DOM AV DEN 14.12.2000 — FORENADE MALEN C-300/98 OCH C-392/98

DOMSTOLENS DOM
den 14 december 2000 *

I de forenade malen C-300/98 och C-392/98,

angdende en begiran enligt artikel 177 i EG-férdraget (nu artikel 234 EG), fran
Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage (Nederlinderna) (C-300/98) och
Hoge Raad der Nederlanden (Nederlinderna) (C-392/98), att domstolen skall
meddela ett forhandsavgorande i de vid de nationella domstolarna anhingiga
mdlen mellan "

Parfums Christian Dior SA
" och

Tuk Consultancy BV (C-300/98),

och mellan
Assco Geriiste GmbH,
Rob Van Dijk, med firma Assco Holland Steigers Plettac Nederland

och

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG,
Layher BV (C-392/98),

* Rittegdngssprak: nederldndska.
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angdende tolkningen av artikel 50 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av
immaterialritter, vilket ingdr som bilaga 1 C till Avtalet om upprittande av
Virldshandelsorganisationen, vilket godkindes pa gemenskapens vignar — vad
betriiffar frigor som omfattas av dess behorighet — genom radets beslut 94/800/
EG av den 22 december 1994 (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 11,
volym 38, s. 3),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordféranden G.C. Rodriguez Iglesias, avdelningsordférandena
C. Gulmann, A.La Pergola, M. Wathelet och V. Skouris samt domarna
D.A.O. Edward (referent), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevon, R. Schintgen och
F. Macken,

generaladvokat: G. Cosmas,
justitiesekreterare: bitrddande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit fran:

— Tuk Consultancy BV, genom advokaterna K.T.M. St6épetie och M. van
Empel, Amsterdam (mal C-300/98),

— Assco Geriiste GmbH och R. Van Dijk, genom advokaten G. van der Wal,
Bryssel (mal C-392/98),

— Nederldndernas regering, genom M.A. Fierstra, chef for utrikesministeriets
avdelning fér Europaritt, i egenskap av ombud (mal C-392/98),
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— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesmi-
nisteriets rittsavdelning, och S. Seam, secrétaire des affaires étrangéres,
samma avdelning, bada i egenskap av ombud (mal C-392/98),

— Portugals regering, genom direktéren L.I. Fernandes, rittstjansten vid
" utrikesministeriets avdelning for gemenskapsfragor, och T. Moreira, sous-
directeur général, och M.]. Palma, jurist, avdelningen for internationella
ekonomiska relationer, samtliga i egenskap av ombud (mal C-300/98),

— Forenade kungarikets regering, genom J.E. Collins, Assistant Treasury
Solicitor, i egenskap av ombud, bitridd av D. Anderson, barrister
(mal C-300/98), och M. Hoskins, barrister (mal C-392/98),

— Europeiska unionens rid, genom juridiska radgivarna J. Huber och G. Hout-
tuin, bada i egenskap av ombud (mal C-300/98 och C-392/98),

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom P.J. Kuijper, juridisk radgi-
vare, i egenskap av ombud (mal C-300/98 och C-392/98),

med hinsyn till férhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid férhandlingen den 23 maj 2000 av:
Assco Geriiste GmbH och R. Van Dijk, foretridda av advokaterna G. van der
Wal och G.A. Zonnekeyn, Bryssel, Nederlindernas regering, foretridd av
M.A. Fierstra, Danmarks regering, foretridd av J. Molde, enhetschef vid
utrikesdepartementet, i egenskap av. ombud, Spaniens regering; foretridd av
N. Diaz Abad, abogado del Estado, i egenskap av ombud, Frankrikes regering,
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foretradd av S. Seam, Férenade kungarikets regering, foretridd av J.E. Collins,
bitridd av M. Hoskins, rddet, féretritt av G. Houttuin, och kommissionen,
foretradd av H. van Vliet, rittstjinsten, i egenskap av ombud,

och efter att den 11 juli 2000 ha hort generaladvokatens forslag till avgérande,

fsljande

Dom

Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, genom beslut av den 25 juni 1998
som inkom till domstolen den 29 juli samma &r (mdl C-300/98), samt Hoge Raad
der Nederlanden, genom beslut av den 30 oktober 1998 som inkom till
domstolen den S november samma ar (mal C-392/98), har, i enlighet med
artikel 177 i EG-fordraget (nu artikel 234 EG), stillt en respektive tre frigor om
tolkningen av artikel 50 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterial-
rvitter (nedan kallat TRIPs-avtalet), vilket ingdr som bilaga 1 C till Avtalet om
upprittande av Virldshandelsorganisationen (nedan kallat WTO-avtalet), vilket
godkindes pa gemenskapens vignar — vad betriffar frigor som omfattas av dess
behorighet — genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 (EGT
L 336, s. 1; svensk specialutgdva, omrdade 11, volym 38, s. 3).

