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W Samling af Afgerelser

DOMSTOLENS DOM (Niende Afdeling)

18. januar 2017*

»Preejudiciel foreleeggelse — intellektuelle ejendomsrettigheder — direktiv 2004/48/EF — sag om en
kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed — ret til oplysninger — anmodning om oplysninger i en
sag — sag forbundet med et spgsmal, der forte til, at der fastslas en kreenkelse af en
intellektuel ejendomsrettighed«

I sag C-427/15
angdende en anmodning om preejudiciel afgerelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Nejvyssi
soud (overste domstol, Den Tjekkiske Republik) ved afggrelse af 24. juni 2015, indgéet til Domstolen
den 3. august 2015, i sagen:
NEW WAVE CZ, as.
mod
ALLTOYS, spol. s r. o.,
har
DOMSTOLEN (Niende Afdeling)

sammensat af dommerne C. Vajda (refererende dommer), som fungerende afdelingsformand, K.
Jirimde og C. Lycourgos,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Qe

justitssekreteer: A. Calot Escobar,

pa grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indleeg af:

— den tjekkiske regering ved M. Smolek og J. V1a¢il, som befuldmeegtigede

— Europa-Kommissionen ved P. Némeckova og F. Wilman, som befuldmeegtigede,

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

afsagt folgende

* * Processprog: tjekkisk.
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Dom
Anmodningen om preejudiciel afgerelse vedrerer fortolkningen af artikel 8, stk. 1 i
Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om handhaevelsen af
intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT 2004, L 157, s. 45, berigtiget i EUT 2004, L 195, s. 16).
Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem NEW WAVE CZ, as. (herefter

»NEW WAVE«), som er indehaver af ordmeerket MegaBabe, og ALLTOYS, spol. s r. o. vedrgrende
denne sidstnzevntes brug af dette varemzerke uden forstnaevntes samtykke.

Retsforskrifter

EU-retten
Tiende betragtning til direktiv 2004/48 har folgende ordlyd:

»Formalet med dette direktiv er indbyrdes at tilneerme lovgivningerne [i medlemsstaterne] med henblik
pa at sikre et hgjt, sekvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked.«

Direktivets artikel 8 med overskriften »Ret til information« bestemmer i stk. 1 og 2:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder i forbindelse med sager om
kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed og som svar pa en velbegrundet og forholdsmeessig
afpasset begeering fra rekvirenten, kan paleegge den kreenkende part og/eller enhver anden person at
give oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for de varer eller tjenesteydelser, der
kreenker en intellektuel ejendomsrettighed, safremt den pageeldende:

a) er fundet i besiddelse af de omtvistede varer i kommerciel méalestok

b) er fundet i feerd med at anvende de omtvistede tjenesteydelser i kommerciel mélestok

¢) er fundet i feerd med at yde tjenester, der anvendes i de omtvistede aktiviteter, i kommerciel
maélestok,

eller

d) er blevet identificeret af den i litra a), b) eller ¢) omhandlede person som indblandet i produktion,
fremstilling eller distribution af sddanne varer eller levering af saidanne tjenesteydelser.

2. De i stk. 1 neevnte oplysninger omfatter i givet fald:

a) navn og adresse pa producenter, fremstillere, distributerer, leveranderer og andre tidligere
indehavere af varer eller tjenesteydelser samt pa engros- og detailhandelsled

b) oplysninger om producerede, fremstillede, leverede, modtagne eller bestilte maengder og om den
pris, der er opnaet for de pageldende varer eller tjenesteydelser.«

Direktivets artikel 9 med overskriften »Forelgbige og retsbevarende foranstaltninger« bestemmer i
stk. 1 og 2:

