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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
PEDRO CRUZ VILLALON
foredraget den 28 januari 2014

Mal C-583/12

Sintax Trading OU
mot
Maksu- ja Tolliameti

(begédran om forhandsavgorande fran Riigikohus (Estland))

"Tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstdnks gora intrang i immateriella rattigheter —
Forordning (EG) nr 1383/2003 — Artikel 13.1 — Behorig myndighet avser att genomfora forfarande
for att faststdlla om intrdng i immateriella réttigheter foreligger — Tullmyndigheternas behorighet att
inleda forfarande for att faststéilla om intrang i immateriell rattighet foreligger — Artikel 47 i
Europeiska unionens stadga om de grundldggande rattigheterna”

1. Begidran om forhandsavgorande avser grinsatgirder i Estland mot varor som misstinktes gora
intrang i formskydd. I detta mal ges domstolen pa nytt mojlighet att tolka radets forordning nr (EG)
1383/2003 (nedan kallad forordningen),” nirmare bestimt med avseende pa forfaranden enligt
artikel 13.1 i forordningen som genomfors for att faststilla om intrang i immateriella réttigheter
foreligger.

2. Riigikohus (hogsta domstolen i Estland) har hanskjutit tva tolkningsfragor till domstolen, ndmligen
dels huruvida tullmyndigheterna sjilva far genomfora det forfarande som anges i artikel 13.1 och dels
huruvida tullmyndigheterna sjélva far inleda forfarandet.

3. Fragorna har uppkommit i en tvist mellan Sintax Trading OU (nedan kallat Sintax) och Maksu-ja
Tolliamet (den estniska skatte- och tullmyndigheten) (nedan kallad MTA) ddr MTA avslog Sintax
begéran att frigora varor som MTA hade kvarhallit pa den grunden att de ansags gora intrang i ett
registrerat formskydd som innehades av OU Acerra (nedan kallat Acerra).

1 — Originalsprak: engelska.

2 — Forordning av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstianks gora intrang i vissa immateriella rattigheter och
om vilka atgarder som skall vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella rattigheter (EUT L 196, s. 7). Férordningen har tolkats i
dom av den 12 februari 2009 i méal C-93/08, Schenker (REG 2009, s. 1-903), av den 8 juli 2009 i mal C-302/08, Zino Davidoff (REG 2009,
s. I-5671) och av den 1 december 2011 i de férenade malen C-446/09 och C-495/09 Philips (REU 2011, s. I-12435). Ytterligare rittspraxis
finns betréffande den tidigare géllande lagstiftningen.
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I — Tillimpliga bestimmelser

A — Unionslagstiftning

4. Gransatgarder utgor en viktig del av Europeiska unionens skydd for immateriella réttigheter.
Forordningen dr varken den forsta eller den sista unionsrittsliga lagstiftningsatgéirden pa detta
omrade.’ Faktum #r att den, med verkan fran den 1 januari 2014, upphivdes genom férordning
nr 608/2013.* Med hénsyn till tidpunkten foér de aktuella atgérdernas genomférande ska dock
forordningen tillimpas pa forevarande mal.

5. Skélen 2 och 3 i forordningen har foljande lydelse:

”(2) Saluforing av varumairkesforfalskade och pirattillverkade varor och 6ver huvud taget alla varor
som gor intrang i immateriella réttigheter medfor vésentlig skada for de tillverkare och
handelsidkare som foljer lagen och for rattighetshavarna samt vilseleder konsumenterna, som
ibland ocksa utsitts for halso- och sédkerhetsrisker. Sddana varor bor darfér i mojligaste man
hindras fran att sldppas ut pa marknaden, och i detta syfte bor atgiarder inforas for att effektivt
bekdmpa denna olagliga verksamhet utan att den lagliga handeln hindras. Detta mal stimmer
Overens med insatserna i samma syfte pa internationell niva.

(3) Om varumairkesforfalskade och pirattillverkade varor samt overlag varor som gor intrang i
immateriella réttigheter har sitt ursprung i eller kommer fran tredje land, bor deras inforsel till
gemenskapens tullomrade forbjudas, inbegripet deras omlastning, 6vergéng till fri omséttning i
gemenskapen, hénforande till ett suspensivt arrangemang och placering i en frizon eller ett
frilager. Vidare bor ett lampligt forfarande inféras som gor det mojligt for tullmyndigheterna att
ingripa for att pa basta sitt se till att detta forbud uppratthalls.”

6. Artikel 10 i forordningen har féljande lydelse:

"De gillande bestammelserna i den medlemsstat dér varorna befinner sig i ndgon av de situationer som
avses i artikel 1.1 skall tillimpas for att avgora om det gjorts intrang i en immateriell rattighet enligt de
nationella bestimmelserna.

De skall dven tillimpas nidr det giller att omedelbart underritta den tullenhet eller det tullkontor som
avses i artikel 9.1 om att forfarandet enligt artikel 13 inleds, sdvida inte enheten eller kontoret sjélv
genomfor forfarandet.”

7. I artikel 13.1 i forordningen foreskrivs foljande:

"Om det tullkontor som avses i artikel 9.1 inom tio arbetsdagar raknat fran mottagandet av
underrittelsen om uppskjutet frigéorande eller kvarhéllande inte har underrittats om att ett forfarande
har inletts i enlighet med artikel 10 for att faststdlla om intrang i en immateriell rattighet foreligger
enligt de nationella bestimmelserna eller i forekommande fall inte har fatt rattighetshavarens
samtycke enligt artikel 11.1, skall varorna frigoras eller kvarhéllandet hdvas, under forutsittning att
samtliga tullformaliteter fullgjorts.

