REALCHEMIE NEDERLAND

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PAOLO MENGOZZI
foredraget den 5 april 2011

1. Forevarande begiran om foérhandsav-
gorande har sitt ursprung i ett mal vid tysk
domstol mellan det tyska bolaget Bayer
CropScience AG (nedan kallat Bayer) och det
nederldndska bolaget Realchemie Nederland
BV (nedan kallat Realchemie). Bayer gjorde
gillande att Realchemie hade gjort intrang
i ett av dess patent. Inom ramen for detta
forfarande forelades Realchemie att betala
boter i enlighet med tysk lagstiftning. For att
betalningen av dessa boter skulle verkstéllas
i Nederlanderna inledde Bayer ett verkstal-
lighetsforfarande och begirde att beslutet
varigenom boter alagts skulle erkdnnas och
verkstidllas i denna medlemsstat. Den forsta
fragan som den nederldndska domstolen har
stéllt géller huruvida sddana béter hor till pri-
vatrittens omrade i enlighet med artikel 1 i
radets forordning (EG) nr 44/2001 av den
22 december 2000 om domstols behorighet
och om erkdnnande och verkstillighet av do-
mar pa privatrittens omrade. >

2. Den hiénsjutande domstolen har for det
andra stéllt fragan for att fa klarhet i huru-
vida det av Europaparlamentets och radets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om

1 — Originalsprak: franska.
2 — EGT L 12,2001,s. 1.

sikerstillande av skyddet for immateriella
rittigheter® foljer en skyldighet for medlems-
staterna att foreldgga svaranden betalning av
hogre rattegangskostnader i ett verkstéllig-
hetsforfarande for erkdnnande och verkstil-
lighet av beslut meddelade i ursprungsstaten
med syfte att skydda en immateriell rattighet.

I — Tillampliga bestimmelser

A — Unionsrdtten

1. Férordning nr 44/2001

3. Enligt skal 2 i forordning nr 44/2001
har denna bland annat till syfte att infora

3 — EUT L 195,s. 16.
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"bestammelser som gor reglerna om behorig-
hetskonflikter pa privatrittens omrdde mer
enhetliga och som forenklar formaliteterna,
sd att domar frén de medlemsstater som &r
bundna av denna forordning kan erkdnnas
och verkstillas enkelt och snabbt”.

4. 1 skilen 6 och 7 i forordning nr 44/2001
anges foljande:

”(6) For att kunna uppné malet fri rorlighet
for domar pa privatrittens omréde ér det
nodvindigt och lampligt att reglerna om
domstols behorighet och om erkédnnande
och verkstillighet av domar faststalls i
en gemenskapsrittsakt som dr bindande
och direkt tillamplig.

(7) Tillimpningsomradet for denna forord-
ning maste ticka de visentliga delarna
av privatritten utom vissa vél definierade
delar”

5. Iskdlen 16 och 17 i forordning nr 44/2001
foreskrivs foljande:

”(16) Det omsesidiga fortroendet mellan de
rattsvardande myndigheterna i gemen-
skapen gor det berittigat att automatiskt
erkdnna en dom som har meddelats i en
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medlemsstat utan att nagot ytterligare
forfarande behover tillgripas, utom nér
erkdnnandet dr tvistigt.

(17) T enlighet med samma princip om 6m-
sesidigt fortroende maste forfarandet
for att géra en dom som har meddelats i
en medlemsstat verkstallbar i en annan
medlemsstat vara snabbt och effektivt.
Dirfor bor verkstéllighetsforklaringen
utfirdas ndrmast automatiskt efter en
enkel formell kontroll av handlingarna
och utan att domstolen pa eget initia-
tiv far préva om nagon av grunderna i
denna férordning for att vagra verkstal-
lighet foreligger”

6. 1skil 19 i forordning nr 44/2001 foreskrivs
att "[k]ontinuiteten mellan Brysselkonventio-
nen [av ar 1968 om domstols behérighet och
om verkstillighet av domar pa privatrittens
omrade (nedan kallad Brysselkonventionen) ]
och denna forordning boér sikerstillas, och
overgangsbestammelser bor darfor inforas.
Likas&d maéste kontinuitet rada nir det géller
... domstolens tolkning av bestimmelserna i
Brysselkonventionen..”’

7. 1 artikel 1.1 i férordning nr 44/2001 fore-
skrivs att “[d]enna forordning é&r tillimplig
pa privatrittens omréade, oberoende av vilket

4 — Konsoliderad version (EGT C 27, 1998, s. 1).



REALCHEMIE NEDERLAND

slag av domstol det ér fraga om. Den omfattar
i synnerhet inte skattefragor, tullfragor och
forvaltningsrattsliga fragor”

8. I artikel 32 i férordning nr 44/2001 anges
att ”[i] denna forordning forstds med dom
varje avgorande som har meddelats av dom-
stol i en medlemsstat oavsett dess rubrice-
ring, sdsom dom, beslut eller forordnande om
verkstillighet, liksom domstolstjanstemans
beslut i fraga om réttegangskostnader”

9. Iartikel 34 punkt 2 i férordning nr 44/2001
bekréftas principen enligt vilken f6ljer att ”[e]
n dom skall inte erkédnnas om... det ar en tred-
skodom eller en annan dom som har medde-
lats mot en utebliven svarande och svaranden
inte har delgivits staimningsansokan eller
motsvarande handling i tillrdcklig tid och pa
ett lampligt sétt for att kunna forbereda sitt
svaromal, savida inte svaranden haft mgj-
lighet att 6verklaga domen men underlatit
detta”

10. I artikel 38.1 i forordning nr 44/2001 fo-
reskrivs att ”[e]n dom som har meddelats i en
medlemsstat och som &r verkstillbar i den
staten skall verkstillas i en annan medlems-
stat sedan domen, pd ansdkan av part, har
forklarats vara verkstallbar dar”,

11. I artikel 49 i férordning nr 44/2001 fore-
skrivs att "[e]n utlindsk dom varigenom né-
gon forpliktas att betala vite dr verkstillbar
i den medlemsstat dér verkstillighet begérs
endast om vitets belopp slutligt har faststéllts
av domstol i ursprungsmedlemsstaten”

2. Direktiv 2004/48

12. Iskal 3 i direktiv 2004/48 pépekas att ”[o]
m det saknas effektiva medel for att skydda
immateriella rittigheter minskar intresset for
innovation och nyskapande och investerings-
viljan ddmpas. Det dr déarfor nodvéandigt att
se till att den materiella delen av immaterial-
ritten, som idag till stor del utgér en del av
gemenskapens regelverk, tillimpas effektivt i
gemenskapen”.

13. Skilen 8-10 i direktiv 2004/48 har fol-
jande lydelse:

”(8) Skillnaderna i hur medlemsstaterna si-
kerstdller skyddet for immateriella rét-
tigheter skadar den inre marknaden och
gor det omojligt att astadkomma ett
likvardigt skydd for immateriella rattig-
heter inom hela gemenskapen. Sadana
forhallanden gynnar varken fri rorlig-
het pa den inre marknaden eller en sund
konkurrens.

(9) ... En tillndrmning av medlemsstaternas
lagstiftning pa detta omrade ar saledes en
avgorande forutsittning for att den inre
marknaden skall kunna fungera vél.

I- 9777



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT MENGOZZI - MAL C-406/09

(10) Syftet med detta direktiv dr att till-
ndrma lagstiftningarna for att uppna en
hog, likvardig och enhetlig skyddsniva
fér immateriella réttigheter pa den inre
marknaden.”

14. 1skal 11 i direktiv 2004/48 anges att "[a]
vsikten med detta direktiv dr inte att skapa
harmoniserade regler om rittsligt samar-
bete, domstols behorighet eller erkdnnande
och verkstillighet av domar pa privatrattens
omrade och inte heller att reglera fragor om
tillamplig lag. Det finns generella gemen-
skapsrittsakter som reglerar sadana fragor
och som i princip dr tillimpliga &ven pa im-
materialrdttens omrade”.

15. Lartikel 1 i direktiv 2004/48 anges att ”[d]
etta direktiv giller de atgérder, forfaranden
och sanktioner som ar nédvindiga for att séi-
kerstalla skyddet for immateriella rattigheter”.

16. I artikel 2.1 i direktiv 2004/48 foreskrivs
att "[u]tan att det péverkar de medel som
foreskrivs eller kan komma att foreskrivas
i gemenskapslagstiftningen eller i natio-
nell lagstiftning, forutsatt att dessa medel &r
gynnsammare for rattighetshavaren, skall de
atgirder, forfaranden och sanktioner som
foreskrivs i detta direktiv vara tillimpliga,
i enlighet med artikel 3, vid varje intrng
i de immateriella rattigheter som foljer av
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gemenskapsrdtten och/eller den berorda
medlemsstatens nationella rétt”.

