FLOS

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 27 januari 2011 *

I mél C-168/09,

angdende en begédran om forhandsavgorande enligt artikel 234 EG, framstilld av Tri-
bunale di Milano (Italien) genom beslut av den 12 mars 2009, som inkom till domsto-
len den 12 maj 2009, i malet

Flos SpA

mot

Semeraro Casa e Famiglia SpA,

ytterligare deltagare i rittegédngen:

Assoluce — Associazione nazionale delle Imprese degli Apparecchi di
Illuminazione,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J.N. Cunha Rodrigues samt domarna A. Ara-
badjiev, A. Rosas, U. Lohmus (referent) och A. O Caoimh,

* Rittegangssprak: italienska.

I - 203



DOM AV DEN 27.1.2011 — MAL C-168/09

generaladvokat: Y. Bot,
justitiesekreterare: forste handlaggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga forfarandet och forhandlingen den 22 april 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Flos SpA, genom G. Casucci och N. Ferretti, avvocati,

— Semeraro Casa e Famiglia SpA, genom G. Floridia och F. Polettini, avvocati,

— Assoluce — Associazione Nazionale delle Imprese degli Apparecchi di Illumina-
zione, genom C. Galli, M. Bogni och C. Paschi, avvocati,

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, bitrddd av
S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska kommissionen, genom H. Kramer och S. La Pergola, bada i egenskap
av ombud,

och efter att den 24 juni 2010 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,
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foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 17 och 19 i Europa-
parlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om ménsterskydd
(EGT L 289, s. 28).

Begiran har framstillts i ett mal mellan Flos SpA (nedan kallat Flos), ett bolag som
tillverkar designlampor, och Semeraro Casa e Famiglia SpA (nedan kallat Semeraro),
angdende intrang i den upphovsritt som Flos anser sig ha till lampmodellen "Arco”

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtten

Direktiv 93/98/EEG

I skl 2 i radets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av
skyddstiden for upphovsritt och vissa narstaende réttigheter (EGT L 290, s. 9; svensk
specialutgava, omréde 13, volym 25, s. 75) anges att skillnaderna i den nationella
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lagstiftning som reglerar skyddstiderna for upphovsritt och néarstaende réttigheter
kan hindra den fria rorligheten for varor och friheten att tillhandahalla tjanster samt
stora konkurrensen pa den gemensamma marknaden. For att den inre marknaden
ska kunna fungera smidigt bor medlemsstaternas lagar dérfér harmoniseras sa att
skyddstiderna blir likadana inom hela Europeiska unionen.

I artikel 1.1 i direktivet foreskrivs att upphovsratt till ett litterdrt eller konstnérligt
verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen f6r skydd av litterdra och konstnérliga verk
(reviderad i Paris den 24 juli 1971), i dess lydelse enligt dndringen av den 28 juli 1979,
ska 16pa under upphovsmannens livstid och 70 ér efter hans dod.

Artikel 10 i direktivet har rubriken "Tillimpning i tiden” Artikel 10.1-10.3 stadgas
foljande:

”1. Om en skyddstid som é&r lingre dn den motsvarande skyddstid som foreskrivs i
detta direktiv redan 16per i en medlemsstat pa den dag som avses i artikel 13.1 skall
detta direktiv inte medfora att skyddstiden foérkortas i den medlemsstaten.

2. De skyddstider som faststélls i detta direktiv skall tillimpas pa alla verk och presta-
tioner som skyddas i minst en medlemsstat pa den dag som avses i artikel 13.1, i enlig-
het med de nationella bestimmelserna om upphovsritt eller nirstdende rittigheter
eller som uppfyller kriterierna for skydd enligt [radets direktiv 92/100/EEG av den
19 november 1992 om uthyrnings- och utlaningsrattigheter och vissa upphovsratten
nérstaende réttigheter inom det immaterialrittsliga omradet (EGT L 346, s. 61)].
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3. Detta direktiv skall inte paverka sddana utnyttjanden som skett fore den dag som
avses i artikel 13.1. Medlemsstaterna skall anta de nddvéndiga bestimmelserna for att
sarskilt skydda réttigheter som forvirvats av tredjeman.”

Enligt artikel 13.1 forsta stycket i direktiv 93/98 skulle medlemsstaterna fore den
1 juli 1995 sitta i kraft de lagar och andra forfattningar som ar nédvéndiga for att
uppfylla artiklarna 1-11 i detta direktiv.