3 — Forordningen upphévde (genom artikel 24) radets forordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om atgirder for att forhindra
overgang till fri omsittning, export, aterexport eller hanforande till ett suspensivt arrangemang av varumérkesforfalskade och pirattillverkade
varor (EGT L 341, s. 8; svensk specialutgava, omrade 2, volym 16, s. 77), som i sin tur upphévde (genom artikel 16) radets forordning (EEG)
nr 3842/86 av den 1 december 1986 om atgérder for att forhindra 6vergéng till fri omséttning av varumarkesforfalskade varor (EGT L 357,
s. 1; svensk specialutgava, omrade 2, volym 4, s. 213).

4 — Europaparlamentets och radets forordning av den 12 juni 2013 om tullens sdkerstdllande av skyddet for immateriella réttigheter och
upphévande av rédets férordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, s. 15). Se artikel 38.
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Denna tidsfrist kan vid behov forlingas med hogst tio arbetsdagar.”

8. Kommissionens férordning (EG) nr 1891/2004° innehéller regler om férordningens tillimpning. I
skél 1 anges foljande:

"Genom forordning (EG) nr 1383/2003 infors gemensamma regler som har till syfte att forbjuda
inforsel, Overging till fri omsdttning, utforsel, export, éaterexport, hdnforande till ett suspensivt
arrangemang eller uppldggning i en frizon eller ett frilager av varumairkesforfalskade och
pirattillverkade varor och att effektivt bekdmpa olaglig saluféring av sddana varor utan att for den
skull hindra den lagliga handeln.”

B — Nationell lagstiftning
9. 139.4 § och 39.6 § tolliseadus (den estniska tullagen) (nedan kallad TS) forskrivs f6ljande:

”4) Med avseende pa varor som misstinkts gora intrang i en immateriell rattighet i den mening som
avses i ... forordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstdanks
gora intrang i vissa immateriella rattigheter och om vilka étgiarder som skall vidtas mot varor som gor
intrang i vissa immateriella réttigheter ... ska rattighetshavaren, pd grundval av en undersokning av
varuprover, avge en skriftlig bedomning inom tio arbetsdagar fran mottagandet av underrittelsen om
kvarhallandet av varan. Réttighetshavaren ska inte erhalla ersdttning for att avge bedomningen. ...

6) Tullmyndigheterna ska omedelbart skicka en kopia av réttighetshavarens bedomning till personen i
fraga och denne kan inom tio dagar fran mottagandet av kopian ldmna in skriftliga invindningar mot
bedomningen till tullmyndigheterna och bildgga relevant bevisning.”

10. 1 45.1 § TS foreskrivs foljande:

"Tullmyndigheterna ska forverka de varor som ndmns i artiklarna 53, 57 och 75 i tullkodexen for
gemenskapen och silja dem, forstora dem under tullévervakning eller lamna ut dem avgiftsfritt pa det
satt som anges i 97 och 98 §§.”

11. I 6 § haldusmentluse seadus (forvaltningsprocesslagen) (nedan kallad HMS) foreskrivs foljande:

"Forvaltningsorganet dr skyldigt att utreda de omstdndigheter som har visentlig betydelse for arendet
och, om nodvéndigt, inhdmta bevisning for detta pa eget initiativ.”

II — Bakgrund och malet vid den nationella domstolen

12. Acerra ir innehavare av ett i Estland registrerat formskydd for en flaska som registrerades den
15 februari 2010 med nummer 01563 "Pudel” (flaska).

13. Den 6 december 2010 underrittade Acerra MTA om att Sintax forsokte leverera en produkt till
Estland som var fylld pa flaskor med det registrerade utférandet.

5 — Kommissionens foérordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om faststillande av tillimpningsforeskrifter for réadets férordning (EG)
nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstdnks gora intrang i vissa immateriella rattigheter och om vilka atgérder
som ska vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella réttigheter (EUT L 328, s. 16). Se artikel 20 i férordningen.
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14. Den 23 december 2010 gjorde MTA en kompletterande undersokning av en forséndelse om 63 700
flaskor som ett ukrainskt foretag hade skickat till Sintax. MTA konstaterade att det pa grund av
flaskornas likhet med det registrerade formskyddet fanns skal att misstdnka att det foreldg ett intrang i
immateriella réttigheter. MTA kvarholl i enlighet med beslut av den 27 december 2010 varorna i ett
tullager.

15. MTA underrittade samma dag Acerra och bad Acerra gora en bedomning av de kvarhallna
varorna. Acerra 6verlaimnade den 6 januari 2011 bedomningen till MTA och gjorde i bedomningen
géllande att de importerade flaskorna gjorde intrang i foretagets immateriella réttigheter.

16. Sintax vidtog tva atgérder. Dels begdrde Sintax den 18 januari 2011 att MTA skulle frigéra varorna,
dels vickte Sintax den 7 februari 2011 talan mot Acerra i Harju Maakokhus (tingsratten i Harju) och
ifrdgasatte giltigheten av Acerras formskydd.