17. T artikel 14 i direktiv 2004/48 som har
rubriken "Kostnader for forfarandet” anges
att ”[m]edlemsstaterna skall se till att rimliga
och proportionerliga kostnader for forfaran-
det och andra kostnader som har dsamkats
den vinnande parten, i allminhet ersitts av
den forlorande parten om det inte &r oskaligt”

B — Den tyska lagstiftningen

18. 890 § och 891 § i den tyska civilprocessla-
gen (Zivilprozessordnung) (nedan kallad
ZPO) har foljande lydelse:

”890 §

Verkstillighet av skyldighet att avsta fran och
att tolerera visst handlande

1. Om gildenéren &sidositter sin skyldig-
het att avstd fran eller att tolerera visst
handlande ska domstolen i forsta instans,
pa borgendrens begiran pafoéra gilde-
naren boter och for det fall boterna inte
betalas frihetsberovande alternativt fri-
hetsberévande om hogst sex ménader.
Varje aldggande om boéter ér begrinsat
till 250 000 euro och frihetsberévande till
totalt tva ar.



REALCHEMIE NEDERLAND

2. Alaggandet maste foregis av en varning
utfirdad av domstolen i forsta instans,
efter begéran, om en saddan varning inte
fanns med redan i domen dar skyldighe-
ten meddelades.

3 Galdendren kan &dven pd borgendrens
begiran alaggas att stilla sakerhet for all
skada som kan uppkomma inom en an-
given tidsfrist till foljd av all annan bris-
tande fullgorelse.

891§

Forfarande, horande av gildeniren, faststél-
lelse av rdttegangskostnader

Aldggandena enligt 887—890 §§ meddelas
genom beslut...”

19. I artikel 1 i férordning om indrivning av
boter (Justizbeitreibungsordnung) (nedan
kallad JBeitrO) foreskrivs foljande:

”1§1 denna JBeitrO regleras indrivning av
foljande fordringar i den man de har
alagts av federala domstolar:

3. Boter och viten

2§ JBeitrO ér dven tillimplig pd indrivning
av de fordringar som avses i1 § fran del-
staternas domstolar i den mén fordring-
arna harror fran federal lagstiftning”

C — Den nederldndska lagstiftningen

20. Det framgar av handlingarna i malet att
Konungariket Nederlinderna har inforlivat
artikel 14 i direktiv 2004/48 med sin natio-
nella rittsordning genom artikel 1019h i den
nederldndska civilprocesslagen. Enligt den
nationella domstolens uppgifter dr det en-
ligt denna bestdmmelse mojligt att i mal som
omfattas av detta direktiv aldgga hogre ritte-
gangskostnader dn vad som ar vanligt.

II — Malet vid den nationella domstolen
och tolkningsfragorna

21. Malet vid den nationella domstolen gil-
ler en tvist mellan Realchemie och Bayer vid
Hoge Raad der Nederlanden (Nederlidnderna)
och har sitt ursprung i ett tidigare forfarande
inlett av Bayer i Tyskland.

22. Landgericht Disseldorf (Tyskland) for-
bjod i beslut av den 19 december 2005 (nedan
kallat grundbeslutet), pa ansokan av Bayer i
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ett forfarande om interimistiska atgérder, Re-
alchemie pa grund av patentintrang att impor-
tera, inneha eller salufora vissa bekdmpnings-
medel i Tyskland. Detta forbud forenades med
vite. Vidare alades Realchemie att uppge vilka
affarsuppgorelser som foretaget gjort avseen-
de de ifragavarande bekdmpningsmedlen och
att deponera sitt lager hos domstol. Genom
beslutet forpliktades dven Realchemie att er-
sdtta rittegdngskostnaderna.®

23. Den 17 augusti 2006 alade Landgericht
Diisseldorf pa ansokan av Bayer och i enlighet
med 890 § ZPO, genom beslut Realchemie att
erlagga boter med 20000 euro till den ovan-
ndmnda domstolen pé grund av 6vertridelse
av det i grundbeslutet foreskrivna forbudet.
Genom beslutet forpliktades Realchemie
dven att ersitta rittegdngskostnaderna. ®

24. Den 6 oktober 2006 forelade Landge-
richt Diisseldorf, genom ett nytt beslut Re-
alchemie ett vite om 15000EUR i syfte att
fa Realchemie att limna uppgifter om de af-
farsuppgorelser som avses i grundbeslutet.

5 — I beslut av den 29 augusti 2006 faststillde Landgericht
Diisseldorf rattegdngskostnaderna till ett belopp om
7 829,60 euro.

6 — I beslut av den 19 december 2006 faststillde Landge-
richt Diisseldorf rittegangskostnaderna till ett belopp om
898,60 euro.
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Vidare forpliktades Realchemie att ersitta rit-
tegdngskostnaderna i detta vitesforfarande.”

25. Det dr utrett att vart och ett av de sex be-
sluten delgavs Realchemie.

26. Den 6 april 2007 ansokte Bayer hos Voor-
zieningenrechter vid rechtbank ’s-Hertogen-
bosch (Nederlinderna) om att de sex beslut
som fattats av Landgericht Diisseldorf skulle
forklaras verkstéllbara i Nederlinderna. Bay-
er ansokte dven om att Realchemie skulle for-
pliktas att erligga rattegangskostnaderna for
detta forfarande. Voorzieningenrechter bifll
den 10 april 2007 Bayers ansokan och forplik-
tade Realchemie att ersitta réittegdngskostna-
derna med 482 euro.

27. Realchemie ansokte den 14 juni 2007, med
stod av artikel 43 i férordning nr 44/2001, om
andring av beslutet med aberopande av den
grund for avslag som anges i artikel 34 punkt 2
i forordningen. Realchemie gjorde gillande
att grundbeslutet, beslutet varigenom béter
alades och beslutet varigenom vite forelades
inte kunde erkdnnas eller verkstillas i en an-
nan medlemsstat, eftersom de fattats utan att
Realchemie kallats och utan muntlig férhand-
ling. Realchemie anforde vidare att besluten
om rittegangskostnader inte kunde erkan-
nas eller verkstillas, eftersom de utgjorde en
materiell del av de tre ovanndmnda besluten.
Med hinsyn sérskilt till beslutet varigenom

7 — I beslut av den 11 november 2006 faststillde Landge-
richt Diisseldorf rittegangskostnaderna till ett belopp om
852,40 euro.
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boter dlades yrkade Realchemie att Bayers ta-
lan om verkstéllighetsforklaring skulle ogillas
eftersom boterna i enlighet med JBeitrO in-
drivs genom myndigheternas férsorg och inte
tillfaller Bayer utan den tyska staten.

28. Efter att ha hort parterna i maélet ogillade
tvistemalsavdelningen vid Rechtbank ’s-Her-
togenbosch den 26 februari 2008 Realchemies
ansokan om &ndring. Rechtbank ’s-Herto-
genbosch faststéllde vidare beslutet av den
10 april 2007 och alade Realchemie att er-
sdtta rattegdngskostnaderna med 1155 euro.
Rechtbank ’s-Hertogenbosch fann att de tre
omtvistade besluten utgjorde sddana beslut
som avses i artikel 32 i férordning nr 44/2001,
trots att de fattats ex parte. Med avseende pa
botesbeslutet bekriftade rechtbank ’s-Herto-
genbosch att den omstandigheten att botes-
beloppet om 20000euro skulle erldggas till
Landgericht Diisseldorfs Gerichtskasse inte
inverkar pa att Bayer har ett beréttigat intres-
se av att Realchemie verkligen erldgger dessa
boter till Gerichtskasse. Syftet med boterna
dr namligen att sdkerstélla att grundbeslutet
f6ljs i den vinnande partens intresse, det vill
sdga Bayer. Bayer hade saledes ett intresse i
att ansoka om verkstillighet av botesbeslu-
tet i Nederlinderna. Rechtbank ’s-Herto-
genbosch forpliktade Realchemie att ersdtta
rattegangskostnaderna och faststéllde dessa
pé sedvanligt sitt och inte, saisom Bayer hade
yrkat, med beaktande av artikel 1019h i den

nederldndska civilprocesslagen eller i vart
fall med beaktande av artikel 14 i direktiv
2004/48.

29. Beslutet gillande ansokan om &nd-
ring i enlighet med artikel 43 i férordning
nr 44/2001 kan 6verklagas i enlighet med ar-
tikel 44 i denna forordning och bilaga V till
denna. Realchemie overklagade Rechtbank
’s-Hertogenbosch beslut av den 26 februari
2008 vid Hoge Raad der Nederlanden och
yrkade att beslutet skulle upphévas. Bayer
anslutningséverklagade och yrkade att Gver-
klagandet skulle ogillas samt att Realchemie
skulle forpliktas att erlagga de faktiska ratte-
gangskostnaderna i enlighet med artikel 14 i
direktiv 2004/48 jamford med artikel 1019h i
den nederldndska civilprocesslagen.

