder, der er forenelige med de elementer, der er preciseret i de naevnte bestemmelser.

Henset til, at TRIPs-aftalen, ifolge dennes artikel 2, stk. 1, fastseetter, at parterne i denne aftale skal
efterkomme artikel 1-12 og artikel 19 i Pariserkonventionen for s& vidt angar del II, III og IV i neevnte
aftale, bor den lovgivning, som kreeves efter TRIPs-aftalens artikel 41, stk. 1 og 2, endvidere veere
forenelig bl.a. med Pariserkonventionens artikel 2, stk. 1.

I henhold til Pariserkonventionens artikel 2, stk. 1, skal statsborgere fra hver af de stater, hvor denne
konvention finder anvendelse, for sa vidt angar beskyttelse af den industrielle ejendomsret, i alle andre
stater, hvor konventionen anvendes, nyde de samme fordele, som hver stats love nu indremmer eller i
fremtiden matte indremme egne statsborgere, alt dog med forbehold af de rettigheder, som er seerlig
hjemlet ved denne konvention. Som folge heraf skal de have den samme beskyttelse som disse og den
samme adgang til retsmidler mod enhver kreenkelse af deres rettigheder, pa betingelse af, at de opfylder
de vilkar og iagttager de formaliteter, som péhviler landets egne statsborgere.

Saledes er det veesentligste faelles element i alle de ovennsevnte bestemmelser i TRIPs-aftalen og
Pariserkonventionen aftaleparternes forpligtelse til i deres interne ret at sikre handheevelsen af de
intellektuelle ejendomsrettigheder ved at fastseette effektive retsmidler mod enhver handling, der ville
udgere en kreenkelse af disse rettigheder.

Unionen har opfyldt denne lovgivningsforpligtelse med vedtagelsen af direktiv 2004/48, der, saledes
som det fremgar af dettes artikel 1, netop har til formal at sikre handheevelsen af de intellektuelle
ejendomsrettigheder ved med henblik herpa i medlemsstaterne at indfere forskellige foranstaltninger,
procedurer og retsmidler.

Saledes som det folger af artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/48, finder de i dette direktiv fastsatte
foranstaltninger, procedurer og retsmidler nsermere bestemt anvendelse i overensstemmelse med
artikel 3 pa enhver kraenkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som fastsat i EU-retten og/eller
den pageldende medlemsstats nationale ret.

Alle de ovenneevnte konventionsbestemmelser og bestemmelser i direktiv 2004/48 (herefter »de
omhandlede bestemmelser«) har saledes ikke til hensigt at regulere alle aspekter af de intellektuelle
ejendomsrettigheder, men alene dem, der vedrorer dels hédndheevelsen af disse rettigheder, dels
kreenkelserne af disse ved at forpligte til etablering af effektive retsmidler, der kan forhindre, standse
eller rette op pé enhver kreenkelse af en eksisterende intellektuel ejendomsret.

I denne henseende forudseetter en procedure for handheevelse af en intellektuel ejendomsret ifolge
artikel 17 i Den Europeeiske Unions charter om grundleeggende rettigheder, at denne ret er lovligt
erhvervet (jf. i denne retning dom af 12.7.2005, forenede sager C-154/04 og C-155/04, Alliance for
Natural Health m.fl., Sml [, s. 6451, preemis 128).
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Det folger heraf, siledes som det endvidere fremgar af artikel 2, stk. 1, i direktiv 2004/48, at de
omhandlede bestemmelser alene sikrer handheevelsen af de forskellige rettigheder, som de personer,
der har erhvervet intellektuelle ejendomsrettigheder, har, dvs. indehavere af sadanne rettigheder, og de
omhandlede bestemmelser skal ikke fortolkes séledes, at de regulerer de forskellige foranstaltninger og
procedurer, der stilles til radighed for personer, der, sdsom sagsegeren i hovedsagen, uden selv at veere
indehaver af sddanne rettigheder anfeegter de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er erhvervet af
andre.

En ugyldighedsprocedure, saisom den i hovedsagen omhandlede, er netop stillet til radighed for en
person, der uden at veere indehaver af en intellektuel ejendomsret anfeegter den beskyttelse af en
brugsmodel, som er tildelt indehaveren af de dertil svarende rettigheder.