17. Med avseende pé begidran om att de kvarhallna varorna skulle frigéras informerade MTA Sintax,
genom skrivelse av den 11 februari 2011, om att Acerra hade bedomt de flaskor som hade inforts till
Estland och ansett att de var identiska med bolagets registrerade formskydd. Enligt foérordning
nr 1383/2003 kunde MTA inte frigora varorna eftersom de, enligt MTA, gjorde intrang i en
immateriell réattighet. MTA hade inte behorighet att avgora huruvida den immateriella rattigheten i
fraga var giltig. Samma dag begidrde Sintax pa nytt att varorna skulle frigoras. Den 17 februari 2011
avslog MTA med en liknande motivering édven denna begiran att frigora varorna.®

18. Den 10 mars 2011 viackte Sintex talan vid Tallinna Halduskohus (forvaltningsdomstolen i Tallinn)
och yrkade att varorna skulle frigoras. Den 3 juni 2011 forelade den domstolen MTA att fatta beslut
om att frigora varorna. MTA Overklagade domen till Tallinna Ringkonnakohus (6verrétten i Tallinn)
som ogillade 6verklagandet i dom av den 19 januari 2012, men anférde andra domskdl. MTA
overklagade domen till den hanskjutande domstolen avseende en réttsfraga.

19. Den 21 december 2011 ogillades Sintax yrkande om faststillelse av att formskyddet ar ogiltigt
samtidigt som det i foregdende punkt ndmnda oOverklagandet pagick. Domen av den 21 december
2011 har vunnit laga kraft och registreringen av formskyddet ar séledes giltig.

IIT - Forfarandet och tolkningsfragorna

20. I beslut av den 5 december 2012 vilandeférklarade Riigikohus mélet och hdnskét foljande
tolkningsfragor till domstolen for férhandsavgorande:

”1.  Kan det ’forfarande ... for att faststédlla om intrang i en immateriell rattighet foreligger’, till vilket
det hanvisas i artikel 13.1 i forordning nr 1383/2003, ockséd genomfdras pa tullkontoret, eller
maste 'den behoriga myndigheten for ett avgorande i sakfragan’, vilken behandlas i kapitel III i
forordningen, vara skild fran tullmyndigheterna?

2. Iskil 2 i forordning nr 1383/2003 anges att ett av forordningens mal ar infora atgarder for att
skydda konsumenterna och enligt skal 3 ska ett lampligt forfarande inforas som gor det mojligt
for tullmyndigheterna att ingripa for att pa bésta sitt se till att forbudet mot att varor som gor
intrang i immateriella rattigheter infors till gemenskapens tullomrade uppratthalls, utan att den
lagliga handel som anges i skdl 2 i forordningen och i skdl 1 i genomforandeférordning
nr 1891/2004 hindras.

6 — Estland har angett att MTA, med hénsyn till den pégdende rittegdngen om formskyddets giltighet, valde att inte fatta forvaltningsbeslut i
fragan huruvida det forelag intrang i en immateriell réttighet i den mening som avsags i artikel 2.1 b i forordningen, eftersom ett sadant
beslut i praktiken skulle leda till att varorna beslagtogs och forstordes.
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Ar det forenligt med dessa mal att de &tgirder som foéreskrivs i artikel 17 i férordning
nr 1383/2003 endast kan tillimpas om réttighetshavaren inleder det forfarande som nédmns i
artikel 13.1 i forordningen for att faststilla om det foreligger intrdng i en immateriell réttighet
eller ska det ocksa vara mojligt for tullmyndigheterna att inleda ett sddant forfarande, for att pa
bésta sdtt se till att malet uppfylls?”

21. Skriftliga yttranden har inkommit fran Republiken Tjeckien, Republiken Estland och
kommissionen. Muntlig forhandling har inte begérts och en sadan har inte heller hallits.

IV — Bedomning

22. Det ir inte mojligt att bedoma tolkningsfragorna utan att beakta savil systemet med gransatgéarder
som inrdttats genom forordningen som de estniska domstolarnas tolkning av de faktiska
omstdndigheterna i forhallande till detta system. Jag ska darfor forst diskutera dessa tva
fragestéllningar innan jag 6vergar till att bedoma tolkningsfragorna som sadana.

A — Sakfragan och det system som inrdttats genom forordningen

23. For att skydda rittighetshavare, tillverkare och nédringsidkare som f6ljer lagen samt
konsumenterna’ inrittas genom forordningen forst och framst ett system dir tullmyndigheterna ska
ingripa mot varor som misstdnks gora intrang i immateriella réttigheter,® men dér vissa dtgarder dven
ska vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella rattigheter.