Fragan har i mal C-300/98 uppkommit i en tvist mellan bolaget Parfums
Christian Dior SA (nedan kallat Dior) och bolaget Tuk Consultancy BV (nedan
kallat Tuk).
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Fragorna har i mal C-392/98 uppkommit i en tvist mellan & ena sidan bolaget
Assco Geriiste GmbH och Rob Van Dijk (nedan gemensamt kallade Assco) och &

andra sidan bolaget Wilhelm Layher GmbH & Co. KG (nedan kallat Layher
Tyskland) och dotterbolaget Layher BV (nedan kallat Layher Nederlinderna).

Tillimpliga bestimmelser

I elfte 6vervigandet i beslut 94/800 foreskrivs foljande:

”Avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen inklusive bilagor [kan]
inte... aberopas direkt infér gemenskapens och medlemsstaternas domstolar.”

I artikel 1.1 férsta strecksatsen foreskrivs foljande:

»P3 Europeiska gemenskapens vignar godkinns, vad giller den del som omfattas
av dess behorighet, foljande avtal och multilaterala rittsakter:

— Avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen samt de avtal som
aterges i bilagorna 1—3 i detta avtal.” :
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I artikel 50 i TRIPs-avtalet foreskrivs féljande:

”1. De rittsliga myndigheterna skall vara behériga att besluta om snabba och
effektiva interimistiska dtgirder

a) for att férebygga att intrdng gors i immaterialritter, sirskilt f6r att forhindra
att varor, inbegripet importerade varor, omedelbart efter tullklarering sldpps
ut pa marknaden inom deras behérighetsomrade, och

b) for att bevara bevisning av betydelse for det pistddda intringet.

2. De rittsliga myndigheterna skall vara behoriga att utan hérande av motparten
(’inaudita altera parte’) besluta om interimistiska tgirder i forekommande fall,
sdrskilt om ett drojsmdl kan antas villa rittighetshavaren oersittlig skada eller
nir bevisning ldper uppenbar risk att forstoras.

3. De rittsliga myndigheterna skall vara behoriga att frin den sdkande parten
infordra skilig bevisning for att med tillricklig sikerhet kunna bedéma om den
sokande partens ritt dr féremal for intrdng eller om sddant intrdng 4r nira
forestdende, och att aligga den sdkande parten att stilla sikerhet dels for den
skada som kan tillfogas svaranden, dels for att forhindra missbruk.
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4. Nir interimistiska Atgdrder har beslutats utan att part har horts (inaudita
altera parte’), skall berorda parter underrittas utan dréjsmal och senast efter att
atgdrderna verkstillts. En provning, inbegripet ritt for part att horas, skall efter
begiran av svaranden dga rum i syfte att inom en skilig tidrymd efter
delgivningen av underrittelse om &tgirder besluta om dessa skall &dndras,
upphiivas eller faststillas.

5. Den sékande parten kan av den myndighet som skall verkstilla de
interimistiska Atgirderna komma att avkrivas annan for identifiering av de
berérda varorna nédvindig information.

6. Utan inskrinkning av punkt 4 skall, efter begiran av svaranden, interimistiska
atgdrder, vilka beslutats pd grundval av punkterna 1 och 2, upphivas eller
upphora att gilla, om ett forfarande i syfte att fatta slutligt beslut i drendet inte
har inletts inom skilig tid, vars lingd, om en medlems lagstiftning mojliggor
detta, skall faststillas av den rittsliga myndighet som beslutat om atgdrderna
eller, om sddan tid inte faststillts, skall vara den lingsta tid som motsvaras av
antingen 20 arbetsdagar eller 31 kalenderdagar.

Slutakten, innefattande resultaten av de multilaterala handelsforhandlingarna i
. Uruguayrundan, och WTO-avtalet, med férbehall for ingdende, undertecknades
den 15 april 1994 i Marrakech av féretridare for gemenskapen och medlems-
staterna. '

Fram till den 1 januari 1975 tillforsikrades varor skydd mot imitation i
Nederlinderna genom allminna rittsregler, och sirskilt genom skadestandsritts-
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liga regler, till exempel artikel 1401 i Burgerlijk Wetboek (nedan kallad
civilrittslagen), sedan den 1 januari 1992 ersatt av artikel 162 i sjitte kapitlet i
civilrdttslagen (nedan kallat artikel 6:162 i civilrittslagen).