»1. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder pa begeering af rekvirenten kan
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a) udstede et forelgbigt pabud til en pastaet kreenkende part med henblik pa at forhindre en neert
forestaende kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed eller midlertidigt og, i givet fald hvis
det er muligt i henhold til national lovgivning, under trussel om tvangsbeder, forbyde en
fortseettelse af den pastdede kreenkelse af den pageeldende rettighed eller gore denne fortseettelse
betinget af, at der stilles sikkerhed for erstatning til rettighedshaveren; et forelebigt pabud kan pa
de samme betingelser udstedes til en mellemmand, hvis ydelser anvendes af tredjemand til
kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed; pabud udstedt over for en mellemmand, hvis
tjienesteydelser bruges af en tredjemand til at kreenke en ophavsrettighed eller besleegtet rettighed,
er omfattet af direktiv 2001/29/EF

b) kreeve beslagleeggelse eller aflevering af varer, der misteenkes for at kreenke en intellektuel
ejendomsrettighed, for at forhindre, at de indferes i handelen eller omseettes.

2. I tilfeelde af overtreedelser i kommerciel malestok sikrer medlemsstaterne, at de retslige
myndigheder, hvis den forurettede part godtger, at der foreligger omstendigheder, som kan
vanskeliggore inddrivelsen af erstatning, kan kreve arrest i den pastdede kreenkende parts
lpsoregenstande og faste ejendom, herunder indefrysning af bankkonti og andre fordringer. Med
henblik herpa kan de kompetente myndigheder kreve fremleggelse af dokumenter med
bankoplysninger samt finansielle og kommercielle oplysninger eller passende adgang til de relevante
oplysninger.«

Artikel 13 i direktiv 2004/48, der har overskriften »Erstatning«, bestemmer i stk. 1:

»Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente retslige myndigheder pa begeering af den forurettede
péleegger den kreenkende part, der vidste eller med rimelighed burde vide, at hans aktiviteter medforte
en sadan kreenkelse, at betale rettighedshaveren en erstatning, der star i rimeligt forhold til det tab,
denne har lidt som felge af kraenkelsen.

[...]«

Tjekkisk ret

I henhold til § 3, stk. 1, i zdkon ¢. 221/2006 Sb. o vymahani prav z pramyslového vlastnictvi a o zméné
zdkon@t na ochranu pramyslového vlastnictvi (lov nr. 221/2006 om handheevelsen af industrielle
ejendomsrettigheder og om endring af love om beskyttelse af industriel ejendomsret) (herefter »lov
nr. 221/2006«) foreskrives der mulighed for, at et krav om meddelelse af oplysninger vedrerende en
kreenkelse af en rettighed kan iveerkseettes.

I henhold til § 3, stk. 2, i lov nr. 221/2006 kan en person, der har krav pa de i denne artikels stk. 1
indeholdte oplysninger, soge disse oplysninger ved en begeering til en domstol i sager om kreenkelse af
en rettighed, safremt oplysningerne ikke gives frivilligt i henhold til § 3, stk. 1, inden for rimelig tid.
Domstolen afviser en begeering, safremt den star i misforhold til alvoren af truslen mod eller
kreenkelsen af rettigheden.

Tvisten i hovedsagen og det praejudicielle sporgsmal

NEW WAVE anlagde det forste sogsmél mod ALLTOYS for ved at udbyde sine varer at have gjort
brug af varemeerket MegaBabe uden selskabets samtykke.

ECLLEU:C:2017:18 3



10

11

12

13

14

15

16

DOM AF 18.1.2017 — SAG C-427/15
NEW WAVE CZ

I forbindelse med dette forste segsmal fastslog den nationale ret ved endelig dom, at ALLTOYS havde
kreenket de rettigheder, som NEW WAVE har til varemeerket MegaBabe, og palagde ALLTOYS at afsté
fra at foretage uberettigede handlinger i fremtiden og treekke de pageeldende varer, som allerede var pa
markedet, tilbage. Dog gav denne ret ikke NEW WAVE tilladelse til at eendre sin steevning, med
henblik pa ogsa at tilpligte ALLTOYS at give selskabet alle oplysninger om de pageeldende varer.