Direktiv 98/71

Enligt skélen 2 och 3 i direktiv 98/71 inverkar skillnaderna i det ménsterskydd som er-
bjuds genom medlemsstaternas lagstiftning direkt pa uppréattandet av den inre mark-
naden och dess funktion nir det géller varor som innefattar monster. Dessa skillnader
kan snedvrida konkurrensen pa den inre marknaden. For att den inre marknaden ska
kunna fungera pa ett smidigt sétt dr det darfor nodvéndigt att medlemsstaternas lagar
om monsterskydd ndrmas till varandra.

I skil 8 i ndimnda direktiv anges att det ”[i] avsaknad av harmonisering av lagar om
upphovsrétt dr ... viktigt att befdsta principen om dubbelt skydd enligt sérskild lag om
registrerat monsterskydd och lag om upphovsritt, varvid medlemsstaterna skall ha
frihet att bestimma forutsittningarna for upphovsritt och dess rackvidd”
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Artikel 12 i samma direktiv, med rubriken "Réttigheter knutna till en monsterritt’,
har féljande lydelse:

”1. Registreringen av ett monster skall ge innehavaren ensamritt att anvénda det och
att hindra en tredje part frén att utan hans samtycke anvinda det. Ovanndmnda an-
vindning omfattar sarskilt att tillverka, bjuda ut, marknadsfora, importera, exportera
eller anvénda en produkt som monstret ingar i eller anvénds pa, eller att lagerhall[a]
en sddan produkt fér sdidana dndamal.

2. Om siddana handlingar som avses i punkt 1 enligt lagstiftningen i en medlemsstat
inte kunde forhindras fére den dag da nodvindiga bestimmelser for att folja detta
direktiv tradde i kraft, kan de réttigheter som &r knutna till monsterrétten inte dbero-
pas for att forhindra att ndgon som hade péborjat sddana handlingar fore den dagen
fortsétter med detta”

I artikel 17 i direktiv 98/71, med rubriken "Forhallande till upphovsritten’, stadgas
foljande:

“Ett monster som dr skyddat genom att det enligt detta direktiv ar registrerat som
monsterritt i eller for en medlemsstat skall ocksa ge ritt till lagstadgat skydd enligt
denna stats upphovsritt fran den dag da monstret skapades eller lades fast pa nigot
sitt. Det tillkommer varje enskild medlemsstat att avgora i vilken utstrackning och pa
vilka villkor ett sddant skydd skall ges, samt &ven vilken originalitetsniva[*] som skall
krivas” [* Nedan anvinds termen verkshéjd. Overs. anm.]

I artikel 19.1 forsta stycket i ndimnda direktiv foreskrivs att medlemsstaterna skulle
sdtta i kraft de lagar och andra forfattningar som ér nédvéndiga for att folja direktivet
senast den 28 oktober 2001.
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Direktiv 2001/29/EG

Artikel 1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001
om harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nérstaende réttigheter i infor-
mationssamhiéllet (EGT L 167, s. 10) har rubriken "Tillimpningsomrade” I artikel 1.1
déri anges att direktivet avser det réttsliga skyddet for upphovsritt och nirstdende
rittigheter inom den inre marknaden, med sérskild tonvikt pa informationssamhallet.

I artikel 2 i direktiv 2001/29, med rubriken "Rétten till méangfaldigande’, foreskrivs
foljande:

"Medlemsstaterna skall foreskriva en ensamritt att tillata eller forbjuda direkt eller
indirekt, tillfalligt eller permanent, méngfaldigande, oavsett metod och form, helt el-
ler delvis

a) for upphovsmaén: av deras verk,

Den nationella lagstiftningen

Moénsterskydd ges med stod av kungligt dekret nr 1411 av den 25 augusti 1940 om
lagbestammelser om skydd av industriell formgivning (regio decreto recante testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali, Gazzet-
ta ufficiale nr 247 av den 21 oktober 1940). I den version som gillde fram till den
19 april 2001 hade artikel 5 f6ljande lydelse:

"Monsterskydd for ornament kan beviljas for nya monster som kan ge vissa industri-
produkter en sirskild dekorering genom dess form eller genom en sérskild kombina-
tion av linjer, farger eller andra bestandsdelar. Bestaimmelserna om upphovsritt géller
inte fér ovanndmnda monster ..

I - 209



15

16

17

18

DOM AV DEN 27.1.2011 — MAL C-168/09

Enligt artikel 2.1.4 i lag nr 633 av den 22 april 1941 om skydd for upphovsritt och
andra nérstdende rittigheter (legge relativa alla protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio, Gazzetta ufficiale nr 166 av den 16 juli 1941)
(nedan kallad lag nr 633/1941), i dess lydelse till den 19 april 2001, var monster endast
upphovsrittsligt skyddade om ett krav pa "atskiljbarhet” ("scindibilita”) var uppfyllt. I
denna bestimmelse anges namligen att "konstnérliga alster, inklusive industriell an-
vindning av sddana alster, omfattas av upphovsritt, forutsatt att deras konstnarliga
véirde kan sérskiljas fran den industriella karaktiren hos den vara de dr forbundna
med”.