I artikel 1401 i civilrittslagen foreskrevs till och med den 1 januari 1992
foljande:

”Den som genom en rittsstridig handling skadar annan skall ersitta skadan.”

I artikel 6:162 i civilrittslagen foreskrivs sedan den 1 januari 1992, i den mén det
dr av vikt i malet, féljande:

”1. Envar som utfor en rittsstridig handling #r skyldig att erséitta den skada som
denna handling kan orsaka andra.

2. Varje krinkning av en rittighet eller underlatelse att fullgéra en rittslig
skyldighet eller vad sedvinja pdbjuder anses, sivida inte ansvarsbefriande
omstindigheter foreligger, som en rittsstridig handling.

3. En person skall anses ansvarig for en rittsstridig handling om den skett genom
hans vallande eller pd annat sitc {6r vilket personen #r ansvarig enligt lag eller
sedvinja.”
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I artikel 289.1 i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (nedan kallad
civilprocesslagen) foreskrivs foljande:

1 alla de fall som det, med beaktande av parternas intressen, dr nodvindigt att
besluta om en omedelbar interimistisk dtgird med anledning av krav pd
skyndsamhet, kan en begiran framstillas vid ett sammantrdde som ordféranden

i det syftet skall halla under en av honom fér detta dndamal avsatt vardag.”

For dessa fall foreskrivs i artikel 290.2 att parterna, om de s8 dnskar, kan instilla
sig hos ordféranden, varvid sékanden under sammantridet maste foretradas av
en advokat medan svaranden ddremot kan vilja mellan att instilla sig
personligen eller att foretridas av en advokat.

Enligt artikel 292 i civilprocesslagen skall interimistiska beslut som antagits av
ordféranden inte foregripa provningen i sak.

Slutligen far beslut om- interimistiska atgidrder enligt artikel 295 i civilprocess-
lagen 6verklagas till Gerechtshof inom tvd veckor frin det att det meddelats.

Malet vid den nationella domstolen

Mal C-300/98

Dior innehar foljande varumirken for parfym: Tendre Poison, Fau Sauvage och
Dolce Vita (nedan kallade Diors varumirken). Dessa har varit féremal for olika

I-11352



16

17

18

19

DIOR M.FL.

internationella registreringar som bland annat giller i Benelux. Dior salufér sina
produkter inom Europeiska gemenskaperna genom ett selektivt distributions-
system bestdende av utvalda dterforsiljare, eftersom Dior-produkterna har rykte
om sig att vara prestigefyllda lyxvaror.

Tuk har tidigare silt och levererat parfym av mirket Dior till bland andra
Digros BV i Hoofddorp (Nederlinderna).

I forfarandet vid den nationella domstolen har Dior gjort géllande att Tuk gjort
sig skyldigt till varumirkesintrdng genom att silja parfym under mérket Dior,
eftersom nimnda parfymer inte hade forts ut pd marknaden inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomridet (nedan kallt EES) av Dior sjilvt eller med
bolagets samtycke.

Aven om Tuk i férfarandet vid den nationella domstolen visat att bolaget
forvirvat en del av de ifrigavarande varorna i Nederldnderna, det vill siga inom
EES, synes emellertid en del av de varor som bolaget levererat till Digros BV har
sitt ursprung utanfor EES.

Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage ansag att malet vid den nationella
domstolen gav upphov till fragan huruvida artikel 50.6 i TRIPs-avtalet, vilken
triadde i kraft den 1 januari 1996 i Nederlinderna, har direkt effekt och beslutade
att vilandeforklara mélet och begira att domstolen skall meddela ett f6rhands-
avgorande betridffande foljande fraga:

*Skall artikel 50.6 i TRIPs-avtalet férstas pa sa sitt att den har direke effekt i den
meningen att de rittsverkningar som dér avses intrider dven for det fall att den
nationella lagen inte innehdller ndgon bestimmelse som motsvarar denna
bestimmelse i avtalet?”
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Mal C-392/98

Layher Tyskland konstruerar och tillverkar olika typer av byggnadsstillningar,
bland annat den stillning som #r kidnd under namnet Allroundsteiger. Layher
Nederlinderna importerar dessa byggnadsstillningar med ensamritt till Neder-
landerna.