24. Med avseende pé& varor’ som misstinkts gora intrdng i immateriella réttigheter kan griansatgérder
av princip vidtas pé& rittighetshavarens ansékan,' forutsatt att den bifalls av tullmyndigheterna.'
Tullmyndigheterna skjuter upp frigéorandet av eller kvarhaller varor som misstinks ha gjort intrang i
en immateriell réttighet som omfattas av den bifallna ansokan, vid behov efter samrdd med
sokanden.” Om ansokan inte har limnats in eller godkénts fir tullmyndigheterna, om de finner
tillrdckliga skél att misstinka att det ror sig om varor som gor intrang i en immateriell réttighet,
skjuta upp frigorandet av varorna eller kvarhédlla dem pa eget initiativ i tre arbetsdagar for att
rittighetshavaren ska kunna limna in en sidan ansékan.®

25. Dessa atgérder dr dock till sin art tillfalliga. I artikel 13.1 i forordningen foreskrivs att for det fall
tullmyndigheterna inte inom tio arbetsdagar fran mottagandet av underrittelsen om uppskjutet
frigorande eller kvarhallande inte har underrittats om att ett forfarande har inletts for att faststélla om
intrdng i en immateriell réttighet foreligger,'* ska varorna frigoras eller kvarhallandet hévas. Varor som
anses gora intrang i en immateriell réttighet kan bli foremal for atgiarder enligt kapitel IV i
férordningen, som bland annat forskriver eventuell forstorelse av varor som gor intrang i immateriell
rittighet. "

7 — Skal 2 i forordningen.

8 — Begreppet har definierats i artikel 2.1 i férordningen.

9 — Varorna ska omfattas av relevant tullférfarande. Se artikel 1.1 i férordningen.
10 — Artiklarna 5 och 6 i férordningen.

11 — Artikel 8 i forordningen. I férordningen anvinds olika termer for de olika myndigheter som avses. Den myndighet som tar emot och fattar
beslut om en ansokan kallas “tullenhet” (artikel 5.1 och 5.2) medan den myndighet som tar emot en bifallen ansdkan och vidtar atgéird kallas
“tullkontor” (artikel 9.1). Ordet "tullmyndigheterna” anvénds (till exempel i artikel 1.1) som en generisk term for att hinvisa till ndgon av de
sarskilda myndigheterna inom tullvdsendets struktur. Jag kommer genomgaende att anvinda sistndmnda term.

12 — Artikel 9.1 i forordningen.

13 — Artikel 4 i forordningen.

14 — T tillampliga fall kan istéllet ett forenklat forfarande anvindas i enlighet med artikel 11.1. Se d&ven domen i malet Schenker, punkt 26.
15 — Artikel 17 i forordningen.
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26. Nar det vl har faststéllts att vissa varor gor intrang i en immateriell rattighet ska de atgérder som
anges i kapitel IV i forordningen tillimpas. Det innebdr att varorna inte far inforas pa unionens
tullomrade eller bli féoremal for nagon av de 6vriga atgérderna i artikel 16 och medlemsstaterna ska
anta de atgiarder som behovs for att lita de behdriga myndigheterna vidta de atgidrder som anges i
artikel 17, bland annat forstorelse av varorna.

27. Det framgér inte av de faktiska omstdndigheterna huruvida det forfarande som anges i
forordningen har foljts, sarskilt inte huruvida réttighetshavaren lamnade in en ansékan om ingripande
fran tullmyndigheterna, vilket det ankommer péa de nationella domstolarna att avgora.

B — De nationella domstolarnas tolkning av de faktiska omstindigheterna i mdlet inom ramen for det
system som har inrdttats genom forordningen'®

28. I overklagandet vid Tallinns forvaltningsrétt rorande varornas kvarhéllande gjorde Sintax bland
annat gallande att det i artikel 13.1 i forordningen angivna forfarandet for att faststélla om det forelag
intrdng i en immateriell rittighet inte hade inletts i rétt tid. MTA hdvdade dock att myndigheten hade
faststallts att varorna gjorde intrdng i en immateriell rattighet.

29. Forvaltningsdomstolen i Tallinn fann att MTA:s meddelande till Acerra kunde anses utgoéra den
forsta atgirden av MTA i ett forvaltningsforfarande, som ér tillaiten enligt artiklarna 9 och 10 i
forordningen, for att faststélla huruvida det forelag ett intrang i en immateriell réttighet. Saledes ansag
domstolen synbarligen att MTA hade inlett det i artikel 13.1 beskrivna forfarandet den 27 december
2010. Forvaltningsdomstolen fann dock inte att nigon av MTA:s efterfoljande handlingar utgjorde
nagot beslut. D& MTA inte hade fattat nagot beslut fann férvaltningsdomstolen, mot bakgrund av sin
tolkning av artikel 14 i férordningen, att Sintax talan skulle bifallas.

30. MTA o6verklagade beslutet och angav att det inte hade varit mojligt for MTA att fatta beslut om
intrang, eftersom Sintax hade vickt talan om den immateriella réttighetens giltighet och artikel 14 i
forordningen inte var tillimplig, eftersom sdkerhet inte hade stillts.

31. Overritten i Tallinn faststillde férvaltningsdomstolens dom, men limnade andra domskil. Enligt
overrdttens tolkning av de faktiska omstandigheterna hade det i artikel 13.1 i férordningen beskrivna
forfarandet inte inletts, eftersom det inte var tullmyndigheterna utan en allmidn domstol som skulle
avgora huruvida det skett ett intrang i immateriella rattigheter.

32. MTA o6verklagade denna dom pa rittsliga grunder och angav att det var forsta gangen fragan om
tullmyndigheternas behorighet att fatta beslut om intrdng hade gjorts gillande och att
tullmyndigheterna hade sadan behdrighet.

33. I beslutet om hénskjutande angav Estlands hogsta domstol att det ”i princip dr mojligt” att tolka
estnisk ritt” s att tullmyndigheterna ar behoriga att faststilla huruvida varorna i fraga utgor
piratkopior.'® Den hinskjutande domstolen hyste dock tvivel i frigan om denna tolkning av nationell
ratt ar forenlig med unionsréitten och ansdg att det krdvdes svar pa de tva tolkningsfragorna for att
kunna avgora vilka atgérder den skulle forelagga MTA att vidta.