Efter den endelige dom i den neevnte sag anlagde NEW WAVE en ny sag ved Méstsky soud v Praze
(byretten i Prag, Den Tjekkiske Republik) med pastand om, at ALLTOYS tilpligtedes til selskabet at
udlevere samtlige oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for varerne med meerket
Megababe, som ALLTOYS pa et hvilket som helst tidspunkt nu eller tidligere havde oplagret,
markedsfort eller importeret, neermere bestemt for- og efternavn eller handels- eller firmanavn og fast
forretningssted pa producenter, fremstillere, distributerer, leveranderer og enhver anden tidligere
indehaver af disse varer savel som oplysninger om producerede, fremstillede, leverede, modtagne eller
bestilte meengder og neermere oplysninger om salgsprisen for de forskellige artikler, og om den pris,
der blev betalt af ALLTOYS til leveranderen af de leverede varer.

Ved dom af 26. april 2011 afviste Méstsky soud v Praze (byretten i Prag) NEW WAVEs segsmal.
Denne ret var af den opfattelse, at en ret til oplysninger ikke kunne gores geeldende i kraft af et
selvsteendigt anlagt segsmal, idet § 3 i lov nr. 221/2006 bestemmer, at en sadan ret alene kan gores
geldende ved begeering til retten i sager om kreenkelse af en rettighed. Ifelge denne ret var
retsforhandlingerne i sagen om kreenkelse af en rettighed imidlertid i hovedsagen allerede afsluttet ved
den endelige dom, der var afsagt i forbindelse med den forste sag.

NEW WAVE indgav appel til Vrchni soud v Praze (appeldomstolen i Prag, Den Tjekkiske Republik),
der ved dom af 27. februar 2012 sendrede dommen afsagt i forste instans, idet den palagde ALLTOYS
at give NEW WAVE de begeerede oplysninger. Appeldomstolen fandt, at der burde tages hensyn til
artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48 med henblik pa at fortolke § 3 i lov nr. 221/2006. I denne
forbindelse fandt den, at en sag om meddelelse af oplysninger, som ikke var blevet givet frivilligt, ogsa
udgjorde en sag, der omhandlede kreenkelse af en rettighed.

ALLTOYS indgav en kassationsanke af den neevnte appeldomstols dom til Nejvyssi soud (everste
domstol, Den Tjekkiske Republik).

Sidstnzevnte ret har anfort, at selv om lov nr. 221/2006 har gennemfort direktiv 2004/48 i den tjekkiske
lovgivning, findes der imidlertid en forskel mellem teksten i denne lov og teksten i direktivet. Mens
artikel 3 i lov nr. 221/2006 fastleegger muligheden for at opnd oplysninger ved at fremseette en
begeering »inden for rammerne af en sag vedrerende en kreenkelse af en rettighed« (»v rizeni o
poruseni prdvac), forpligter artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48 i den tjekkiske sprogversion nemlig
medlemsstaterne til at sikre muligheden for at opna oplysninger »i forhold til sager om kraenkelse af
en intellektuel ejendomsrettighed« (»v souvislosti s Fizenim o poruseni prdava dusevniho viastnictvi«).
Den foreleeggende ret er af den opfattelse, at den nationale bestemmelse skal fortolkes i
overensstemmelse med direktiv 2004/48. Den har imidlertid anfort, at fortolkningen af det i direktivets
artikel 8, stk. 1, indeholdte udtryk ikke er entydig.

Derudover har Nejvyssi soud (overste domstol) understreget, at der er forskelle mellem de forskellige
sprogversioner af direktiv 2004/48. Séaledes anvender den tjekkiske, engelske og franske version af
direktivet henholdsvis udtrykket »i forhold til sager« (»v souvislosti s rizenim«), »i sammenheeng med
sager« (»in the context of proceedings«) og »i forbindelse med sager« (»dans le cadre d’une action«).
Ifolge den foreleeggende ret svarer den franske version af direktiv 2004/48 — i modseetning til den
tiekkiske og engelske sprogversion heraf — snarere til teksten i lov nr. 221/2006, eftersom den
indebeerer en teettere forbindelse mellem sagen og begeeringen om oplysninger.
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Nejvyssi soud (den overste domstol) har pa den baggrund besluttet at udseette sagen og forelegge
Domstolen folgende preejudicielle spergsmal:

»Skal artikel 8, stk. 1, i [direktiv 2004/48] fortolkes saledes, at det er i forbindelse med sager [om]
kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed, sdfremt en sagsoger, efter den endelige afslutning af en
sag, hvor det er blevet fastsldet, at en intellektuel ejendomsrettighed er blevet kreenket, i en seerskilt sag
soger oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne for varerne eller tjenesteydelserne, der
kreenker den intellektuelle ejendomsrettighed (eksempelvis med henblik pa at kunne foretage en
preecis opgerelse af tabet og efterfolgende soge erstatning for tabet)?«

Om det praejudicielle spergsmal

Med sit sporgsmal gnsker den foreleeggende ret oplyst, om artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48 skal
fortolkes séledes, at den finder anvendelse i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en
sagsoger, efter den endelige afslutning af en sag, hvor det er blevet fastsldet, at en intellektuel
ejendomsrettighed er blevet kreenket, i en seerskilt sag kreever oplysninger om oprindelsen af og
distributionskanalerne for de varer eller tjenesteydelser, der kreenker rettigheden.

I overensstemmelse med Domstolens faste praksis skal der i denne henseende ved fortolkningen af en
EU-retlig bestemmelse ikke blot tages hensyn til dennes ordlyd, men ogsa til den sammenheeng, hvori
den indgar, og til de mal, der forfelges med den ordning, som den udger en del af (dom af 17.3.2016,
Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, preemis 14 og den deri neevnte retspraksis).

Hvad for det forste angar ordlyden af artikel 8, stk. 1, direktiv 2004/48 skal det forst bemeerkes, at
udtrykket »i forbindelse med sager om kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed« ikke skal
opfattes séledes, at det udelukkende vedrorer sager med pastand om, at det fastslas, at der er sket en
kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed. Brugen af dette udtryk udelukker nemlig ikke, at
artikel 8, stk. 1, ligeledes kan omfatte seerskilte sager, som den i hovedsagen omhandlede, der er
indledt efter den endelige afslutning af en sag, hvor det er blevet fastslaet, at en intellektuel
ejendomsrettighed er blevet kreenket.

Det skal i denne forbindelse tilfgjes, at det, som den foreleeggende ret har anfort, er rigtigt, at bestemte
sprogversioner af artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48, sdsom den franske, anvender udtryk, der ville
kunne fortolkes saledes, at de har et mere begreenset anvendelsesomrade end de udtryk, der anvendes
i andre sprogversioner, sasom den tjekkiske og den engelske. Imidlertid forholder det sig — som
Europa-Kommissionen har anfort i sine indleeg for Domstolen — ikke desto mindre saledes, at det ikke
fremgér af nogen af disse sprogversioner, at sagsegeren skal gore den i artiklen fastlagte ret til
oplysninger geeldende i forbindelse med én og samme sag med pastand om, at det fastslds, at der er
sket en kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed.

For det andet fremgar det af ordlyden af artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48, at den, som palegges
forpligtelsen til at give oplysninger, ikke alene er den part, der har kreenket den péageldende
intellektuelle ejendomsrettighed, men ogsa »enhver anden person«, der er anfert i denne bestemmelses
litra a)-d). Imidlertid er disse andre personer ikke nedvendigvis parter i sagen med pastand om, at det
fastslas, at der er sket en kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed. Denne konstatering bekreefter,
at ordlyden af direktivets artikel 8, stk. 1, ikke ber fortolkes saledes, at den alene kan finde anvendelse i
forbindelse med sddanne sager.