Layher Tyskland har patentskyddat sin produkt i savil Tyskland som Nederldn-
derna. Patentet l6pte ut den 16 oktober 1994 i Tyskland och den 7 augusti 1995 i
Nederlanderna

Assco Geriiste GmbH tillverkar en typ av byggnadsstillningar som 4r kidnd under
namnet Assco Rondosteiger. Denna produkt, vars monteringssystem och matt dr
identiska med Layher Tysklands Allroundsteiger, saluférs i Nederldnderna av
Rob Van Dijk med firma Assco Holland Steigers Plettac Nederland.

Den 14 mars 1996 begirde Layher Tyskland och Layher Nederldnderna i ett
interimistiskt forfarande att ordféranden vid Rechtbank te Utrecht (Nederlin-
derna) skulle férbjuda Assco att silja, marknadsfora eller pa ndgot sitt saluféra
Assco Rondosteiger i Nederlinderna, s3 som den d& var tillverkad.

Layher Tyskland och Layher Nederlinderna grundade sin begédran pa den
omstindigheten att Assco handlade rittsstridigt gentemot dem genom att
salufora en sorts byggnadsstillning som utgjorde en ren kopia av byggnadsstill-
ningen Allroundsteiger. I nederlindsk ritt kan nimligen de allminna bestim-
melser i nederlidndsk lagstiftning som citerats i punkterna 10 och 11 i férevarande
dom aberopas for att forbjuda otilliten kopiering av ett monster.
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25 Ordfoéranden vid Rechtbank te Utrecht bifsll begiran. Han faststillde dven att
den tidsfrist som ndmns i artikel 50.6 i TRIPs-avtalet 4r ett ar.

26 Assco Overklagade detta beslut till Gerechtshof te Amsterdam (Nederlidnderna).
Gerechtshof faststillde genom dom av den 9 januari 1997 i huvudsak det
interimistiska beslutet och #dndrade endast den del som avser tidsfristen i
artikel 50.6 i TRIPs-avtalet.

27 Assco overklagade till Hoge Raad der Nederlanden som vilandeférklarade malet
och begirde att domstolen skulle meddela ett férhandsavgorande betriffande
foljande tre fragor:

”1) Omfattar domstolens behorighet att tolka artikel 50 i Trips-avtalet dven de
bestimmelser i artikeln som inte ror interimistiska atgirder i syfte att hindra
intrang i varumérkesrittigheter?

2) Har artikel 50 i Trips-avtalet, sdrskilt artikel 50.6 i samma avtal, direkt
effekt?

3) Kan det skydd som en rittsinnehavare atnjuter niéir det enligt nationell
civilrdtt 4r mojligt att i anledning av ett plagiat av ett monster vicka talan
med std av allminna regler om rittsstridiga handlingar, sirskilt reglerna om
otillbérlig konkurrens, betraktas som en ’immaterialritt’ i den mening som
avses 1 artikel 50.1 i Trips-avtalet?”
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De frigor som stillts av de tvd nationella domstolarna .ger upphov till tre
fragestillningar, nimligen

— domstolens behorighet att tolka artikel 50 i TRIPs-avtalet och villkoren for

utdvande av denna behorighet (forsta fragan i mal C-392/98),

— huruvida artikel 50.6 i TRIPs-avtalet eventuellt har direkt effekt (enda frigan
i mil C-300/98 och andra fragan i mal C-392/98), samt

— tolkningen av uttrycket immaterialritter i artikel 50.1 i TRIPs-avtalet (tredje
fragan i mal C-392/98).

Huruvida begiran om forhandsavgorande i mal C-300/98 kan tas upp till
provning :

Radet och kommissionen, med stéd av den nederlindska regeringen, har vid
forhandlingen bestridit att begdran i mal C-300/98 kan tas upp till provnmg med
motiveringen att begiran om férhandsavgrande inte anger varfor ett svar pd den
stillda frigan dr nédvindigt for att den nationella domstolen skall kunna avgoéra
malet.

Det synes emellertid som om den nationella domstolen, vid sin prévning av
yrkandet om interimistiska dtgirder i enlighet med nationell ritt, faststéllt dels att
sddana interimistiska Atgirders giltighetstid begrinsas i artikel 50.6 i TRIPs-
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avtalet, dels att denna begrinsning inte ingdr i de bestimmelser i nationell ritt
som avser beviljande av interimistiska dtgirder. Den nationella domstolens fraga
avser saledes huruvida den under sddana omstindigheter ir skyldig att beakta de
begrinsningar som féreskrivs i artikel 50.6 i TRIPs-avtalet d4 den meddelar sitt
avgorande. Den fridga som den nationella domstolen stillt 4r f6r 6vrigt identisk
med den andra frigan i mal C-392/98, vars upptagande till proévning inte
bestridits.