Genom artikel 22 i lagstiftningsdekret nr 95 av den 2 februari 2001 om inforlivande
av direktiv 98/71/EG (GURI nr 79 av den 4 april 2001) (nedan kallat lagstiftnings-
dekret nr 95/2001), som trddde i kraft den 19 april 2001, dndrades artikel 2.1.4 i lag
nr 633/1941 genom att kravet pa "atskiljbarhet” avskaffades och genom att "verk inom
industriell formgivning som har kreativ karaktdr och ett inneboende konstnarligt vér-
de” lades till i forteckningen 6ver skyddade verkstyper i en ny punkt 10.

Genom lagstiftningsdekret nr 164 av den 12 april 2001 om tillimpning av direk-
tiv 98/71/EG (decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/71/CE, Gazzet-
ta ufficiale nr 125 av den 31 maj 2001) (nedan kallat lagstiftningsdekret nr 164/2001)
infordes en ny artikel 25-bis i lagstiftningsdekret nr 95/2001. Dar foreskrivs att under
en dvergangsperiod pa tio ar, med borjan den 19 april 2001, "kan monsterrétt enligt
artikel 2 forsta stycket punkt 10 i lag [nr 633/1941] inte goras gillande mot personer
som fore den dagen dgnade sig at tillverkning, tillhandahallande eller saluféring av
varor baserade pa monster for vilka det réttsliga skyddet har upphort”

Denna bestimmelse har sedermera upptagits i artikel 239 i immaterialrittslagen (co-
dice della proprieta industriale, nedan kallad CPI), som utfiardades ar 2005.
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Genom artikel 4.4 i lagdekret nr 10 av den 15 februari 2007 om tillimpningen av ge-
menskapsrittsliga och internationella skyldigheter (decreto-legge recante disposizio-
ni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, GURI nr 38 av den
15 februari 2007), som omvandlats till lag nr 46 av den 6 april 2007, avskaffades bland
annat den tiodriga 6vergangsperiod som infordes i lagstiftningsdekret nr 164/2001,
genom dndring av artikel 239 CPI. Denna artikel har dérefter foljande lydelse:

"Skyddet for industriell formgivning i den mening som avses i artikel 2 forsta stycket
punkt 10ilag [nr 633/1941] kan inte goras gillande gentemot varor framstillda enligt
monster som saknade skydd eller for vilka det réttsliga skyddet hade upphort innan
lagstiftningsdekret [nr 95/2001] trddde i kraft”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Den 23 november 2006 vickte Flos talan mot Semeraro vid Tribunale di Milano. Flos
anforde att sistndimnda foretag hade importerat lampor av modellen "Fluida” fran
Kina och salufort dem i Italien. Enligt Flos var Fluida-modellen en efterbildning av
alla stilmaéssiga och estetiska drag hos Arco-lampan, ett verk av industriell formgiv-
ning som Flos anser sig ha rittigheterna till.

Det framgar av hdnskjutandebeslutet att det i ett interimistiskt forfarande, som fore-
gick den provning i sak ddr ndimnda beslut fattades, slagits fast att Arco-lampan, som
skapades ar 1962 och vars rittsskydd 16pte ut fore den 19 april 2001, omfattades av
upphovsritt for industriell formgivning enligt lag nr 633/1941, i dess lydelse enligt
lagstiftningsdekret nr 95/2001, och att den lampmodell som Semeraro importerade
"var en slavisk efterbildning av Arco-lampans alla stilmissiga och estetiska drag” I
det interimistiska forfarandet beslutade darfor ratten den 29 december 2006 att de
importerade lamporna skulle tas i beslag och forbjod Semeraro att fortsétta saluféra
dem.
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2 Vad giller forfarandet i sak, har den hanskjutande domstolen péapekat att det sedan
forfarandet inleddes skett vissa lagdndringar angdende upphovsrittsligt skydd for in-
dustriell formgivning och att det framstar som osékert huruvida dessa ér forenliga
med direktiv 98/71 och i synnerhet med principen om dubbelt skydd enligt artikel 17
i detta direktiv.

23 Den hénskjutande domstolen har sirskilt hdnvisat till artikel 239 i immaterialrattsla-
gen, i dess lydelse enligt artikel 4.4 i lagdekret nr 10 av den 15 februari 2007.