30. Hoge Raad der Nederlandens generalad-
vokat lade den 26 juni 2009 fram sitt forslag
till avgorande déar han anmodade denna dom-
stol att begira ett forhandsavgorande fran
EU-domstolen innan den tog stillning till
maélet.

31. Hoge Raad der Nederlanden har identi-
fierat tva fragor for vilka domstolens tolkning
ar nodvandig.

32. For det forsta vill Hoge Raad der Neder-
landen fa klarhet i fragan huruvida beslutet
varigenom béter alades omfattas av det ma-
teriella tillimpningsomradet for férordning
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nr 44/2001, trots att beslutet karakteriseras av
offentligrattsliga aspekter. Ifragavarande bo-
ter ar en péafoljd for overtridelse av ett forbud
meddelat av domstol. Domstolen har pafort
dessa boter pa ansdkan av en enskild part.
Emellertid ska boterna, efter domstolens in-
drivning erldggas till Landgerichts Gerichts-
kasse till formén for den tyska staten och inte
till forman for den part som har inlett forfa-
randet om boter.

33. For det andra stéller sig Hoge Raad der
Nederlanden tveksam till huruvida artikel 14
i direktiv 2004/48 ar tillamplig p& mélet vid
den nationella domstolen. Aven om det kan
pastas att detta direktiv syftar till att siker-
stélla skyddet for immateriella réittigheter och
att erkdnnande och verkstillighet av beslut
gillande namnda réttigheter kan anses utgora
en del av det faktiska skyddet for dessa rattig-
heter anges i direktiv 2004/48 att de atgérder,
forfaranden och sanktioner som foreskrivs
i direktivet ska vara tillimpliga vid varje in-
trang i en immateriell réttighet.® Eftersom
verkstéllighetsforfarandet dock endast bestar
av att domstolen kontrollerar huruvida villko-
ren for erkdnnande och verkstallighet ar upp-
fyllda omfattas det inte av det ovanndmnda
direktivets tillimpningsomrade.

34. Hoge Raad der Nederlanden ansag att
det foreldg en svarighet att tolka unionsrétten
och beslutade dérfor att vilandeforklara mélet
och att genom beslut om hénskjutande som
inkom till domstolens kansli den 21 oktober

8 — Seartikel 2.1 i direktiv 2004/48.
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2009, stilla foljande tva tolkningsfragor till
domstolen med stod av artikel 234 EG:

”1) Ska begreppet privatriattens omrade i ar-
tikel 1 i forordning nr 44/2001 forstas sa,
att denna forordning ar tillamplig dven pa
erkdnnande och verkstillighet av en dom
om betalning av béter enligt 890 § ZPO?

2) Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 forstas
s, att denna é&r tillimplig dven pd ett
verkstillighetsférfarande avseende

a) beslut som fattas i en annan med-
lemsstat avseende intrdng i immate-
riella réttigheter,

b) beslut som fattas i en annan med-
lemsstat varigenom vite foreldggs
eller boter aldggs med anledning av
overtradelse av ett forbud mot in-
trang i immateriella réttigheter,

c) beslut om rittegangskostnader som
fattas i en annan medlemsstat pa
grundval av de ovan i punkterna i
och ii ndmnda besluten?”
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III — Forfarandet vid domstolen

35. Realchemie, den nederldndska och tyska
regeringen samt Europeiska kommissionen
har gett in skriftliga yttranden till domstolen.

36. Vid forhandlingen den 25 januari 2011
yttrade sig Realchemie, den tyska regeringen
och kommissionen.

IV - Riittslig bedomning

A — Den forsta fragan

37. Efter vissa inledande anmadrkningar ska
boters rattsliga status enligt tysk rétt bedo-
mas varefter det som dr kidnnetecknande for
boter bedoms mot bakgrund av domstolens
rattspraxis.

1. Inledande anmirkningar

38. Den nationella domstolen vill genom sin
forsta fraga fa klarhet i huruvida det beslut
som meddelades i Tyskland varigenom Re-
alchemie alades boter enligt 890 § ZPO kan
erkdnnas och verkstillas i Nederldnderna pa
grundval av férordning nr 44/2001. Domsto-
len ska saledes ta stéllning till huruvida sada-
na boter hor till privatrittens omrade i enlig-
het med artikel 1 i denna férordning.

39. Jag har inledningsvis foljande tvd an-
markningar.

40. For det forsta ska den kontinuitet upp-
mirksammas som rader mellan Bryssel-
konventionen och férordning nr 44/2001,
vilket anges i skil 19 i denna férordning.’®
Domstolen har dragit den logiska slutsat-
sen att "da forordning nr 44/2001 har ersatt
Brysselkonventionen i forhallandena mellan
medlemsstaterna, [dr] domstolens tolkning
av [konventionens bestimmelser] giltig dven
for bestimmelserna i denna férordning, nir
dessa kan anses motsvara varandra”'® S ér
fallet med artikel 1 i forordning nr 44/2001,
vars ordalydelse Gverensstimmer med
den i artikel 1 i Brysselkonventionen. Den

9 — Se punkt 6 i forevarande forslag till avgorande.
10 — Dom av den 23 april 2009 i mal C-167/08, Draka NK Cables
m.fl. (REG 2009, s. I-3477), punkt 20.
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rattspraxis som finns grundad pa denna kon-
vention kan dérfér med fog aberopas i foreva-
rande begéiran om foérhandsavgérande. Mot-
svarande géller for de forklarande rapporter
som upprittats avseende dessa fragor. "

41. For det andra anser jag att en ldsning av
artikel 1 i férordning nr 44/2001 jamford med
skél 7 i forordningen dér vikten av att dess
tillampningsomrade tacker "de vésentliga de-
larna av privatrétten” poédngteras, talar for att
detta omrade ska tolkas sa att det técker det
som utgor dess kérna enligt staternas och den
europeiska opinionens mening.'> Begrep-
pet “privatrittens omrade” dr séledes ett for
unionsrdtten autonomt begrepp oberoende
av de olika medlemsstaternas nationella kva-
lificeringar av de domstolsforfaranden och
rattegangshandlingar som kan bli féremal
for erkdnnande och verkstillighet och som

11 — Som J. Jenards rapport om konventionen av den 27 sep-
tember 1968 om domstols behorighet och om verkstillig-
het av domar pé privatrittens omrade (EGT C 59, 1979,
s. 54) (nedan kallad Jenardrapporten) och P. Schlossers
rapport om konventionen av den 9 oktober 1978 om Kon-
ungariket Danmarks, Irlands och Férenade konungariket
Storbritannien och Nordirlands anslutning till konven-
tionen om domstols behorighet och om verkstillighet av
domar pé privatrattens omrade samt protokoll angaende
domstolens tolkning darav (EGT C 59, 1979, s. 71) (nedan
kallad Schlosserrapporten). F. Pocars forklarande rapport
om konventionen om domstols behérighet och om erkén-
nande och verkstillighet av domar pa privatrittens omréade,
undertecknad i Lugano den 30 oktober 2007 (EGT C 319,
2009, s. 1) (nedan kallad Pocarrapporten), kommer dven att
anvindas eftersom férordning nr 44/2001 har tjdnat som
underlag f6r denna konvention.

12 — Dom av den 15 februari 2007 i mal C-292/05, Lechouritou
m.fl. (REG 2007, s. I-1519), punkt 28.
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ska tolkas med hansyn till forordningens till-
komst, syfte och uppbyggnad. **

2. Boters rattsliga status enligt tysk ratt

42. Enligt yttrandena fran den nationella
domstolen, Realchemie och den tyska reger-
ingen foljer boter enligt 890 § ZPO pa verk-
stilligheten av ett tidigare meddelat dom-
stolsbeslut om skyldighet att tolerera eller
avstd fran ett visst agerande. Om géldeniren
asidositter sin skyldighet att avsta fran eller
att tolerera ett visst agerande maste denne
tvingas att uppfylla sin ursprungliga forplik-
telse. Denna pétryckning utévas med hjilp
av 890 § ZPO, i vilken foreskrivs "atgarder for
atergang till ordningen” Dessa kan besta av
boter eller av frihetsberévande. Det framgar
dven av 890 § ZPO att den nationella domsto-
len kan vilja att pafora ett frihetsberévande
utan att dessforinnan nédvéindigtvis ha alagt
boter.