16 — Beskrivningen bygger pa beslutet om hénskjutande.
17 — 39.4, 39.6 och 45.1 §§ TS samt 6, 38 och 39 §§ HMS tillsammans med 1.4 § TS.
18 — Enligt Estland kan réattighetshavaren ocksa vécka talan i allmédn domstol. Forvaltningsférfarandet utgor ett alternativ till detta.
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C — Tolkningsfragorna

34. Som jag redan har angett soker den estniska hogsta domstolen framst klarhet i tva fragor, namligen
dels om det forfarande som ndmns i artikel 13.1 i férordningen kan genomforas av tullmyndigheterna
sjilva (fraga 1), dels huruvida tullmyndigheterna ocksa far inleda forfarandet i fraga (fraga 2).

1. Den forsta fragan

35. Den estniska hogsta domstolen har stéllt den forsta fragan for att fa klarhet i om tullmyndigheterna
sjalva kan genomfora det i artikel 13.1 i forordningen beskrivna forfarandet. Innan jag undersoker
nidmnda bestdmmelse ska jag dock i korthet sammanfatta parternas och den hanskjutande domstolens
instdllning.

a) Yttranden som inkommit till domstolen

36. Den hinskjutande domstolen &r osdker pa om det &r forenligt med forordningen att
tullmyndigheterna sjalva genomfor det i artikel 13.1 i férordningen beskrivna forfarandet. I rubriken till
kapitel III i forordningen anges "tullmyndigheterna och den myndighet som &r behorig att besluta i
sakfragan” och verkar darfor klart gora atskillnad mellan dessa. Den hanskjutande domstolen anser
dock att relevant rittspraxis dr ofullstindig.

37. Samtliga deltagare i forevarande mal skulle besvara den forsta fragan jakande.

38. Enligt Republiken Estland utgér forordningen endast en harmonisering av gransatgdrder. Sasom
framgar klart av skél 8 och artikel 10 i férordningen ska det faststdllande av om intrang foreligger som
ndmns i artikel 13.1 i forordningen ske enligt nationell ritt och varje medlemsstat fir — enligt
principen om medlemsstaternas processuella autonomi — utse behorig myndighet. Estland hamtar stod
for sitt argument i artiklarna 49 och 55 i TRIPs-avtalet, dir forstndmnda artikel uttryckligen ndmner
forvaltningsforfaranden. Héanvisningen i rubriken till kapitel III antyder enligt Estland endast att
myndigheterna kan vara &tskilda, men inte att de maste vara det. Vidare innebdr artikel 10 i
forordningen att det i artikel 13.1 ndmnda forfarandet ska inledas av tullenheten och att det, eftersom
en administrativ enhet séllan vicker talan i domstol for att skydda privatpersoner, dr underforstatt i
artikel 10 att det maste finnas ett forvaltningsforfarande. Ett forvaltningsforfarande skulle ocksa bidra
till att uppna forordningens mal, namligen bittre skydd mot intrang i immateriella rattigheter. Enligt
Estland har medlemsstatens standpunkt bekréftats i réttspraxis.

39. Republiken Tjeckien delar i allt vasentligt Estlands uppfattning, men lagger till att det endast skulle
vara mojligt att komma fram till en annan tolkning om en atskillnad mellan tullmyndigheterna och den
myndighet som beslutar i det forfarande som beskrivs i artikel 13.1 i forordningen skulle uppfylla ett
sarskilt angett mal med férordningen.

40. Enligt kommissionen utgoér det forfarande som namns i artikel 13.1 i férordningen ett forfarande
enligt nationell ratt for att materiellt prova huruvida det foreligger ett intrdng i immateriella
rattigheter. Detta forfarande skiljer sig fran forfarandet avseende kvarhallande av varor (tullatgérd).
Kommissionen har gjort gillande att artiklarna 41-49 i TRIPs-avtalet innehaller villkor for ett
forfarande i sakfragan, men att det ankommer p& var och en av medlemsstaterna att avgora
exempelvis huruvida den behoriga myndigheten ska vara en allmdn domstol eller en
forvaltningsmyndighet. Beslut som fattas av forvaltningsmyndighet maste dock kunna &verprovas av
domstol i enlighet med artikel 41.4.
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b) Kan tullmyndigheten vara "den myndighet som &ar behorig att besluta i sakfragan” i den mening som
avses i kapitel III i forordningen?

41. Det dr onekligen sa att en forvaltningsmyndighet ocksa kan vara den myndighet som dr behorig att
faststilla huruvida det skett ett intrang i en immateriell réattighet enligt nationell ratt, vilket domstolen
redan tidigare anmaérkte ndr den hdnvisade till "domstol eller annan myndighet som ar behorig att
avgora fragan i sak” rorande intrdng."” Den neutrala ordalydelsen i forordningen, namligen
hénvisningen till den "myndighet som &r behorig att besluta i sakfrdgan” i rubriken till kapitel III och
omstdndigheten att det inte anges var forfarandet enligt artikel 13.1 i forordningen ska genomforas
visar att avsikten var att respektive medlemsstat skulle besluta vilken myndighet som hade denna
behorighet.