2 Tribunale di Milano beslutade mot denna bakgrund att vilandeforklara mélet och
stélla foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artiklarna 17 och 19 i direktiv [98/71] tolkas s&, att det utrymme en medlems-
stat har, nér det tillimpar en lag ... i en medlemsstat, genom vilken upphovsrétts-
ligt skydd f6r monster har inforts i nationell rétt i enlighet med ndmnda direktiv,
att sjalvstiandigt avgora [i vilken utstrackning och under vilka villkor sddant skydd
ska medges] dven ger utrymme for att inte bevilja sddant skydd for monster som
visserligen uppfyller villkoren for upphovsrittsligt skydd men for vilka skyddsti-
den hade 16pt ut innan bestimmelserna om inférande av upphovsrittsligt skydd
for monster i nationell ratt tradde i kraft, i den mén monstren i fraga aldrig hade
varit registrerade som skyddade monster, eller registreringen da redan hade
lopt ut?
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2) Om fraga 1 besvaras nekande: Ska artiklarna 17 och 19 i direktiv [98/71] tolkas s3,
att det utrymme en medlemsstat har, nér det tillimpar en nationell lag genom vil-
ken upphovsrittsligt skydd for monster har inforts i nationell rétt i enlighet med
ndmnda direktiv, att sjdlvstandigt avgora [i vilken utstrdckning och under vilka
villkor saddant skydd ska medges] éven ger utrymme for att inte bevilja sadant
skydd for monster som visserligen uppfyller villkoren for skydd enligt upphovs-
ratten men for vilka skyddstiden hade 16pt ut innan bestimmelserna om info-
rande av upphovsrittsligt skydd for monster i nationell rétt tradde i kraft och en
tredje man redan hade tillverkat och salufort varor baserade pa dessa monster i
medlemsstaten i fraga utan tillatelse fran upphovsréttsinnehavaren?

3) Om fragorna 1 och 2 besvaras nekande: Ska artiklarna 17 och 19 i direktiv [98/71]
tolkas sa, att det utrymme en medlemsstat har, nir det tillampar en nationell lag
genom vilken upphovsrattsligt skydd for monster har inforts i nationell rétt i en-
lighet med ndmnda direktiv, att sjélvstindigt avgora [i vilken utstrickning och
under vilka villkor sddant skydd ska medges], dven ger utrymme for att inte be-
vilja sddant skydd for monster som visserligen uppfyller villkoren f6r skydd enligt
upphovsritten men for vilka skyddstiden hade 16pt ut innan bestimmelserna om
inforande av upphovsrittsligt skydd for monster i nationell rétt tradde i kraft, nér
en tredje man redan hade tillverkat och salufort varor baserade pa dessa monster
i medlemsstaten i fraga utan tillatelse fran upphovsréttsinnehavaren och undan-
taget fran skyddet avser en betydande tidsperiod (tio ar)?”
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Provning av tolkningsfragorna

Inledande synpunkter

Semeraro och Europeiska kommissionen har uttryckt tvivel betréffande relevansen
av artikel 19 i direktiv 98/71 vad géller att 16sa tvisten i det nationella malet, eftersom
den bestammelsen endast faststiller medlemsstaternas tidsfrist for att folja bestam-
melserna i ndmnda direktiv.

Begiran om forhandsavgorande innehéller ingen forklaring av pa vilket sétt det skulle
vara relevant for l6sningen pa tvisten i det nationella malet att fristen for att inforliva
direktiv 98/71 1opt ut. I skilen i begdran om forhandsavgorande hénvisar réitten en-
bart till artikel 17 i ndmnda direktiv.

Tolkningsfragorna ska foljaktligen visentligen anses avse artikel 17 i direktivet. Dom-
stolen ska darfor besvara dem med hinsyn enbart till den bestammelsen.

Den forsta tolkningsfriagan

Den hinskjutande domstolen har stéllt den forsta tolkningsfragan for att fa klarhet i
huruvida artikel 17 i direktiv 98/71 ska tolkas sa, att den utgor hinder for lagstiftning i
en medlemsstat enligt vilken upphovsrittsligt skydd inte ges for monster som visser-
ligen uppfyller villkoren for skydd enligt upphovsratten, men for vilka skydd saknades
eller hade upphort innan bestimmelserna om inférande av sadant skydd i nationell
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ratt tridde i kraft, antingen for att monstren i fraga aldrig hade varit registrerade som
skyddade monster eller for att registreringen da redan hade 16pt ut.

Den hinskjutande domstolen har alltsa 6vervégt tva mojliga fall. I det ena fallet sak-
nade monstret skydd innan den nationella lagstiftningen om inforlivande av direk-
tiv 98/71 tradde i kraft, det vill siga den 19 april 2001, eftersom den inte hade regist-
rerats som monster. I det andra fallet hade skyddstiden, for det skydd som erhallits
genom registrering, lopt ut.