43. Atgirder for atergang till ordningen
aldaggs i enlighet med 890 § ZPO p4 ansokan
av borgenidren. Dessa étgirder kan vidtas

13 — Gillande artikel 1 i konventionen, se dom av den 14 okto-
ber 1976 i mal 29/76, LTU (REG 1976, s. 1541; svensk spe-
cialutgava, volym 3, s. 195), punkt 3, av den 16 december
1980 i mal 814/79, Riiffer (REG 1980, s. 3807), punkt 7
och dér angiven rittspraxis, och av den 21 april 1993 i mal
C-172/91, Sonntag (REG 1993, s. 1-1963) punkt 18. Gal-
lande férordning nr 44/2001, se domen i det ovannimnda
malet Draka NK Cables m.fl, punkt 19 och dér angiven
rittspraxis, och dom av den 23 april 2009 i mal C-533/07,
Falco Privatstiftung och Rabitsch (REG 2009, s. 1-3327),
punkt 20 och ddr angiven rattspraxis.
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endast om géldendren dessforinnan har var-
nats om vad denne riskerar for det fall f6rplik-
telsen inte uppfylls. '* Nir nigon har brustit i
uppfyllelsen av en forpliktelse kan den tyska
domstolen pa ansokan av borgendren och ef-
ter att ha hort géldendren® vidta en &tgird
for atergang till ordningen. I forevarande mal
bestod denna atgird i en forpliktelse for Re-
alchemie att betala boter med 20000 euro pa
grund av att bolaget hade brustit i uppfyllel-
sen av sin forpliktelse enligt grundbeslutet.

44. Boterna kunde siledes domas ut forst pa
ansokan av Bayer. Boterna domdes diaremot
inte ut till formén fér Bayer utan skulle be-
talas till den tyska domstolen for att komma
statskassan tillgodo. Domstolen driver in bo-
terna och domstolsordféranden ér det verk-
stillande organet. °

45. Realchemie har utan att det har bemotts
av Ovriga berdrda parter anfort att beslutet
om atgird for atergang till ordningen inte i
sig utgor en exekutionstitel utan att det en-
dast har en forklarande verkan. Inte forrdn
boterna blir foremél for en faststillelse av
kostnaderna i forfarandet med angivande av
borgenir, belopp och tidsfrist inom vilken
betalning ska ske dr en exekutionstitel for

14 — Av handlingarna i malet framgér att grundbeslutet mycket
riktigt inneh6ll en sadan varning riktad till Realchemie.

15 — 891§ ZPO.

16 — 1§ forsta stycket punkt 3 i JBeitrO.

handen som kan erkidnnas och verkstillas i
begird stat.

3. Rattslig bedomning

a) Huruvida kriteriet om huvudfraga och bi-
fraga kan tillimpas

46. Ett av sirdragen med situationen i malet
vid den nationella domstolen kommer av att
beslutet om boter i Tyskland fattades i ett mal
om interimistiska dtgarder.

47. Domstolens instéllning har vad géller
sddana atgdrder varit att ”interimistiska at-
giarder eller sikerhetsatgirder syftar till att
skydda réttigheter av mycket skilda slag. Fra-
gan om de omfattas av konventionens till-
lampningsomrade avgors inte av vilken typ av

atgérder det dr fragan om, utan av vilket slag

av rittigheter de ér avsedda att skydda” '®

17 — Av Realchemies skriftliga yttrande framgar att det organ
som skulle verkstilla boterna mycket riktigt hade faststallt
rittegangskostnaderna den 23 augusti 2006.

18 — Dom av den 27 mars 1979 i mal 143/78, de Cavel (REG
1979, s. 1055), punkt 8, av den 26 mars 1992 i mél C-261/90,
Reichert och Kockler (REG 1992, s. 1-2149), punkt 32, och
av den 17 november 1998 i mal C-391/95, Van Uden (REG
1998, 5. 1-7091), punkt 33.
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48. I forevarande mal meddelades beslutet
att aldgga boter inom ramen fér en “huvud-
tvist” om interimistiska atgdrder for att tills
vidare sdkerstdlla att en immateriell réttighet
respekterades. En sddan rattighet dr av up-
penbart civilrdttslig natur. Eftersom grund-
beslutet dr en forutséttning for att beslutet
att aldgga boter ska kunna meddelas dr detta
en bifréga till grundbeslutet och fullstidndigt
avhingigt hédrav. Grundbeslutets civilratts-
liga karaktér skulle déarfor bestimma karak-
tdren for beslutet att alagga boter. Sisom den
tyska regeringen pastar skulle det saledes for
att svara pa den forsta fragan racka att be-
doma huruvida grundbeslutet kan erkdnnas
och verkstillas enligt artikel 1 i férordning
nr 44/2001. Eftersom sa ér fallet skulle dven
botesbeslutet hora till privatrattens omrade.

49. Denna princip ér tilltalande i sin enkelhet
och effektivitet. Den maste dock lamnas utan
avseende eftersom en tillimpning av kriteriet
om huvudfraga och bifraga hindras av ett i
vart mal sédrskilt sldende forhallande. Boter
ar ndmligen sasom beskrivits ovan enligt tysk
ratt en atgard for atergang till ordningen, men
det ar inte den enda formen for en sadan ét-
gird. Den tyska domstolen har &ven mojlighet
att pafora frihetsberovande. Ett resonemang
enligt den ovanndmnda principen skulle om
det drogs till sin spets kunna innebéra att
ett frihetsberévande anses omfattas av till-
lampningsomradet for artikel 1 i férordning
nr 44/2001 nar det har paforts i ett huvud-
mal ddr interimistiska atgirder beslutats for
att sakerstdlla att en rittighet av civilrittslig
karaktir respekteras. Det dr uppenbart att en
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sddan situation dr oacceptabel och att dom-
stolen maste tillimpa ett annat kriterium for
sin bedomning.

b) Boternas paverkan pé karaktéiren av ritts-
forhallandet mellan parterna i malet eller pa
tvistens foremal

i) Riktlinjer av domstolens

rattspraxis

som foljer

50. Eftersom den av domstolen formule-
rade principen vid interimistiska atgdrder
inte kan tillimpas i forevarande begéiran om
forhandsavgorande kommer jag i stéllet att
utga fran de riktlinjer som domstolen har gett
inom ramen for sin praxis géllande artikel 1 i
Brysselkonventionen.

51. Av denna fasta rdttspraxis framgar att
begreppet “privatrittens omrade” ska tolkas
med beaktande av att "vissa typer av dom-
stolsavgoranden anses uteslutna frén kon-
ventionens tillimpningsomréde, antingen pa
grund av faktorer som karakteriserar ritts-
forhallandet mellan parterna i tvisten eller pa
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grund av tvistens féremal” " Dessa tva krite-
rier — karaktéren av rattsforhéllandet mellan
parterna eller tvistens foremal — har hittills
anvénts for att skilja mellan 4 ena sidan de
mél som faller inom privatrittens omrade
eftersom de har till syfte att organisera ett
privatrittsligt forhallande och & andra sidan
de mal som hirror fran ett offentligrittsligt
forhallande.

52. Domstolen har vad giller det forsta kri-
teriet slagit fast att det &r nodvindigt "att
bestdmma vilket réttsforhallande som finns
mellan parterna i tvisten och att granska
grunderna for talan och de nédrmare bestam-
melserna om hur den skall viickas och foras” *
Domstolen har darvid funnit att réattsforhal-
landet mellan parterna i ett mal var privat-
rattsligt, eftersom det géllde en tvist mellan
tva fysiska personer och kiranden hade gjort
gillande en rittighet som f6ljde av ett juri-
diskt 6vertagande av en rittighet, vilket fore-
skrevs i en civilrittslig bestimmelse och talan
inte innebar ett utévande av nagra maktbefo-
genheter som avvek frin de rattsregler som &r
tillimpliga i forhallandet mellan enskilda.?
En motsvarande bedomning har gjorts i ett
mal dér talan inte avsag upptrddanden eller

19 — Dom i det ovannimnda malet LTU, punkt 4, av den
14 november 2002 i mal C-271/00, Baten (REG 2002,
s. 1-10489), punkt 29, av den 15 maj 2003 i mal C-266/01,
Préservatrice fonciere TIARD (REG 2003, s. 1-4867),
punkt 21, och i det ovanndmnda malet Lechouritou m.l.,
punkt 30.

20 — Dom av den 5 februari 2004 i mél C-265/02, Frahuil (REG
2004, s. I-1543), punkt 20 och dér angiven réttspraxis.

21 — Dom i det ovannimnda mélet Frahuil, punkt 21.

forfaranden som forutsitter ett utovande av
offentliga maktbefogenheter, utan handlingar
som utférs av enskilda.