Mot bakgrund hirav skall frigorna i de bdda mélen besvaras. Domstolen
kommer att besvara dem i den ordning som anges i punkt 28 i férevarande dom.

Domstolens behorighet att tolka artikel 50 i TRIPs-avtalet

Féremalet for den nationella domstolens forsta fraga i mal C-392/98 dr huruvida
tillimpningsomradet fér domen av den 16 juni 1998 i méal C-53/96, Hermés
(REG 1998, s. 1-3603), avseende domstolens behérighet att tolka artikel 50 i
TRIPs-avtalet, 4r begrinsat till enbart situationer som rér varumérkesratt.

Gemenskapen och medlemsstaterna har ingdtt TRIPs-avtalet, vilket ingar som
bilaga 1 C till WTO-avtalet, med st6d av en delad behorighet (se yttrande 1/94 av
den 15 november 1994, REG 1994, s. 1-5267, punkt 105; svensk specialutgava,
volym 16:2, s. 233). Hirav foljer att domstolen, pd begiran i enlighet med
fordraget och sirskilt dess artikel 177, 4r behérig att definiera de skyldigheter
som gemenskapen silunda ingdtt och dirvid att tolka bestimmelserna i TRIPs-
avtalet.

Domstolen #r sirskilt behorig att tolka artikel 50 i TRIPs-avtalet for att bistd
medlemsstaternas rittsliga myndigheter nir de skall tillimpa nationella regler for
att besluta om interimistiska atgirder till skydd f6r sddana réttigheter som f6ljer
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av gemenskapslagstiftning inom TRIPs-avtalets tlllampmngsomrade (se domen i
det ovannimnda madlet Hermés, punkt 28). :

Nir en bestimmelse sdsom artikel 50 i. TRIPs-avtalet kan tillimpas sivil pad
situationer som omfattas av nationell ritt som pa situationer som omfattas av
gemenskapsritten, vilket dr fallet med varumirken, dr domstolen likaledes
behorig att tolka den for att undvika motstridiga tolkmngar i framtiden (se
domen i det ovannimnda malet Hermés, punkterna 32 och 33). .

Domstolen understryker hirvid att medlemsstaterna och gemenskapens institu-
tioner har en skyldighet att nira samarbeta for att genomfora de forpliktelser de
atagit sig med stod av en delad behorighet for att underteckna WTO-avtalet, vari
TRIPs-avtalet ingdr (se, for ett liknande synsitt, ovannamnda yttrande 1/94
punkt 108)

Eftersom artikel 50 i TRIPs-avtalet utgdér en processuell bestimmelse som &r
tillimplig pd samma sitt i samtliga situationer som hér under dess tillimpnings-
omrade och som kan tillimpas sdvil pa situationer som omfattas av nationell ritt
som pa situationer som omfattas av gemenskapsritten, medfor denna skyldighet
att medlemsstaternas och gemenskapens myndigheter, av sdvdl praktiska som
]urldlska skal, maste tolka den pa ett enhetligt sitt.

Det #r emellertid enbart domstolen sorﬁ, i samarbete med medlemsstaternas
domstolar i enlighet med artikel 177 i férdraget, kan sikerstilla en sddan enhetlig
tolkning.
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Domstolens behorighet att tolka artikel 50 i TRIPs-avialet 4r séledes inte
begrinsad till enbart situationer som ror varumérkesritt.

Den forsta fragan i mal C-392/98 skall siledes besvaras sa att domstolen, pd
begiran i enlighet med bestimmelserna i férdraget och sarskilt dess artikel 177,
dr behorig att tolka artikel SO i TRIPs-avtalet ndr de rétesliga myndigheterna i
medlemsstaterna skall besluta om interimistiska tgirder till skydd fér sddana
immaterialrdtter som f6ljer av TRIPs-avtalets tillimpningsomrade.

Huruvida artikel 50.6 i TRIPs-avtalet har direkt effekt

De nationella domstolarna har stillt den andra frigan i mal C-392/98 och den
enda frigan i mal C-300/98 for att f4 klarhet i om, och i vilken utstrickning, de
processuella krav som foéreskrivs i artikel 50.6 1 TRIPs-avtalet ingdr i gemen-
skapsritten pé s sitt att nationella domstolar, antingen pé parts begaran eller ex
officio, ir skyldiga att uppfylla dessa.