42. Den omstindigheten att forordningen inte utesluter att det i artikel 13.1 angivna forfarandet kan
genomforas av en forvaltningsmyndighet, i forening med den omstindigheten att tullmyndigheterna
utan tvekan dr forvaltningsmyndigheter, innebér ddremot inte i sig att tullmyndigheterna &ar behoriga
att genomfora forfarandet i fraga.

43. Faktum dr att det finns ett par omstidndigheter som manar till forsiktighet innan en sadan slutsats
dras. For det forsta ska det erinras om att uttrycken "tullmyndigheterna” och "den myndighet som é&r
behorig att besluta i sakfrdgan” i sjilva rubriken till kapitel III i foérordningen placeras bredvid
varandra och det forefaller darfor som om det gors en étskillnad mellan dessa myndigheter, det vill
sdga den myndighet som avgor om det har skett ett intrang i en immateriell réttighet.

44. Dessutom foljer det av ordalydelsen i artikel 10 i férordningen, som jag ska aterkomma till i
samband med den andra fragan, att det enligt bestimmelsen forutsitts att den myndighet som ska
faststdlla huruvida det skett ett intrang i en immateriell réttighet och tullenheten eller tullkontoret
som kan ha inlett forfarandet ér olika enheter.”

45. Fragan dr nu huruvida domstolen, i den angivna situationen, och sasom kommissionen
uppenbarligen har gjort gillande, utan ytterligare provning bor fastsla att forordningen inte hindrar att
tullmyndigheterna anses behoriga att faststélla huruvida det skett ett intrang i en immateriell rattighet.

46. Faktum &r att kommissionen har gjort gillande att domstolen bor forklara att det faller inom
medlemsstaternas behorighet att faststélla vilken myndighet som &r behoérig och att reglera detaljerna
for det forfarande som ska tillimpas for att faststidlla huruvida det skett ett intrdng i en immateriell
rattighet. Kommissionen anmérker dock att det enligt nationell ratt klart maste framga vilken
myndighet som &r behorig i fraiga om detta forfarande. Kommissionen menar ocksa att det forfarande
i vilket intrangsfragan provas materiellt maste skilja sig fran det forfarande dar det prévas om varorna
ska frisldppas eller kvarhallas nér varor misstinks ha gjort intrdng i en immateriell réttighet. Det
aterstar dock att avgora huruvida dessa forsiktighetsmatt ger tillrdackligt skydd.

47. Jag anser inte att sa ar fallet.

19 — Domen i det ovannidmnda malet Philips, punkt 69. Mitt uttalande i punkt 96 i forslaget till avgérande i malet Philips ("det ... ankommer
[inte] pa tullmyndigheterna att slutgiltigt avgora huruvida det har skett ett intrang i de immateriella rattigheterna”) var avsett att belysa
skillnaden mellan de regler som dr tillimpliga pa forfarandet for tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstinks gora intrang i
vissa immateriella rattigheter och de regler som ér tillimpliga avseende varor som gor intrdng i vissa immateriella réttigheter. Det ska inte
pa négot sitt tolkas som att det utesluter den majlighet som ér foremal for prévning i forevarande mal.

20 — Vrins, O. och Schneider, M., Enforcement of Intellectual Property Rights through Border Measures, Oxford University Press, Oxford, 2:a
upplagan, 2012, 5.495.

21 — Den tyska och den danska sprakversionen av artikel 10 andra stycket verkar antyda att tullmyndigheterna kan genomféra forfarandet
("sofern dieses nicht von dieser Dienststelle oder Zollstelle durchgefiihrt wird”, “med mindre denne gennemfores af naevnte afdeling eller
toldsted”). Enligt den engelska, den nederldndska, den franska och den italienska versionen &r det dock tydligt att bestiammelsen hénvisar till

att dessa myndigheter inleder forfarandet ("unless the procedure was initiated by that department or office”, “tenzij dat kantoor of die dienst

de procedure zelf heeft ingeleid”, ”a moins que celle-ci n’ait été engage par ce service ou ce bureau”, "sempre che la medesima non sia stata
avviata da tale servizio o ufficio doganale”).
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48. Det faktum att det enligt nationell rétt kan vara en forvaltningsmyndighet som dr behorig att
faststdlla huruvida det skett ett intrang i en immateriell réttighet genom ett sddant forfarande som
anges i artikel 13.1 i férordningen &ndrar varken arten av eller innehallet i det beslut myndigheten ska
fatta. Det &r uppenbart att myndigheten i ett siddant forfarande skulle komma att bedéma fysiska
personers rittigheter och vederborliga intressen, ndmligen — uttryckt med de ord som anvénds i
forordningen — "deklaranten, innehavaren av eller dgaren till varorna”.” I detta sammanhang ska det
pa nytt understrykas att varorna till f6ljd av beslutet kan bli foremal for de atgdrder som anges i
kapitel IV i forordningen.