Flos uppgav vid forhandlingen att foretaget inte hade registrerat den omtvistade
lampmodellen som monster. Begéran om forhandsavgorande innehaller dock inga
uppgifter pa denna punkt.

Den forsta tolkningsfragan ska darfor besvaras med hansyn tagen till bada de mojliga
fall som ndmns i punkt 29 ovan. Det ankommer pé& den hidnskjutande domstolen att
prova huruvida nimnda lampmodell registrerats som monster.

Vad giller det forsta fallet — att monstren aldrig registrerats som skyddade monster —
ar det enligt artikel 17 i direktiv 98/71 endast monster som &r skyddade, genom att de
enligt detta direktiv &r registrerade som monsterritt i eller for en medlemsstat, som
med stod av direktivet har ritt till lagstadgat skydd enligt denna stats upphovsritt.
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Av detta foljer att monster som innan den nationella lagstiftningen om inférlivande
i en medlemsstats rittsordning av direktiv 98/71 triddde i kraft saknade skydd av den
anledningen att de inte registrerats inte omfattas av tillimpningsomradet fér nimnda
bestammelse.

Det kan dock inte uteslutas att andra direktiv pa upphovsrattsomradet, bland annat
direktiv 2001/29, kan ge verk som kan utgora icke registrerade monster upphovs-
réttsligt skydd, forutsatt att villkoren for att tillimpa det direktivet dr uppfyllda. Det
ankommer pa den hidnskjutande domstolen att avgora huruvida sa ér fallet.

Vad giller det andra fallet — att det skydd som monstren erhallit genom registrering
upphort for att skyddstiden l6pt ut — erinrar domstolen om att &ven om ett monster
som ér skyddat genom att det enligt direktiv 98/71 &r registrerat som monsterratt i
eller for en medlemsstat enligt artikel 17 forsta meningen i detsamma ocksa ska ha
ratt till lagstadgat skydd enligt denna stats upphovsritt frain den dag da monstret
skapades eller lades fast pa nagot sitt, tillkommer det enligt andra meningen i denna
artikel varje enskild medlemsstat att avgora i vilken utstrackning och pé vilka villkor
ett sadant skydd ska ges, samt &ven vilken verkshojd som ska krévas.

Denna andra mening kan dock inte tolkas sa, att medlemsstaterna fritt kan vélja hu-
ruvida upphovsrittsligt skydd ska ges for ett monster som registrerats i eller for en
medlemsstat, nidr monstret uppfyller namnda villkor for skydd.

Det framgéar tydligt av ordalydelsen i artikel 17 i direktivet, och sdrskilt av ordet
“ocksd” i forsta meningen i bestimmelsen, att upphovsrittsligt skydd ska beviljas alla
monster som registrerats i eller fér den berérda medlemsstaten.
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Unionslagstiftarens vilja att ge ett sddant skydd framgéar dven av skl 8 i direktiv 98/71,
dér principen om dubbelt skydd enligt sérskild lag om registrerat monsterskydd och
lag om upphovsritt — i avsaknad av harmonisering av lagar om upphovsritt — slas
fast.

Medlemsstaternas frihet att bestimma forutséttningarna for upphovsritt och dess
rackvidd kan inte heller omfatta skyddstiden, da denna redan harmoniserats pa uni-
onsniva genom direktiv 93/98.

I artikel 1.1 i direktiv 93/98 foreskrivs att upphovsritten till ett litterdrt eller konst-
nérligt verk enligt artikel 2 i Bernkonventionen for skydd av litterdra och konstnérliga
verk ska 16pa under upphovsmannens livstid och 70 ar efter hans dod. Enligt arti-
kel 10.2 i samma direktiv ska denna skyddstid tillimpas pa alla verk och prestationer
som den 1 juli 1995 skyddades av upphovsritten i minst en medlemsstat.

Av detta foljer att monster som registrerats i eller for en medlemsstat och som upp-
fyllde villkoren for att fa skydd enligt medlemsstaternas upphovsritt, bland annat vad
galler verkshojd, och for vilka skyddstiden enligt artikel 1 jamford med artikel 10.2 i
direktiv 93/98 dnnu inte hade 16pt ut, enligt artikel 17 i direktiv 98/71 skulle ha upp-
hovsrittsligt skydd i den medlemsstaten.

Sasom domstolen slagit fast i punkterna 18-20 i dom av den 29 juni 1999 i
maél C-60/98, Butterfly Music (REG 1999, s. I-3939), framgér det tydligt av artikel 10.2
i direktiv 93/98 att tillimpningen av de skyddstider som foreskrivs i direktivet kan
fa till f6ljd, i de medlemsstater dér det foreskrevs en kortare skyddstid, att verk eller
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prestationer som inte lingre skyddas av upphovsritt ater erhéller ett sidant skydd.
Domstolen fann att detta var en f6ljd av unionslagstiftarens uttryckliga vilja och att
lagstiftaren valde denna losning for att sa snart som mojligt uppna malet att harmo-
nisera nationella regler om skyddstiden for upphovsritt och nirstaende rittigheter,
vilket bland annat anges i skal 2 i samma direktiv, och for att undvika att vissa rattig-
heter upphor i vissa medlemsstater medan de skyddas i andra.