53. Bara den omstéindigheten att en av par-
terna i malet dr ett offentligrittsligt organ
innebdr inte att malet automatiskt undan-
tas fran tillimpningsomréadet for férordning
nr 44/2001. Det dar bara nér den offentliga
myndigheten, som part i ett mal mot en fy-
sisk person, utovar en offentlig maktbefogen-
het som madlet undantas.? "Det forhillandet
att en av parterna i tvisten har ut6vat offent-
liga maktbefogenheter, pa grund av att parten
i fraga har utovat befogenheter som avviker
fran de réttsregler som ér tillimpliga i forhal-
landet mellan enskilda, innebar att tvisten inte
ror privatrattens omrade, i den mening som
avses i artikel 1.1 i férordning nr 44/2001” **

54. Vad giller det andra kriteriet kan det
konstateras att domstolens praxis angaende
denna fraga dr mycket mer begrinsad. Dom-
stolen har helt isolerat och i strid med sin
tidigare praxis i en dom meddelad ar 1991

22 — Dom av den 28 april 2009 i mal C-420/07, Apostolides (REG
2009, s. I-3571), punkt 45.

23 — Domarna i de ovannidmnda malen LTU, punkt 4, Riiffer,
punkt 8, Sonntag, punkt 20, Baten, punkt 30, Préservatrice
fonciére TIARD, punkt 22, Lechouritou m.fl., punkt 31, och
Apostolides, punkt 43.

24 — Domarna i de ovannimnda maélen Lechouritou m.fl.,
punkt 33 och dir angiven rittspraxis, och Apostolides,
punkt 44. For en systematisk genomgang av domstolens
rdttspraxis avseende denna fraga hdnvisar jag till generalad-
vokaten Ruiz-Jarabo Colomers forslag till avgorande i det
ovannimnda malet Lechouritou, m.fl. och mer precist till
punkt 37 och féljande punkter i det ovanndmnda forslaget
till avgorande.
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konstaterat att ”[f]or att bedéoma huruvida
en tvist omfattas av tillimpningsomréadet for
konventionen ska endast foremalet for tvis-
ten tas i beaktande”?* Denna instéllning har
dédrefter inte upprepats och domstolen har
nojt sig med att senare ange att "om en tvist
pa grund av sitt foremal dr undantagen fran
konventionens tillimpningsomrade kan inte
det faktum att det foreligger en fraga som
domstolen i férviag maste ta stallning till for
att avgora den ovannidmnda tvisten motivera
att konventionen tillimpas, oavsett angivna
frigas innehall”* Domstolen har direfter
upprepat sitt principskél och har hédnvisat sa-
val till rattsforhallandet mellan parterna som
till tvistens foremal.*

55. Det dr séledes mot bakgrund av ovansta-
ende och genom en bedémning av karakté-
ren pa rattsforhallandet mellan parterna och
tvistens foremaél som det ska provas huruvida
det har utovats offentligrattsliga maktbefo-
genheter vid det forfarande som ledde till att
beslutet att alagga boter antogs.

ii) Tillimpning i det aktuella mélet

56. Kommissionen har i sak gjort géllande
att beslutet att dlagga boter inte kan granskas
isolerat, att parterna i grundférfarandet &r

25 — Dom av den 25 juli 1991 i mél C-190/89, Rich (REG 1991,
s. 1-3855), punkt 26, min kursivering.

26 — Dom av den 20 januari 1994 i mal C-129/92, Owens Bank
(REG 1994, 5. I-117), punkt 34.

27 — Se angiven rittspraxis.
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desamma som i forfarandet som gav upphov
till boter, an mer genom att det ar Bayer som
hade makten att inleda forfarandet gillande
dessa boter. Den tyska regeringen har, a sin
sida, gjort gillande att den pakallade rattig-
heten avsag sékerstillandet av att Bayers im-
materiella réttighet iakttogs och att den inte
fann sitt ursprung i ett utévande av rent of-
fentliga maktbefogenheter. Inom ramen for
forfarandet som gav upphov till dlaggande av
boter endast hjalpte den tyska staten borge-
ndren att sikerstalla att dess rattighet iakttogs
och boterna forstarkte forbudsforeldggandet.
Den materiella ritt som avses i grundbeslutet
skulle déarfor avgora tvistens karaktir.

57. Jag delar inte denna bedémning.

58. Sasom pafoljden boter dr organiserad
och uppbyggd enligt tysk ritt kinnetecknas
den till viss del av civilrittsliga aspekter fran
privatritten och till viss del av offentligritts-
liga aspekter. Denna dubbla karaktar gor det
nodvindigt med en avvdgning mellan dessa
aspekter for att kunna svara pa den stéllda
frégan.

59. Boterna beslutades, mycket riktigt, med
anledning av att Realchemie inte hade full-
gjort skyldigheterna enligt grundbeslutet. Att
Realchemie skulle fullgora dessa skyldigheter
skulle sjalvklart bidra till ett forverkligande
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tills vidare av skyddet av de immateriella rét-
tigheter som innehas av Bayer, som dessutom
var den enda part som kunde begira att den
tyska domstolen &lade boter.

60. Det kan dock inte bortses fran det faktum
att de offentligrattsliga aspekterna 6vervéger,
med beaktande av boéternas syfte och funk-
tionssétt, av boternas faktiska mottagare och
sdttet for indrivningen. Detta talar for att bo-
terna inte hor till privatrattens omrade i en-
lighet med artikel 1 i férordning nr 44/2001.

61. Vad giller boternas syfte och funktions-
sdatt kan man enligt min mening inte stanna
vid den slutsatsen att boterna inte hade nagot
annat syfte dn det faktiska skyddet av Bayers, i
grundbeslutet erkinda, réttighet. Situationen
dr uppenbart mer tvetydig.

62. Boter dr en tvingande atgdrd med sjélv-
klara repressiva aspekter. De ber6rda parterna
uppeholl sig en lang tid kring fradgan huruvida
boterna hade framst en férebyggande eller en

repressiv karaktir. Boterna skulle falla inom
privatréittens omrade om de hade frimst en
forebyggande karaktér.

63. Enligt min mening maste férfarandet de-
las upp i tva faser. Den forebyggande aspek-
ten giller for perioden mellan meddelandet
av grundbeslutet — som innefattade varnings-
meddelandet — och inledandet av forfarandet
om aldggande av boter. Under denna period
var den forlorande parten — Realchemie —
fullt medveten om vad som riskerades for
det fall skyldigheterna enligt grundbeslutet
inte iakttogs. Bara varningsmeddelandet kan
ricka for att avskridcka en géldendr fran att
bryta mot det meddelade beslutet. Nir gilde-
néren daremot bryter mot forpliktelserna en-
ligt grundbeslutet &r det tydligt att aldggandet
av boter har en huvudsakligen repressiv ka-
raktér. Boternas funktion eller syfte dr inte att
ersitta den skada Bayer har lidit och lider till
f6ljd av Realchemies fortsatta intrang i Bayers
immateriella rattighet trots foreldggandena i
grundbeslutet. Vidare dr det inte s& mycket
det faktum att Realchemie har fortsatt det
péastadda® asidosittandet av Bayers rittig-
het som beivras. Tviartom beivrade den tyska
domstolen genom att pafora boter dsidosit-
tandet av ett domstolsforeldggande i foreva-
rande fall om att understilla sig de i grund-
beslutet angivna skyldigheterna. Syftet med

28 — Det bor paminnas om att grundbeslutet endast 4r en inte-
rimistisk atgird som tillfalligt konstaterar Realchemies
pastadda — men @nnu inte styrkta — intrdng i en immateriell
réttighet.
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forfarandet som ledde till ldggandet av boter
ar saledes att beivra 6vertradelser av forbud
meddelade av domstol. Dérigenom ér det inte
mojligt att hdvda att kriteriet om vilken ma-
teriell ratt som dr i fraga i grundbeslutet ska
vara avgorande, eftersom detta kriterium inte
har nagon betydelse fo6r paférandet av boter.
Endast det faktum att en 6vertradelse har agt
rum av ett domstolsforeliggande om visst
handlande eller avstaende fran visst handlan-
de har betydelse. Det privata intresset utplé-
nas séledes till formén for allménintresset av
att ett domstolsbeslut respekteras.

64. Diarmed gar det enligt min mening inte
att hdvda att réttsforhallandet mellan parter-
na i tvisten inte har foréndrats fran foérfaran-
det dér boter alades till huvudférfarandet dér
grundbeslutet meddelades. Det ar Bayer som
maste framstilla ansokan om att boter ska
aldggas. Vidare ér det riktigt att denna pafoljd
endast kunde paféras om Bayers intresse av
att grundbeslutet respekterades sammanfoll
med statens intresse av att dess domstolsbe-
slut verkstills. Enligt tysk ritt kan séledes den
vinnande parten i en ursprunglig tvist bista i
forverkligandet av ett allménintresse genom
att inleda ett forfarande om boter. Denna
mojlighet dr dock frivillig och den tyska dom-
stolen kan inte pé eget initiativ fatta beslut om
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att aldgga boter. Frivilligheten dr dock endast
ett uttryck for boternas blandade karaktér
och ska inte ses som den avgorande faktorn.