49. I domen i malet Sopropé, ett mal dar tullmyndigheterna hade fattat beslut i fraga om tullavgifter,
fann domstolen, i enlighet med en allmén unionsrattslig princip, att de ”[p]ersoner till vilka ett beslut
som patagligt paverkar deras intressen riktas ska, med stod av denna princip, ges mojlighet att pa ett
meningsfullt sdtt framfora sina synpunkter med avseende pa de uppgifter som myndigheten avser att
lagga till grund for sitt beslut.”* Den bedomningen giller sjilvfallet, med nédvindiga éndringar, dven
efter att Europeiska unionens stadga om de grundliggande rattigheterna (nedan kallad stadgan) tridde
ikraft tillsammans med Lissabonférdraget.*

50. Forvisso omfattas utformningen av det forfarande som némns i artikel 13.1 i férordningen rent
allmént av medlemsstaternas behérighet inom ramen foér deras processuella autonomi,” sisom
kommissionen ratteligen har angett. Medlemsstaternas atgdrder i detta avseende ska dock betraktas
som "tillimp[ning] av unionsritten” i den mening som avses i artikel 51.1 i stadgan.”

51. Da sa ar fallet ar nésta steg i bedomningen att sla fast hur och, framfor allt, var det efter
Lissabonfordragets ikrafttradande &r mdjligt att hitta de processuella garantier som antytts vara
skyddade sasom allménna unionsrittsliga principer.

52. Enligt min uppfattning, och detta dr mitt huvudsakliga argument i detta sammanhang, har arten av
den funktion som utdvas storre betydelse dn identiteten pa den forvaltningsrattsliga myndighet som
utovar den. Det dr visserligen riktigt att domstolen har funnit att artikel 6.1 i Europeiska
konventionen om skydd for de ménskliga réttigheterna och de grundlaggande friheterna (nedan kallad
Europakonventionen), pa vilken artikel 47.2 i stadgan grundar sig,” i allménhet avser forfaranden vid
"domstol” och inte forvaltningsforfaranden.”® Icke desto mindre ska det understrykas att
omstiandigheterna i forevarande mal &r ovanliga. I detta fall skulle en férvaltningsmyndighet utdva en
funktion vars struktur och funktionssitt forefaller likvirdiga med en domstols utformning och
arbetsmetoder. Det dr i den bemadrkelsen uttalandet i mitt forslag till avgorande i malet Philips,
namligen att den behériga myndigheten "vanligtvis” dr en domstol® ska forstds. Med detta synsitt ér
det min uppfattning att artikel 47 i stadgan ska utpekas som den rdtta killan till de ndmnda
processuella garantierna.

22 — Artikel 11.1 i férordningen.
23 — Dom av den 18 december 2008 i mal C-349/07, Sopropé (REG 2008, s. I-10369), punkterna 36 och 37.

24 — Denna allménna princip tillimpades nyligen i dom av den 22 oktober 2013 i mél Sabou, C-276/12, punkt 38, som dock rérde en utredning
som genomforts av skattemyndigheterna.

25 — Se dom av den 11 februari 1971 i mal 39/70, Norddeutsches Vieh- und Fleischkontor (REG 1971, s 49), punkt 4.

26 — Se dom av den 26 februari 2013 i mal C-617/10, Akerberg Fransson, punkt 19, samt generaladvokat Kokotts forslag till avgorande i malet
Sabou, punkterna 38-46.

27 — Forklaringar avseende artikel 47 i stadgan.

28 — Dom av den 7 januari 2004 i de foérenade malen C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och C-219/00 P, Aalborg
Portland med flera mot kommissionen (REG 2004, s. I-123), generaladvokat Kokotts forslag till avgorande i malet Sabou, punkt 54, samt
Europadomstolens dom av den 18 mars 1997 i malet Mantovanelli mot Frankrike, Recueil des arréts et décisions, 1997-11, § 33.

29 — Forslag till avgorande i malet Philips, punkt 41.
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53. Mitt argument stods av den tolkning Europeiska domstolen for de ménskliga réttigheterna har gett
artikel 6.1 i Europakonventionen. Enligt sistndmnda domstol omfattar begreppet "provningen av ...
civila réttigheter” i artikel 6.1 i Europakonventionen tvister om giltigheten av och intrang i immateriella
rittigheter, oavsett den rittsliga formen p& det organ som prévar dem enligt nationell ritt.* Skyddet
enligt artikel 6 i Europakonventionen ar saledes tillaimpligt ndr det, sdsom ar fallet i forevarande mal,
ror sig om en sadan tvist och utgangen av tvisten ar avgorande for rattigheterna i fraga. I ett sadant
fall kréavs dock inte att tvisten i medlemsstaterna provas i en domstol som uppfyller alla krav i
artikel 6 i Europakonventionen vid varje punkt i forfarandet. "Krav pa flexibilitet och effektivitet ... kan
motivera ett ingripande frén férvaltningsorgan ... som inte uppfyller nimnda krav pa alla sitt”.*" Detta
pastaende antyder att de materiella kraven i artikel 6 i Europakonventionen i princip ocksa &ar
tillampliga pa dessa forvaltningsforfaranden, d&ven om de kanske inte maste tillimpas med samma
stringens. I enligt med artikel 52.3 i stadgan bor motsvarande Overviganden ocksa gilla avseende
artikel 47 i stadgan.

54. Mot bakgrund av foregaende bedomning ar det inte svart att identifiera de grundldggande garantier
som bor gilla for det forfarande som namns i artikel 13.1 i férordningen.