Detta resonemang ska dven tillimpas néar det géller dterupplivandet av upphovsratts-
ligt skydd fér monster som tidigare omfattats av en annan form av immaterialrtt.
Med hénsyn till skilen 2 och 3 i direktiv 98/71 kan nationell lagstiftning om inforli-
vande av detta direktiv ndmligen inte — utan att inverka menligt pa den enhetliga till-
lampningen av direktivet inom hela unionen och den inre marknadens funktion, nir
det géller varor som innefattar monster — utesluta upphovsrittsligt skydd av monster
som forvisso inte skyddades innan denna lagstiftning trddde i kraft men som vid den
tidpunkten uppfyllde alla villkor for att atnjuta sddant skydd.

Den forsta tolkningsfragan ska séledes besvaras pa foljande sitt. Artikel 17 i direk-
tiv 98/71 ska tolkas s4, att den utgor hinder for en lagstiftning i en medlemsstat som
inte ger det upphovsrittsliga skydd som géller i medlemsstaten at monster som re-
gistrerats i eller for en medlemsstat och for vilka skyddet upphort innan denna lag-
stiftning triddde i kraft, trots att de uppfyller alla villkor for att atnjuta sddant skydd.
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Den andra och den tredje tolkningsfragan

Den hianskjutande domstolen har stéllt den andra och den tredje tolkningsfragan, vil-
ka ska provas i ett sammanhang, for att fa klarhet i huruvida artikel 17 i direktiv 98/71
ska tolkas sd, att den utgor hinder for en lagstiftning i en medlemsstat, enligt vilken
monster som visserligen uppfyller alla villkor f6r upphovsrittsligt skydd men for vilka
skyddstiden 16pt ut innan denna lagstiftning tradde i kraft, nekas sddant skydd, an-
tingen under en betydande tidsperiod, ndrmare bestimt tio ar, eller fullstindigt, i
forhallande till tredje man som redan tillverkat och salufort varor baserade pa dessa
monster i den aktuella medlemsstaten.

Betriffande aterupplivandet av ett immaterialréttsligt skydd, ndrmare bestamt upp-
hovsritt, for monster for vilka skyddstiden 16pt ut, har Flos, den italienska regeringen
och kommissionen i sina skriftliga inlagor, liksom Semeraro vid férhandlingen, anfort
att detta skydd kan medfora en konflikt mellan, & ena sidan, upphovsrittsinnehavar-
nas legitima intressen och, & andra sidan, intressena hos tredje man som i god tro
forlitat sig pé att dessa monster var fritt tillgdngliga och som tillverkat eller salufort
varor baserade pa dem.

Nationell lagstiftning om inforlivande av direktiv 98/71, sdsom lagstiftningsdekret
nr 164/2001, varigenom artikel 25-bis infordes i lagstiftningsdekret nr 95/2001, och
artikel 239 CPI, vari stadgas en dvergangsperiod pa tio &r som gor det omojligt att
gora berérda monsterritter gillande gentemot tredje man som producerat varor en-
ligt de aktuella monstren fore den 19 april 2001, kan ge upphov till beréttigade for-
véntningar hos tredje man som producerar dessa varor, vad giller mojligheten att
fortsétta utnyttja monstren.
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Vad géller tillimpningen av det upphovsrittsliga skyddet for monster innehaller dock
direktiv 98/71, till skillnad fran artikel 10.3 i direktiv 93/98, inte nagon uttrycklig be-
stimmelse om dess tillimplighet i tiden avseende syftet att skydda tredje mans for-
virvade rattigheter och berattigade forvantningar.

Artikel 12.2 i direktiv 98/71, som ror rattsliga atgdrder mot utnyttjande av monster av
varje person som hade paborjat sddana handlingar fore ikrafttridandet av de natio-
nella bestimmelserna om inforlivande av detta direktiv, avser enbart rittigheter som
beviljats genom registrering av ett monster, sdsom framgar av sjdlva ordalydelsen i
den bestimmelsen. Den kan séledes inte tillimpas pa upphovsrattsligt skydd.