65. Nir Bayer hade ansokt om éldggande av
boter hade bolaget inte lingre négon roll i
forfarandet som stod helt utanfor Bayers in-
flytande. I motsats till grundforfarandet som
gillde parterna Realchemie och Bayer gillde
forfarandet om meddelande av boter endast
Realchemie och den tyska domstolen, det vill
sdga den part som hade asidosatt domstolsbe-
slutet och den myndighet som meddelat detta
beslut. Det ér tydligt att tvisten hade f6rénd-
rats fran att gilla ett endast privatréttsligt for-
hallande — att 16sa den ursprungliga tvisten
mellan Realchemie och Bayer — till att gilla
ett forhallande med tydlig offentligrattslig ka-
raktar — ndmligen beivrandet av 6vertradel-
sen av domstolsbeslut.

66. Denna bedomning bekriftas av det fak-
tum att botesbeloppet inte tillfaller Bayer
utan ska erldggas till den tyska domstolen
till forman for statsmakten. Domstolsmyn-
digheterna ar ensamma behoriga att driva
in boterna utan inblandning fran den part
som inledde forfarandet. Kombinationen av
dessa forhéllanden styrker att verkstallandet
av boter tjdnar till att sékerstilla statens ratt
att beivra agerande och passivitet i strid med
meddelade foreldgganden och inte Bayers rétt
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att foretagets immateriella rattigheter ska
iakttas.

67. Utan att ga sa langt som att pastd att
boter fullt ut kan jamstéllas med ett straff-
rittsligt beslut kan enligt min mening anvis-
ningarna i Schlosserrapporten® som fortyd-
ligar skillnaden mellan civilrétt och straffratt
lampligen klargora hur vi bor forhalla oss
till ett s& tvetydigt fall som det nu aktuella. I
punkt 29 i den ovanndmnda rapporten anges
att “samtliga straffrattsliga forfaranden och
beslut dr undantagna fran konventionens till-
lampningsomrade. Detta géller inte bara for
straffrittsliga forfaranden i egentlig mening.
Aven andra repressiva forfaranden som ir
tillampliga nér foreldgganden och forbud av
allménintresse har dsidosatts undantas fran
civilrdttens omréade. Det kan visa sig svart, i
vissa fall, att kvalificera de paféljder av privat
karaktdr som finns i olika former i olika rétts-
system... Mot bakgrund av att ménga rétts-
system tillater privata kdranden att medverka
i offentliga straffrittsliga forfaranden gér det
inte att som avgridnsande kriterium anvénda
sig av vad parten som inledde forfarandet
har for karaktér. Det avgorande dr att utreda
huruvida paféljden kommer den privata ké-
randen eller annat privat réttsubjekt per-
sonligen till godo. Domarna frén de danska
arbetsdomstolarna varigenom kéranden och
ovriga parter som lidit skada personligen har

29 — Angiven ovan fotnot 11.

tillerkdnts botesbeloppet faller darfér inom
konventionens omrade.”

68. Schlosserrapporten bekriftar, om den
tillampas pa forevarande mal, det synsitt jag
framférde inledningsvis. Forevarande mal
giller ett repressivt forfarande som tillimpas
vid 6vertriadelse av ett forelaggande. Kriteriet
om vilken person som har inlett férfarandet
ar sekundért. Den avgoérande faktorn &r vil-
ken part paféljden kommer till godo och om
boterna ska betalas till en privat kdrande. I
forevarande mal hade Bayer ritt att inleda
forfarandet, men det gér inte att bekréfta att
pafoljden kommer Bayer till godo eftersom
boterna inte ska betalas till Bayer. Samtliga
villkor ér séledes inte uppfyllda for att bo-
terna ska anses hora till privatrattens omrade,
och darmed omfattas av tillimpningsomra-
det for forordning nr 44/2001.

¢) Jamforande analys av béter och vite enligt
artikel 49 i férordning nr 44/2001

69. De berorda parterna ér vidare oense med
avseende pa huruvida béterna kan anses ut-
gora ett sddant vite som foreskrivs i artikel 49
i férordning nr 44/2001. Bland annat den tys-
ka regeringen gor gillande att en sddan ana-
logi ar fullt mojlig, eftersom det enligt tysk
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ratt knappast gors atskillnad mellan béter och
vite. Bada paféljderna ska namligen betalas
till staten och enligt forordningen gors inte
négon skillnad utifrdn om vitet ska betalas till
staten eller till en privat part.

70. Det maste dock konstateras att artikel 49
i angivna forordning inte Gverensstimmer
med den tyska uppfattningen om vite. I vart
fall inte enligt punkt 213 i Schlosserrappor-
ten som beskriver vitet som ”[d]et forhal-
landet att svaranden aldggs att utfora en viss
handling och samtidigt att erligga ett visst
belopp till kiranden for det fall svaranden
asidositter denna forpliktelse... Fragan hu-
ruvida en sddan verkstallighet kan dga rum i
ett fall dar vite har domts ut for asidoséttande
av ett domstolsbeslut och dér vitet skall er-
laggas inte till formén f6r den part som har
sokt verkstillighet utan till forman for staten,
regleras dock inte i konventionen” Aven om
domstolen skulle anse att boterna dr jam-
forbara med ett vite — vilket jag betvivlar —
skulle saledes inte detta mojliggora en 16sning
av fragan enbart pa grundval av artikel 49 i
forordning nr 44/2001. Enligt Schlosserrap-
porten har unionslagstiftaren nédmligen inte
haft for avsikt att de situationer ska omfattas
da ett vite eller en liknande atgérd ska betalas
till forman for staten nar domstolsbeslut har
asidosatts.
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71. I Pocarrapporten® preciseras vidare att
det faktum att vite som erldggs till staten for
asidosdttande av ett domstolsbeslut inte in-
begrips bland de atgirder som omfattas av
forordning nr 44/2001, inte dr resultatet av
okunskap om att denna mekanism existerar
utan tvartom ett uttryck for lagstiftarens vil-
ja. I rapporten péapekas vad avser artikel 49 i
férordning nr 44/2001 att ”[d]et har papekats
att denna bestdmmelse ldmnar fragan Op-
pen huruvida den técker viten som utdoms
for bristande respekt for domstolsbeslut vil-
ka inte kommer borgeniren till godo, utan
staten” *' I rapporten preciseras vidare att "[u]
nder revideringsarbetet foreslogs att formu-
leringen med fordel kunde preciseras i detta
syfte. Ad hoc-gruppen foredrog emellertid att
inte dndra formuleringen for att uttryckligen
inbegripa viten till staten, eftersom en dom
till statens formén kan vara av straffréttslig
karaktér, varfor en fordndring hér kan till-
foga en straffrittslig aspekt i en konvention
om privatrattsliga fragor. Bestimmelsen kan
dérfor antas berora viten till staten endast om
de dr av klart civil karaktér, och forutsatt att
deras verkstillighet begérs av en privat part
i forfarandet for en verkstéllighetsforklaring
av domen oberoende av att betalningarna ska
goras till staten”. Att boter har civil karaktér

30 — Ovan angiven, fotnot 11.
31 — Punkt 167 i den ovannimnda rapporten.
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i den mening som avses i 890 § ZPO &r dock
som jag tidigare visat langt ifran uppenbart.

72. Jag papekar én en gang vad giller dessa
boter att vite i den mening som avses i for-
ordning nr 44/2003 — som saledes ska skiljas
fran vite enligt den tyska uppfattningen — har
till syfte att forma svaranden att upphora med
intranget i kdrandens réttighet. Om boterna
har alagts som ett fast belopp, bestar vitet av
en betalning av ett "belopp for varje dag som
svaranden inte uppfyller sina forpliktelser i
syfte att fi svaranden att gora detta”* Gal-
dendren har mdjlighet att undgad betalning
av vitet genom att uppfylla sina forpliktelser.
Géldenirens attityd vid boter har efter att be-
slutet meddelats ingen betydelse. Nar boter
vl har alagts maste dessa betalas oavsett om
gildeniren slutligen uppfyller sina forpliktel-
ser. Detta dr en avgorande faktor som med
beaktande &ven av anmérkningarna i Schlos-
serrapporten bor dvertyga om att den stéllda
fragan inte kan besvaras mot bakgrund av ar-
tikel 49 i forordning nr 44/2001.

32 — Den ovanniamnda Jenardrapporten (s. 54).

4, Slutsatser

73. Mot bakgrund av ovanstaende ska den
forsta fragan besvaras enligt foljande. Ett
beslut enligt vilket en gildendr som ar for-
pliktigad enligt ett tidigare domstolsbeslut
aldggs att, pa ansokan fran motparten i denna
tvist och pa grund av att forpliktelsen inte
har uppfyllts, betala boter till den domstolen
i enlighet med de villkor som anges i 890 §
ZPO omfattas inte av begreppet privatrittens
omrade i den mening som avses i artikel 1 i
forordning nr 44/2001.