En bestimmelse i ett avtal som gemenskapen har ingdtt med tredje land skall
enligt fast rittspraxis anses vara direkt tillimplig om den, med hénsyn till dess
ordalydelse samt till avtalets syfte och art, innebér en klar och precis skyldighet
vars fullgérande eller verkningar inte 4r beroende av utfirdandet av ytterligare
rittsakter (se, for ett liknande resonemang, dom av den 30 september 1987 i mél
12/86, Demirel, REG 1987, s. 3719, punkt 14; svensk specialutgéva, volym 9,
s. 175 samt av den 16 juni 1998 i mal C-162/96, Racke, REG 1998, s. I-3655,
punkt 31).
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Domstolen har redan faststillt att WTO-avtalet med bilagor, med hansyn till
deras beskaffenhet och systematik, i princip inte ingar bland de regler med stod av
vilka domstolen provar lagenligheten av gemenskapsinstitutionernas rittsakter
enligt artikel 173.1 i EG-férdraget (nu artikel 230.1 EG i dndrad lydelse) (se dom
av den 23 november 1999 i mal C-149/96, REG 1999, s. 1-8395, punkt 47).

Av samma skil som domstolen redogjort for i artiklarna 42—46 i domen i det
ovannidmnda malet Portugal mot ridet skapar bestimmelserna i TRIPs-avtalet,
vilket utgor en bilaga till WTO-avtalet, inga rittigheter for enskilda som dessa
kan gora gillande infér domstol med stéd av gemenskapsritten.

Konstaterandet att bestimmelserna i TRIPs-avtalet inte har ndgon direkt effekt
besvarar emellertid inte helt den fragestillning som de nationella domstolarna

tagit upp.

I artikel 50.6 i TRIPs-avtalet féreskrivs nimligen en processuell bestimmelse som
gemenskapens och medlemsstaternas domstolar skall genomfora i enlighet med
de forpliktelser som sdvil gemenskapen som medlemsstaterna tagit sig.

Vad giller omrdden pd vilka TRIPs-avtalet ar tillimpligt och som gemenskapen
redan lagstiftat inom, som till exempel varumirken, foljer det av domen i malet
Hermés och sirskilt av punkt 28 diri att, enligt gemenskapsritten, medlems-
staternas rittsliga myndigheter, nir de har att tillimpa nationella regler for att
besluta om interimistiska dtgarder for att skydda de rittigheter som uppstir inom
ett sidant omrade, i méjligaste man skall géra det mot bakgrund av ordalydelsen
i och syftet med artikel 50 i TRIPs-avtalet. :
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DIOR M.FL.

D4 diremot ett omrade avses inom vilket gemenskapen dnnu inte lagstiftat, och
som, foljaktligen, faller under medlemsstaternas behorighet, omfattas skyddet for
immaterialritter och de atgirder som rittsliga myndigheter vidtar hirfor inte av
gemenskapsritten, Sdledes varken foreskriver eller utesluter gemenskapsritten att
en medlemsstats rittssystem ger enskilda ritt att direkt dberopa artikel 50.6 i
TRIPs-avtalet eller att det féreskriver en skyldighet for nationella domstolar att
tillimpa denna artikel ex officio.

Den andra frigan i mal C-392/98 och den enda friga som stillts i mal C-300/98
skall saledes besvaras sd, att

1

— vad giller omriden pa vilka TRIPs-avtalet ér tillimpligt och som gemen-
skapen redan lagstiftat inom, skall medlemsstaternas rittsliga myndigheter
enligt gemenskapsritten, niar de har att tillimpa nationella regler for att
besluta om interimistiska atgirder for att skydda de réttigheter som uppstar
inom ett sddant omride, i mojligaste min gora det mot bakgrund av
ordalydelsen i och syftet med artikel 50 i TRIPs-avtalet, men

— vad giller ett omride inom vilket gemenskapen dnnu inte lagstiftat, och som,
foljaktligen, faller under medlemsstaternas behorighet, omfattas skyddet for
immaterialritter och de dtgirder som rittsliga myndigheter vidtar hirfor inte
av gemenskapsritten. Siledes varken foreskriver eller utesluter gemenskaps-
ritten att en medlemsstats rittssystem ger enskilda ritt att direkt dberopa
artikel 50.6 i TRIPs-avtalet eller att det foreskriver en skyldighet for
nationella domstolar att tillimpa denna artikel ex officio.

I-11361



50

51

52

53

54

DOM AV DEN 14.12.2000 — FORENADE MALEN C-300/98 OCH C-392/98

Tolkningen av uttrycket immaterialritter

Den tredje fragan i mal C-392/98 avser huruvida ritten att vicka talan med stod
av allmidnna nationella bestimmelser om rittsstridiga handlingar, sirskilt
avseende otillborlig konkurrens, for att skydda ett monster mot efterbildning
skall anses som immaterialritt i den mening som avses i artikel 50 i TRIPs-
avtalet.