Att det inte finns nadgon bestimmelse som uttryckligen avser skyddet, till forman for
tredje man, for forvirvade réttigheter och for berittigade forviantningar i samband
med édterupplivandet av upphovsrattsligt skydd enligt artikel 17 i direktiv 98/71 ute-
sluter dock inte en tillimpning av principerna om iakttagande av forvirvade rittighe-
ter och om skydd for berittigade forvantningar, vilka hor till unionsrittens grundlag-
gande principer.

Enligt principen att dndringslagstiftning om inte annat foreskrivs ska tillimpas pa
framtida verkningar av situationer som har uppkommit da lagen var i kraft i sin ly-
delse fore dndringen (se, bland annat, dom av den 14 april 1970 i mal 68/69, Brock,
REG 1970, s. 171, punkt 6, av den 10 juli 1986 i mal 270/84, Licata mot ESK, REG 1986,
s. 2305, punkt 31, och domen i det ovanndmnda maélet Butterfly Music, punkt 24), ska
den gamla lagstiftningen gélla for handlingar som fullbordats innan den nya lagstift-
ningen tridde i kraft. Ett aterupplivande av det upphovsrittsliga skyddet paverkar
saledes inte tredje mans utnyttjanden som redan fullbordats innan dessa rittigheter
borjade gilla.
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Déremot betyder, enligt denna princip, tillimpningen av det upphovsréttsliga skyddet
pa framtida verkningar av dnnu inte faststillda situationer att detta péverkar tredje
mans ratt att fortsétta utnyttja ett foremal som pé nytt omfattas av en immaterialratt
(se, for ett liknande resonemang, domen i det ovanndmnda malet Butterfly Music,
punkt 24).

Det framgar av fast rattspraxis att principen om skydd for berittigade forvantningar
inte far utstrdckas sa langt att den allmént hindrar att en ny reglering tillimpas pa
de framtida verkningarna av situationer som har uppkommit nér den tidigare reg-
leringen gillde (se, for ett liknande resonemang, bland annat dom av den 14 janua-
ri 1987 i mal 278/84, Tyskland mot kommissionen, REG 1987, s. 1, punkt 36, av den
20 september 1988 i mal 203/86, Spanien mot radet, REG 1988, s. 4563, punkt 19, av
den 22 februari 1990 i mal C-221/88, Busseni, REG 1990, s. [-495, punkt 35, svensk
specialutgava, volym 10, s. 323, och domen i det ovanndmnda maélet Butterfly Music,
punkt 25).

I forevarande fall har den berérda medlemsstaten antagit tva slags lagbestimmelser
for att skydda forvarvade rattigheter och beréttigade forvantningar hos en viss kate-
gori av tredje mén.

Vad, for det forsta, giller lagbestimmelsen om en dvergéngsperiod for en viss kate-
gori av tredje mén for att skydda deras legitima intressen, foljer det av principerna om
iakttagande av foérvirvade rittigheter och om skydd for berittigade férvantningar att
artikel 17 i direktiv 98/71 inte utgor hinder for en sddan bestimmelse, i den man den
inte far till verkan att den nya lagstiftningen om upphovsrittsligt skydd for monster
under en betydande tidsperiod tillimpas olika, s& att den lagger hinder i vigen for
tillimpningen fran den tidpunkt som foreskrivs i direktivet (se, for ett liknande re-
sonemang, domen i det ovanndmnda maélet Butterfly Music, punkterna 23 och 28).

Bedomningen av huruvida lingden pa denna 6vergangsperiod och den kategori av
tredje mén som avses i ndimnda lagbestdmmelse dr forenlig med unionsrétten ska
goras med hénsyn till proportionalitetsprincipen.
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Den lagbestammelse som den berérda medlemsstaten antagit ska vara lampad och
nodvéndig for att uppna det mal som efterstridvas genom den nationella lagstiftning-
en, det vill séiga att sdkerstélla jamvikten mellan, 4 ena sidan, den avsedda kategorin av
tredje mén forvirvade réttigheter och berittigade forvantningar och, & andra sidan,
upphovsrittsinnehavarnas intressen. Den far inte heller g utéver vad som ar nod-
vandigt for att sékerstélla denna jamvikt.

Bestdmmelsen kan endast anses lamplig om den avser en kategori av tredje mian som
kan stodja sig pa principen om skydd for berattigade forvantningar, det vill siga per-
soner som redan har fullbordat sitt utnyttjande av monster som saknade skydd innan
lagstiftningen om inforlivande av artikel 17 i direktiv 98/71 med den berérda med-
lemsstatens nationella ratt tradde i kraft.

En sadan lagbestimmelse maste ocksa begrdnsa den tid som ndmnda personkrets
far anvianda dessa monster till vad som dr nodvéndigt for att de ska kunna antingen
gradvis avveckla sin verksamhet, i den mén den grundar sig pa tidigare anvdndning av
dessa monster, eller silja slut sina lager.