74. For det fall domstolen gor en annan be-
domning och trots att den nationella dom-
stolen endast har bett domstolen att ta stall-
ning till omfattningen av artikel 1 i férordning
nr 44/2001, 4r det enligt min mening nédvan-
digt att domstolen erinrar om att det inte &r
tillrdckligt att ett beslut omfattas av privat-
rattens omrade for att det ska kunna erkéin-
nas och verkstillas i en begérd stat. Tvartom
maste den nationella domstolen vidare for-
sdkra sig om att det beslut som ar féremal for
ett verkstéllighetsforfarande har meddelats i
ursprungsstaten med iakttagande av princi-
pen om ritten till forsvar, att beslutet utgor en
exekutionstitel och att den part som ansoker
om erkdnnande och verkstéllighet i begird
stat ar en "berord part” i den mening som av-
ses i artikel 38 i férordning nr 44/2001.
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75. Avseende dessa tre punkter ska jag be-
gransa mig till att erinra om de omstdndighe-
ter i handlingarna i malet som den nationella
domstolen sérskilt bor beakta.

76. Vad giller iakttagande av principen om
ratten till forsvar har domstolen redan be-
kréftat att "konventionen i sin helhet... ger
uttryck for grundtanken att rétten till forsvar
skall beaktas vid domstolsavgéranden inom
ramen for tillimpning av konventionen”* I
detta avseende har Realchemie i sitt skriftliga
yttrande anfort att grundbeslutet meddelades
utan muntlig férhandling och utan att Real-
chemie hade kallats. Realchemie skulle vidare
inte ha fatt kinnedom om beslutet varigenom
boter dlades forran efter det att detta hade
meddelats. Enligt 890 § ZPO* giller dock i
enlighet med vad den tyska regeringen har
anfort att gildenéren ska horas nér den tyska
domstolen pé ansokan av kdranden avser att
aldgga boter med stod av 890 § ZPO.

77. Vad avser frigan huruvida det beslut
varigenom boéter alades &r verkstéllbart har
Realchemie gjort gillande att beslutet inte

33 — Dom av den 13 juli 1995 i mal C-474/93, Hengst Import
(REG 1995, 5. 1-2113), punkt 16 och déir angiven réttspraxis.
34 — Se punkt 18 i forevarande forslag till avgérande.
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i sig utgor en exekutionstitel och att endast
ett beslut om faststéllelse av kostnaderna &r
verkstillbart, bland annat eftersom det i mot-
sats till botesbeslutet innehéller uppgift om
borgenidrens namn — den offentliga myndig-
heten. Den tyska regeringen kunde, nir den
vid forhandlingen tillfrédgades pa denna punkt
inte klargora fragan for domstolen. Jag be-
gransar mig darfor till att erinra om att det i
artikel 38 i forordning nr 44/2001 foreskrivs
att endast domar meddelade i en medlems-
stat och som dr verkstéllbara i denna stat kan
verkstéllas i en annan medlemsstat efter att
ha forklarats verkstillbara dir **. Jag 6verlim-
nar till den nationella domstolen att avgora
det omtvistade beslutets verkstillbarhet.

78. Aven om det antogs att beslutet att
aldgga boter ar verkstéllbart i ursprungssta-
ten, aterstar det att ta stéllning till huruvida
Bayer kan ansoka om beslutets verkstéllighet
i den begirda staten, det vill siga om Bayer
ar en "berord part” i enlighet med artikel 38
i forordning nr 44/2001. Jag noterar att det
i den tyska lagstiftningen klart tycks anges
att endast den domstolsordférande som har
meddelat beslutet kan verkstilla det. Det &ar
inte uppenbart vid en genomgéng av hand-
lingarna i malet huruvida Bayer har en ratt

35 — I Jenardrapporten anges att verkstéllbarheten avser "karak-
tdren pa en dom vars verkstillighet begirs och att verk-
stallbarheten skall avgoras i enlighet med ursprungsstatens
lagstiftning och... [d]et finns ingen anledning att lata domen
medge sadana rattigheter som den inte medger i ursprungs-
staten” (ovanndmnda Jenardrapport, punkt 48). Se dven
dom av den 29 april 1999 i mal C-267/97, Coursier (REG
1999, s. 1-2543), punkt 23, och ovannamnda mal Apostoli-
des, punkt 66, dir Jenardrapporten citeras angdende denna
punkt.
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i Tyskland att genomfora verkstilligheten av
det ovanndmnda beslutet i domstolens namn.
Den hénskjutande domstolen bor under
dessa forhallanden ha anmérkningarna i Je-
nardrapporten i dtanke enligt vilka "uttrycket
"pa begdran av berdrda parter’ innebdr att
de personer som har ritt att dberopa beslu-
tet fran ursprungsstaten har ritt att begira
verkstillighet” *

79. Med beaktande av osédkerheten och tve-
tydigheten i handlingarna i malet — vilket for-
klaras av att den nationella domstolen har valt
att fokusera fragan pa artikel 1 i férordning
nr 44/2001 - kan domstolen inte ldmna né-
got definitivt svar. Den nationella domstolen
bor dock uppmirksammas pa dessa tre fragor
for det fall att den i motsats till vad jag fore-
slar skulle komma fram till att det omtvistade
beslutet omfattas av privatréittens omrade i
den mening som avses i artikel 1 i forordning
nr 44/2001.

B — Den andra fragan

80. Bayer yrkade i sitt anslutningsoverkla-
gande vid den hinskjutande domstolen att
Realchemies dverklagande skulle ogillas och
att Realchemie skulle ersitta de "faktiska” rat-
tegangskostnaderna i enlighet med artikel 14

36 — Den ovanndmnda Jenardrapporten, punkt 49.

i direktiv 2004/48 jimford med artikel 1019h
i den nederldndska civilprocesslagen som
har till syfte att inforliva artikel 14 med den
nederldndska réttsordningen. I ovanndmnda
artikel 1019h foreskrivs att hogre réittegangs-
kostnader ska aldggas i mal som omfattas av
direktiv 2004/48 &n vad som ar vanligt enligt
nederlandsk civilprocessritt. ¥

81. Den nationella domstolen vill genom sin
andra fraga till domstolen fa klarhet i huru-
vida kostnaderna for ett verkstéllighetsforfa-
rande i Nederldnderna omfattas av artikel 14
i direktiv 2004/48, i vilken foreskrivs att med-
lemsstaterna ska garantera att den vinnande
partens rittegdngskostnader i princip ersitts
av den forlorande parten. Verkstillighetsfor-
farandet avsag erkdnnande och verkstillighet
av sex beslut som meddelats i Tyskland inom
ramen for en tvist med syfte att sikerstilla
iakttagandet av en immateriell réttighet. Det
ska sdledes bedomas huruvida ett sadant
verkstiéllighetsforfarande omfattas av direktiv
2004/48.

82. Gemenskapen hade langt fore antagan-
det av direktiv 2004/48 ingatt avtalet om

37 — Jag konstaterar att det i handlingarna i malet inte finns
nagon uppgift om den exakta ordalydelse av denna neder-
landska bestdimmelse och dédrmed vad galler skillnaden
mellan aliggande om vanliga rittegangskostnader och
aldggande om rattegangskostnader i enlighet med angivna
artikel 1019h.
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handelsrelaterade aspekter av immaterial-
ritter (nedan kallat TRIPs-avtalet)® i vilket
foreskrivs i artikel 41 att ”[m]edlemmarna
skall i sina respektive réttsordningar infora
i denna del angivna forfaranden for att géra
det maojligt att vidtaga effektiva atgarder mot
alla former av intrang i av detta avtal omfat-
tade immaterialritter”. I syfte att vidare oka
effektiviteten i skyddet av immateriella réttig-
heter formuleras i artikel 45 i det ovanndmn-
da avtalet principen enligt vilken de rittsliga
myndigheterna ska vara behdriga att aldgga
den som gor intrang att ersétta innehavaren
av den immateriella rattighet som drabbats
av intrdng for rattegdngskostnaderna i vid
mening.

83. Direktiv 2004/48 ingar i den ovanndamn-
da grupp av internationella forpliktelser till
vilka gemenskapen &r ansluten, vilket pape-
kas i skélen 4 och 5 i direktivet. Unionslagstif-
taren har konstaterat att immaterialréttsligt
skydd &r viktigt for att framja innovation och
kreativitet samt for att oka sysselsdttningen
och forbattra konkurrenskraften®. Uni-
onslagstiftaren har vidare papekat att det &r
nodvindigt “att se till att den materiella de-

38 — Vilket avtal utgor bilaga 1 C till avtalet om upprittande
av Virldshandelsorganisationen som undertecknades i
Marrakech den 15 april 1994 och godkiandes genom radets
beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingéende,
pé Europeiska gemenskapens vagnar — vad betraffar fragor
som omfattas av dess behorighet — av de avtal som ér resul-
tatet av de multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan
(1986—1994) (EGT L 336, s. 1; svensk specialutgava, omrade
11, volym 38, 5. 3).