Salunda formulerad bestdr frigan av tvd delar. Den forsta delen bestdr i att
faststilla huruvida ett monster, likt det som 4r i friga i milet vid den nationella
domstolen, ticks av TRIPs- avtalets tillimpningsomrade. Om s 4r fallet, skall det
sedan faststillas o ritten att vicka talan med stod av allmanna nationella
bestdimmelser, likt dem som 4beropats i malet vid den nationella domstolen, for
att skydda ett monster mot efterbildning, utgér en immaterialritt i den mening
som avses 1 artikel 50.1 i TRIPs-avtalet.

Vad giller den forsta delen av frigan har den nationella domstolen korrekt

papekat att enligt artikel 1.2 1 TRIPs-avtalet avser uttrycket immaterialritt alla

kategorler av immaterialrdtt som omfattas av avsnitt 1—7 i del II. Avsnitt 4 avser
”monster” :

I artikel 25 i TRIPs-avtalet definieras kraven for skydd fér monster enligt TRIPs-
avtalet. I artikel 26 avses typen av skydd, eventuella undantag och skyddets
giltighetstid.

Det aligger den nationella domstolen att bedéma om det ménster som det &r friga
om i malet vid den nationella domstolen uppfyller kraven i artikel 25 i TRIPs-
avtalet.
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DIOR M.FL.

Vad giller fragans andra del innehéller TRIPs-avtalet ingen uttrycklig definition
av vad som utgdr en immaterialritt i den mening som avses i TRIPs-avtalet. Det
krivs sdledes att detta begrepp, som anvinds flera ganger i inledningen och texten
i TRIPs-avtalet, tolkas i sitt ssmmanhang och mot bakgrund av sitt indamal och
syfte.

Enligt forsta stycket i inledningen till TRIPs-avtalet dr dndamalet med detta att
”minska storningar och hinder fér den internationella handeln, med beaktande av
behovet att frimja ett effektivt och adekvat skydd f6r immaterialritter, och tillse
att dtgirder och férfaranden for sikerstillande av skydd for immaterialritter inte
hindrar handel”. I andra stycket anger sig de avtalsslutande parterna medvetna
om att det for detta dndamadl finns behov av nya regler och férfaranden
betriffande '

b) limpliga standarder och principer for tillgangen till, omfattningen och
anvindningen av handelsrelaterade immaterialritter,

c) effektiva och limpliga medel f6r sikerstillande av skydd for handels-
relaterade immaterialritter, med beaktande av skillnader mellan olika
nationella rdttssystem,

»
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DOM AV DEN 14.12.2000 — FORENADE MALEN C-300/98 OCH C-392/98

I tredje och fjarde styckena i TRIPs-avtalet forklarar sig avtalsparterna medvetna
om att “det finns ett behov av en multilateral ram av principer, regler och
forfaranden for internationell handel med férfalskade varor” och om det faktum
att immaterialritter dr privatrittsliga rdttigheter”.

I artikel 1.1 i TRIPs-avtalet avseende ”skyldigheternas art och omfattning”
foreskrivs att medlemmarna Ager frihet att sjilva besluta om limplig metod att
genomfora avtalsbestimmelserna i sin egen rittsordning och praxis.

Artikel 62 i TRIPs-avtalet utgor del IV, benimnt ”erhdllande och uppritthallande
av immaterialritter och ddrmed férbundna férfaranden mellan parter”, och i
artikel 62.1 och 62.2 foéreskrivs att medlemmarna kan som villkor for erhdllande
eller uppritthillande av immaterialritter kriva fullgdrande av skiliga forfa-
randen och formaliteter, diribland férfaranden f6r beviljande och registrering.
Sidana forfaranden ir ddremot inte ett nddvindigt villkor for att erhélla eller

_uppritthilla en immaterialritt i den mening som avses i TRIPs-avtalet.

Av samtliga ovannimnda bestimmelser foljer att det enligt TRIPs-avtalet
ankommer pa avtalsparterna att, inom ramen for sina nationella rittssystem
och sérskilt inom ramen fér privatrittsliga regler, i detalj precisera vilka intressen
som enligt TRIPs-avtalet skall 4tnjuta skydd sdsom ”immaterialritter” samt hur
detta skall ske, under forutsittning dels att detta skydd ir effektivt, bland annat
for att forhindra handel med forfalskade varor, dels att detta skydd inte leder till
storningar och hinder for internationell handel.
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DIOR M.FL.