En sadan procedure har ikke til formal at sikre beskyttelse af indehavere af intellektuel ejendomsret
som omhandlet i de omhandlede bestemmelser.

Proceduren omhandler nemlig ikke en kreenkelse af en intellektuel ejendomsret, hvad enten der er tale
om den person, der indleder denne procedure, eftersom der pr. definition ikke kan ske
rettighedskreenkelse i forhold til denne person, da han ikke selv er indehaver af en sadan ret, eller der
er tale om indehaveren af en ret, der er omfattet af den neevnte procedure, idet en lovlig procedure, der
er indledt til provelse af indehaverens ret, og hvorved det retligt anfegtes, at der eksisterer en sadan
intellektuel rettighed, pr. definition ikke kan kvalificeres som kreenkelse.

Det folger af det ovenstdende, at de omhandlede bestemmelser ikke har til formal at regulere de
forskellige aspekter af en ugyldighedsprocedure som den, der er omhandlet i hovedsagen.

Pa det grundlag skal de forelagte sporgsmal besvares med, at for s& vidt som bestemmelserne i
artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, i direktiv 2004/48, fortolket i lyset af Pariserkonventionens
artikel 2, stk. 1, og TRIPs-aftalens artikel 41, stk. 1 og 2, ikke finder anvendelse pa en
ugyldighedsprocedure som den, der er omhandlet i hovedsagen, skal disse bestemmelser ikke anses for
at veere til hinder for, at en national ret i forbindelse med en saddan retssag:

— ikke er bundet af parternes pastande og evrige erkleeringer og ex officio kan treeffe bestemmelse om
fremleeggelse af de beviser, som den finder ngdvendige

— ikke er bundet af en administrativ afgerelse, der er truffet vedrorende en ugyldighedsbegeering, eller
af de faktiske omsteendigheder, der er lagt til grund for denne afgorelse, og

— ikke pad ny kan bedomme de beviser, der allerede blev fremlagt i forbindelse med en tidligere
ugyldighedsbegeering.

Sagens omkostninger

Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udger et led i den sag, der verserer for den
foreleeggende ret, tilkommer det denne at treffe afgorelse om sagens omkostninger. Bortset fra
naevnte parters udgifter kan de udgifter, som er aftholdt i forbindelse med afgivelse af indleg for
Domstolen, ikke erstattes.

Pa grundlag af disse preemisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:
For sa vidt som bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om handheevelsen af intellektuelle

ejendomsrettigheder, fortolket i lyset af artikel 2, stk. 1, i konventionen om beskyttelse af
industriel ejendomsret, undertegnet i Paris den 20. marts 1883, senest revideret i Stockholm den
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14. juli 1967 og eendret den 28. september 1979, og artikel 41, stk. 1 og 2, i aftalen om
handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i bilag 1 C til
overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), undertegnet i
Marrakech den 15. april 1994 og godkendt ved Radets afgorelse 94/800/EF af 22. december 1994
om indgdaelse pa Det Europwiske Fellesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de
multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), ikke finder anvendelse pa en
ugyldighedsprocedure som den, der er omhandlet i hovedsagen, skal disse bestemmelser ikke
anses for at veere til hinder for, at en national ret i forbindelse med en sadan retssag:

— ikke er bundet af parternes pastande og ovrige erkleringer og ex officio kan treeffe
bestemmelse om fremlaeggelse af de beviser, som den finder noedvendige

— ikke er bundet af en administrativ afgerelse, der er truffet vedrerende en
ugyldighedsbegeering, eller af de faktiske omstendigheder, der er lagt til grund for denne
afgorelse, og

— ikke pa ny kan bedemme de beviser, der allerede blev fremlagt i forbindelse med en tidligere
ugyldighedsbegeering.

Underskrifter

14 ECLILEU:C:2012:717



	Domstolens dom (Tredje Afdeling)
	Dom
	Retsforskrifter
	International ret
	TRIPs-aftalen
	Pariserkonventionen

	EU-retten
	Ungarsk ret
	Lov om beskyttelse af brugsmodeller
	Patentloven
	Lov om civil retspleje


	Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
	Om de præjudicielle spørgsmål
	Formaliteten
	Om realiteten

	Sagens omkostninger