39 — Seskilen 1 och 2 i direktiv 2004/48.
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len av immaterialritten... tillimpas effektivt i
gemenskapen”. ** Skillnader mellan medlems-
staterna forsvagar dess innehall. * Syftet med
detta direktiv dr att genom att tillndrma lag-
stiftningarna inom omradet sékerstilla skyd-
det for immateriella réttigheter gentemot
deras innehavare genom att foreskriva atgér-
der, forfaranden och sanktioner som ér nod-
vindiga f6r detta andamal. ** Enligt lydelsen i
artikel 2 i det ovanndmnda direktivet ska "de
atgérder, forfaranden och sanktioner... vara
tillampliga... vid varje intrang i de immateriel-
la réattigheter som foljer av gemenskapsritten
och/eller den berérda medlemsstatens natio-
nella ratt” Eftersom dessa atgirder, forfaran-
den och sanktioner dr nédvindiga for skyddet
for immateriella rattigheter foreskrivs det i
direktiv 2004./48 att “[m]edlemsstaterna skall
se till att rimliga och proportionerliga kostna-
der for forfarandet och andra kostnader som
har dsamkats den vinnande parten, i allmén-

het ersitts av den forlorande parten”.

84. Eftersom unionslagstiftarens mal ar att
uppna ett hogt skydd for innehavarna av im-
materiella rattigheter dr det mojligt att pasta
att det verkstillighetsforfarande som inletts i
Nederldnderna ér en sorts forlangning av tvis-
ten mellan Bayer och Realchemie i Tyskland

40 — Skal 3 i direktiv 2004/48.

41 — Se skilen 7-9 i direktiv 2004/48.
42 — Artikel 1 i direktiv 2004/48.

43 — Artikel 14 i direktiv 2004/48.
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som giller skyddet av en immateriell réttighet
och att verkstillighetsforfarandet i Nederlan-
derna kan anses gilla, dven det, ett intrdng i
en immateriell rittighet i enlighet med direk-
tiv 2004/48 som Bayer avser att stoppa genom
att de i Tyskland meddelade besluten erkdnns
som verkstillbara. Detta forfarande skulle sa-
ledes omfattas av det ovanndmnda direktivet
och artikel 14 i detta direktiv skulle ddrmed
vara tillaimplig.

85. Jag ar dock inte overtygad av detta syn-
sdtt, av tre huvudsakliga skal.

86. For det forsta kan det enligt min mening
inte pastés att syftet med ett verkstillighets-
forfarande, i egentlig mening, kan vara skyd-
det av en immateriell rittighet. Tvirtom &r
syftet med detta forfarande att kontrollera
att samtliga forutséttningar objektivt forelig-
ger som dr nodvéandiga for att erkdnna och
verkstélla domen i fraga i den stat dér verk-
stéllighet har begédrts. Denna kontroll foregér

verkstallighetsfasen som i sin tur verkligen har
till syfte att skydda den ifrégavarande rittig-
het som har gjorts géllande i ursprungsstaten.

87. For det andra é&r artikel 14 i direktiv
2004/48 fullt motiverad med beaktande av
immaterialrittsliga tvisters specifika karak-
tdar. Kommissionen har i sitt skriftliga yttran-
de, och enligt min mening pa goda grunder,
gjort gillande att syftet med artikel 14 ar att
undvika att rattighetsinnehavarna avskrécks
fran att vécka talan pa grund av réttegangs-
kostnaderna som kan bli hoga. De immate-
riella réttigheternas effektivitet forutsitter
sjdlvklart att de kan skyddas genom dom-
stolsférfaranden. Genom att det i direktiv
2004/48 foreskrivs nodvindiga atgarder, for-
faranden och sanktioner for detta dndamaél
och genom att principen om att den forlo-
rande parten i princip svarar for réittegdngs-
kostnaderna slas fast i detta direktiv, inne-
héller det gynnsamma forutsittningar for att
enskilda som kan gora géillande immateriella
rittigheter ska inleda domstolsférfaranden.
Det berittigade i artikel 14 ligger saledes i
den speciella karaktéren pé forfarandena och
bevisforingen inom det immaterialrittsliga
omréadet dar kostnaderna for utredning och
experter kan uppga till mycket héga belopp. **

44 — Vilket kommissionen har papekat i sin motivering, se forsla-
get till Europaparlamentets och radets direktiv om atgarder
och forfaranden for skydd av immaterialritter,, KOM(2003)
46 slutlig av den 30 januari 2009, punkt 9.
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Rittegangskostnaderna i ett verkstillighets-
forfarande kan dock inte jamforas med ritte-
gangskostnaderna i ett férfarande som syftar
till att faststdlla ett intrang i en immateriell
rattighet och ar enligt min mening inte av den
karaktiren att de kan avskricka en part som
lidit skada fran att inleda ett sddant forfaran-
de.® Det ér inte motiverat att sirbehandla
verkstillighetsférfaranden avseende domar
meddelade i en annan medlemsstat géllande
en immateriell réttighet.

88. For det tredje bekriftas denna tolk-
ning genom preciseringen i skl 11 i direktiv
2004/48 om att "[a]vsikten med detta direk-
tiv dr inte att skapa harmoniserade regler om
rittsligt samarbete, domstols behorighet el-
ler erkédnnande och verkstéllighet av domar
pa privatrittens omrade och inte heller att
reglera fragor om tillimplig lag. Det finns
generella gemenskapsrittsakter som regle-
rar sddana fragor och som i princip ar till-
lampliga dven pa immaterialrattens omrade”
Om avsikten med det ovannidmnda direk-
tivet inte dr att skapa harmoniserade regler
om erkdnnande och verkstillighet av domar
inom privatriattens omrade bor direktivet
a fortiori inte ha till syfte att genomfora en

45 — Jag vill vidare papeka att i forevarande mal har Realchemie
alagts att ersitta rittegangskostnaderna i verkstallighets-
forfarandet, men Bayer vill att beloppet for rittegangskost-
naderna hojs.
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generell bestimmelse om réttegdngskostna-
der i verkstillighetsforfaranden.

89. Enligt skal 11 i direktiv 2004/48 ska
detta direktiv tillimpas utan att det paver-
kar forordning nr 44/2001. Enligt forordning
nr 44/2001 ska denna bedémning begrinsas
till att avse fragan huruvida domen giller en
fraga inom privatrattens omrdde. Om det
anses att det genom artikel 14 i direktivet
foreskrivs en sirskild erséttningsskyldighet
for rattegangskostnader vid erkdnnande och
verkstillighet av en dom gillande intrang i en
immateriell rattighet innebér det pa det ena
eller andra sittet att en bedomning av sak-
fragan i ifrdgavarande beslut maste utforas
som gar utover den enkla granskning som
foreskrivs i artikel 1 i férordning nr 44/2001.
Kravet pa forenkling och skyndsamhet i
verkstéllighetsforfaranden sasom detta har
genomférts genom forordning nr 44/2001 *
skulle vidare dventyras utan att detta &r sér-
skilt motiverat.

90. Med beaktande av samtliga dessa skél ska
artikel 14 i direktiv 2004/48 tolkas sa, att den
inte ska tillimpas i ett verkstillighetsforfa-
rande avseende erkinnande och verkstillig-
het av beslut géllande intrang i en immateriell
rattighet.

46 — Dom av den 23 april 2009 i mal C-167/08, Draka NK Cables
m.fl. (REG 2009, s. I-3477), punkterna 26 och 30.
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V - Forslag till avgorande

91. Mot bakgrund av det ovan anforda ska de tva tolkningsfragor som Hoge Raad der
Nederlanden har stéllt besvaras enligt foljande:

”1. Ett beslut enligt vilket en géldendr som ar forpliktigad enligt ett tidigare dom-
stolsbeslut alaggs att, pad ansdkan fran motparten i denna tvist och pa grund av att
forpliktelsen inte har uppfyllts, betala boter till den domstolen i enlighet med de
villkor som anges i 890 § i den tyska civilprocesslagen (Zivilprozessordnung) om-
fattas inte av begreppet privatrittens omrade i den mening som avses i artikel 1 i
radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols beho-
righet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa privatriattens omrade.

2. Artikel 14 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april
2004 om sdkerstdllande av skyddet for immateriella réttigheter ska tolkas sa, att
den inte ska tillimpas i ett verkstillighetsforfarande avseende erkédnnande och
verkstillighet av beslut géllande intrang i en immateriell rattighet”
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