Att vicka talan fér att hindra en pastaddd efterbildning av ett ménster kan férvisso
hindra handel med forfalskade varor, men det kan ocksd utgora ett hinder for
internationell handel.

Hirav foljer att rdtten att vdcka talan med st6d av allmdnna nationella
bestimmelser om rittsstridiga handlingar, sirskilt avseende otillbérlig konkur-
rens, for att skydda ett monster mot efterbildning, kan anses som en immaterial-
ritt i den mening som avses i artikel 50.1 i TRIPs-avtalet.

Av vad ovan anforts foljer att den tredje fragan i mal C-392/98 skall besvaras s4,
att det enligt artikel 50 i TRIPs-avtalet ankommer pd avtalsparterna att, inom
ramen for sina nationella rittssystem, nirmare precisera om ritten att vicka
talan med stod av allmdnna nationella bestimmelser om rittsstridiga handlingar,
sirskilt avseende otillborlig konkurrens, for att skydda ett monster mot
piratkopiering skall anses som en immaterialrdtt i den mening som avses i
artikel 50.1 i TRIPs-avtalet.

Rittegangskostnader

De kostnader som har fororsakats den nederlidndska, den danska, den spanska,
den franska, den portugisiska och den brittiska regeringen samt radet och
kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, #r inte
ersittningsgilla. Eftersom forfarandet i forhdllande till parterna i mélet vid den
nationella domstolen utgér ett led i beredningen av samma maél, ankommer det pa
den nationella domstolen att besluta om rittegangskostnaderna.

I-11365




DOM AV DEN 14.12.2000 — FORENADE MALEN C-300/98 OCH C-392/98

P4 dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angdende de frigor som genom beslut av den 25 juni 1998 respektive den
- 30 oktober 1998 har stillts av Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage och
Hoge Raad der Nederlanden — foljande dom:

1)

Domstolen ir, pa begiran enligt bestimmelserna i EG-fordraget och sarskilt
enligt artikel 177 i EG-férdraget (nu artikel 234 EG), behorig att tolka
artikel 50 i Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter
(TRIPs-avtalet), vilket ingar som bilaga 1 C till Avtalet om upprittande av
Virldshandelsorganisationen, vilket godkindes pa gemenskapens vignar —
vad betriffar frigor som omfattas av dess behorighet — genom radets be-
slut 94/800/EG av den 22 december 1994, nir medlemsstaternas rittsliga
myndigheter skall besluta om interimistiska atgirder for att skydda sadana
immaterialritter som faller under TRIPs-avtalets tillimpningsomrade.

Vad giller omraden som ticks av TRIPs-avtalets tillimpningsomrade och
som gemenskapen redan lagstiftat inom, skall medlemsstaternas rittsliga

- myndigheter enligt gemenskapsritten, nir de har att tillimpa nationella

regler for att besluta om interimistiska atgirder for att skydda de rattigheter
som uppstar inom- ett sddant omrade, i mojligaste man goéra . det mot
bakgrund av ordalydelsen i och syftet med artikel 50 i TRIPs-avtalet.
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DIOR M.FL.

Vad giller ett omrade inom vilket gemenskapen dnnu inte lagstiftat, och som,
foljaktligen, faller under medlemsstaternas behorighet, omfattas skyddet for
immaterialritter och de atgdrder som rattsliga myndigheter vidtar hirfor inte
av gemenskapsritten. Saledes varken foreskriver eller utesluter gemenskaps-
rdtten att en medlemsstats rittssystem ger enskilda ritt att direkt aberopa
artikel 50.6 i TRIPs-avtalet eller att det foreskriver en skyldighet for
nationella domstolar att tillimpa denna artikel ex officio.

Enligt artikel 50 i TRIPs-avtalet ankommer det pa avtalsparterna att, inom
ramen for sina nationella rittssystem, nirmare precisera om ritten att vicka
talan med st6d av allminna nationella bestimmelser om rittsstridiga
handlingar, sirskilt avseende otillborlig konkurrens, for att skydda ett
monster mot efterbildning skall anses som en immaterialritt i den mening
som avses i artikel 50.1 i TRIPs-avtalet.

Rodriguez Iglesias Gulmann La Pergola
Wathelet Skouris Edward
Puissochet Jann Sevén
Schintgen Macken

Avkunnad vid offentligt ssmmantride i Luxemburg den 14 december 2000.

R. Grass G.C. Rodriguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordférande
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