Bestammelsen gar inte utéver vad som dr nodvandigt for att sékerstilla jamvikten
mellan de aktuella rittigheterna om den inte innebér en atskillnad i det upphovsratts-
liga skyddet under en betydande tidsperiod.

Vad giller avgransningen av den kategori av tredje mén mot vilka det enligt bestdm-
melserna tillfilligt inte 4r mojligt att gélla gillande upphovsritt, kan i forevarande fall
bestammelserna i lagstiftningsdekret nr 95/2001 och artikel 239 CPI anses ldmpliga,
eftersom de enbart avser personer som forvirvade sina rittigheter innan de natio-
nella bestimmelserna om inforlivande av direktiv 98/71 trédde i kraft.
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Diéremot framstér det inte som berittigat, utifrdn behovet att sékerstilla de ekono-
miska intressena hos tredje man som handlar i god tro, med en dvergéngsperiod pa
tio ar da upphovsritten inte kan géras gillande. Aven en kortare period torde medge
att den verksamhet som baseras pa det tidigare utnyttjandet gradvis avvecklas och, i
annu hogre grad, att lagren séljs slut.

Att sitta at sidan det upphovsrittsliga skyddet under en tioarsperiod tycks dven ga
utover vad som dr nddvindigt med tanke pa att det upphovsrittsliga skyddet differen-
tieras under en betydande tidsperiod, nér skyddstiden for ett verk, som i princip varar
70 ar efter upphovsmannens dod, minskas med tio ar.

Vad, for det andra, géller artikel 4.4 i lagdekret nr 10 av den 15 februari 2007, varige-
nom 6vergéngsperioden avskaffades och det utan tidsgréns blev oméjligt att gora gal-
lande upphovsritt for varor tillverkade efter monster som fore den 19 april 2001 sak-
nat skydd, framgar det av vad som anforts ovan att en sddan bestimmelse innebér att
artikel 17 i direktiv 98/71 forlorar sin mening, da den generellt ldgger hinder i vigen
for tillampningen av det nya skyddet, det vill siga det upphovsrittsliga skyddet. Den-
na bestimmelse asyftar inte heller att begrénsa den kategori av tredje mén som kan
stodja sig pa principen om skydd for berittigade forvintningar. Tvartom utvidgar den
undantaget fran upphovsritten, da det enligt bestimmelsen inte ér nédvandigt att en
tredje man péborjat utnyttjandet av de aktuella monstren fore den 19 april 2001.

Mot bakgrund av vad som anforts, ska den andra och den tredje tolkningsfragan be-
svaras pa foljande sdtt. Artikel 17 i direktiv 98/71 ska tolkas s, att den utgor hinder
for en lagstiftning i en medlemsstat enligt vilken monster som visserligen uppfyller
alla villkor for upphovsrittsligt skydd men for vilka skyddstiden 16pt ut innan denna
lagstiftning tradde i kraft nekas sddant skydd, antingen under en betydande tidspe-
riod, ndrmare bestamt tio &r, eller fullstindigt, i forhallande till varje tredje man som
har tillverkat eller salufort varor baserade pa dessa monster i medlemsstaten i fraga,
oavsett vid vilken tidpunkt dessa handlingar fullbordats.

I - 223



66

DOM AV DEN 27.1.2011 — MAL C-168/09

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i malet vid den nationella domstolen
utgor ett led i beredningen av samma mal, ankommer det pa den nationella dom-
stolen att besluta om rittegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till
domstolen som andra &n ndmnda parter har haft &r inte ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) foljande:

1)

2)

Artikel 17 i Europaparlamentets och radets direktiv 98/71/EG av den 13 ok-
tober 1998 om monsterskydd ska tolkas sa, att den utgor hinder for en lag-
stiftning i en medlemsstat som inte ger det upphovsrittsliga skydd som gil-
ler i medlemsstaten at monster som registrerats i eller for en medlemsstat
och for vilka skyddet upphort innan denna lagstiftning triadde i kraft, trots
att de uppfyller alla villkor for att atnjuta sadant skydd.

Artikel 17 i direktiv 98/71 ska tolkas s&, att den utgor hinder for en lagstift-
ning i en medlemsstat enligt vilken monster som visserligen uppfyller alla
villkor for upphovsrittsligt skydd, men for vilka skyddstiden 16pt ut innan
denna lagstiftning tridde i kraft, nekas sadant skydd, antingen under en be-
tydande tidsperiod, nirmare bestimt tio ar, eller fullstindigt, i forhallande
till varje tredje man som har tillverkat och salufoért varor baserade pa dessa
monster i medlemsstaten i fraga, oavsett vid vilken tidpunkt dessa handling-
ar fullbordats.

Underskrifter
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