For det andet er denne fortolkning ligeledes i overensstemmelse med formalet med direktiv 2004/48,
der, som det fremgar af tiende betragtning hertil, er indbyrdes at tilneerme medlemsstaternes
lovgivninger vedrerende midlerne til handhzeevelse af intellektuel ejendomsret med henblik pa at sikre
et hojt, ekvivalent og ensartet beskyttelsesniveau i det indre marked (dom af 16.7.2015, Diageo
Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, preemis 71).
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Med henblik pa at sikre en hgj beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret skal en fortolkning, der
udelukkende anerkender retten til oplysninger i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48 i forbindelse med
sager med péastand om, at det fastslas, at der er sket en kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed,
forkastes. Et sddant beskyttelsesniveau ville nemlig risikere ikke at veere sikret, sifremt det ikke var
muligt ogsa at udeve denne ret til oplysninger i forbindelse med en seerskilt sag, der er indledt efter
den endelige afslutning af en sag, hvor det blev fastsldet, at der er sket en kreenkelse af en intellektuel
ejendomsrettighed, som den i hovedsagen omhandlede.

For det tredje skal det bemeerkes, at retten til oplysninger i artikel 8, stk. 1, i direktiv 2004/48
konkretiserer den grundleeggende ret til adgang til effektive retsmidler, der er sikret i artikel 47 i Den
Europeeiske Unions charter om grundleeggende rettigheder, og derved sikrer den effektive udgvelse af
den grundleggende ejendomsret, som omfatter intellektuelle ejendomsrettigheder, der er beskyttede i
dets artikel 17, stk. 2 (jf. i denne retning dom af 16.7.2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485,
preemis 29). Séledes gor retten til oplysninger det muligt for indehaveren af den intellektuelle
ejendomsrettighed at identificere, hvem der kreenker sidstneevnte, og treffe de nedvendige
foranstaltninger, sasom at fremseette begeering om de forelobige forholdsregler, der er fastsat i
artikel 9, stk. 1 og 2, i direktiv 2004/48, eller erstatning i henhold til direktivets artikel 13, med
henblik pa at beskytte denne ret. Uden at have fuldt kendskab til omfanget af kreenkelsen af
vedkommendes intellektuelle rettighed ville indehaveren af en sadan rettighed nemlig ikke veere i
stand til at fastsla eller preecist at udregne den erstatning, som denne ville have ret til som folge af
kreenkelsen.

Det skal i denne forbindelse bemeerkes, at det ikke altid er muligt at fremseette en begeering om at fa
samtlige relevante oplysninger i forbindelse med en sag, der ender med, at det fastslas, at der er sket
en kreenkelse af en intellektuel ejendomsrettighed. Navnlig kan det ikke udelukkes, at indehaveren af
en intellektuel ejendomsrettighed forst fir kendskab til omfanget af kreenkelsen af rettigheden efter
den endelige afslutning af denne sag.

Heraf folger det, at der ikke er grundlag for at begreense udevelsen af retten til oplysninger i artikel 8,
stk. 1, i direktiv 2004/48 til sager med pastand om, at det fastslas, at der er sket en kreenkelse af en
intellektuel ejendomsrettighed.

Henset til de ovenstdende betragtninger skal det fremsatte sporgsmél besvares med, at artikel 8, stk. 1, i
direktiv 2004/48 skal fortolkes saledes, at den finder anvendelse i en situation som den i hovedsagen
omhandlede, hvor en sagseger, efter den endelige afslutning af en sag, hvor det er blevet fastsldet, at
en intellektuel ejendomsrettighed er blevet kreenket, i en seerskilt sag kraever oplysninger om
oprindelsen af og distributionskanalerne for de varer eller tjenesteydelser, der kreenker rettigheden.

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 treeffe afgorelse om sagens ombkostninger. 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 (Niende Afdeling) for ret:

Artikel 8, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Radets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om
handheevelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder skal fortolkes saledes, at den finder
anvendelse i en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor en sagsoger, efter den
endelige afslutning af en sag, hvor det er blevet fastslaet, at en intellektuel ejendomsrettighed er
blevet kraenket, i en seerskilt sag kraever oplysninger om oprindelsen af og distributionskanalerne
for de varer eller tjenesteydelser, der kreenker denne rettighed.
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