55. Foljaktligen ska nationell rdtt, sasom kommissionen har gjort gillande, uttryckligen tillerkdnna
tullmyndigheterna behorighet att fatta de relevanta besluten. Det sdger sig sjélvt att det inte ricker att
hirleda tullmyndigheternas behorighet ur vad som kan kallas deras “vanliga” behorighet. P&
motsvarande sétt forvintas de tullmyndigheter som har tillerkdnts behorighet att fatta sagda beslut
upptrida pa ett siatt som sékerstéller deras oberoende och objektivitet. Personer till vilka ett beslut
som patagligt paverkar deras intressen riktas ska, i Overensstimmelse med rétten till forsvar, vidare
ges mojlighet att pa ett meningsfullt satt framfora sina synpunkter med avseende pa de uppgifter som
myndigheten avser att ligga till grund for sitt beslut.*” Dessa personer méste siledes ha ritt att yttra
sig. Forutom allt detta dr det uppenbart att det beslut som tullmyndigheterna fattar maste kunna
overprovas i domstol.

56. Foljaktligen bor svaret vara att artikel 13.1 i forordningen ska tolkas sa att den inte hindrar
medlemsstater fran att tillerkdnna tullmyndigheterna behorighet att genomféra det forfarande som
anges i artikeln, forutsatt att behorigheten har uttryckligt stod i nationell lag, att tullmyndigheterna
upptrader pa ett sitt som sdkerstdller deras oberoende och opartiskhet, att rdtten att bli hord
respekteras samt att det finns en mojlighet till 6verprovning i domstol.

2. Den andra fragan

57. Den hinskjutande domstolen har stdllt den andra fragan for att fa klarhet i huruvida
medlemsstaterna far foreskriva att tullmyndigheterna har rdtt att inleda det forfarande som namns i
artikel 13.1 i férordningen.

58. Samtliga deltagare i mélet har gjort gillande att s ar fallet. De understryker att det forfarande som
ndamns i artikel 13.1 i férordningen styrs av nationell ritt i enlighet med artikel 10 forsta stycket.
Estland och Republiken Tjeckien har anmarkt att artikel 14.2 och artikel 10 andra stycket anger att
forfarandet kan inledas av ndgon annan én réttighetshavaren och, forvisso, av tullmyndigheterna sjilva
och att denna tolkning ar forenlig med det mal som efterstravas med forordningen, ndamligen att
bekdmpa intrang i immateriella rattigheter och skydda konsumenter fran varor som goér sadant
intrang.

30 — Se Europadomstolens dom av den 2 maj 2013, ansokan nr 25498/08, i malet Kristiansen och Tyvik AS mot Norge, punkt 51, och av den
13 september 2005, ansékan nr 65291/01, i malet Vrabel och Durica mot Republiken Tjeckien, punkterna 5 samt 38-40. Se &ven
Europadomstolens dom av den 28 juni 1978 i mélet Konig mot Tyskland, serie A nr 27, § 88.

31 — Europadomstolens dom av den 23 juni 1981 i malet Le Compte, Van Leuven och de Meyere mot Belgien, serie A nr 43, § 51 och av den
23 juli 2002 i malet, Janosevic mot Sverige, Recueil des arréts et décisions 2002-VII, § 81.

32 — Domen i malet Sopropé, punkt 37.
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59. Det framgar inte av omstédndigheterna huruvida de nationella myndigheterna har inlett det
forfarande som namns i artikel 13.1 eller inte. Det ankommer pa de nationella domstolarna att préva
de faktiska omstdndigheterna.

60. Det &r forvisso riktigt att domstolen har funnit att forordningen tillerkdnner réttighetshavaren en
viktig roll. Det ar rattighetshavaren som ska ansoka om tullmyndigheternas ingripande enligt artikel 5
i forordningen och tullmyndigheterna har endast ritt att vidta atgédrd pa eget initiativ enligt artikel 4.1
om det krévs "for att réittighetshavaren skall kunna ldmna in en ansdkan om ingripande i enlighet med
artikel 57. I detta sammanhang har domstolen angett att ”[f]or att de behoriga nationella
myndigheterna som skall fatta beslut i sakfragan slutgiltigt skall kunna beivra sddana forfaranden krévs
att réttighetsinnehavaren héanskjuter tvisten dit. Om réttighetsinnehavaren inte héanskjuter tvisten,
frigérs varorna eller atertas kvarhallandet av varorna med kort varsel ..”.* Aven om uttalandet avsag
radets forordning nr 3295/94 ar det &ven tillampligt i friga om den forordning som var i kraft vid
tidpunkten for hindelserna i forevarande mal.

61. Oavsett detta var det dock inte domstolens avsikt att uttommande beskriva mojligheterna f6r hur
forfarandet i artikel 13.1 i forordningen kunde inledas utan i detta avseende uttalade sig domstolen
om den allra vanligaste situationen.

62. Faktum é&r att artikel 14.2 tredje stycket i forordningen uttryckligen hénvisar till situationer da
"forfarandet for att faststilla om intrdng i en immateriell rattighet foreligger enligt de nationella
bestimmelserna har inletts pa nagot annat sédtt &n pa initiativ av innehavaren av formskyddet”. I
artikel 10 andra stycket foreskrivs att gillande nationella bestimmelser "skall dven tillimpas nir det
giller att omedelbart underréitta den tullenhet eller det tullkontor som avses i artikel 9.1 om att
forfarandet enligt artikel 13 inleds, savida inte enheten eller kontoret sjilv genomfor forfarandet”. Det
forutsdtts uttryckligen i bestimmelsen att den tullenhet eller det tullkontor som avses i artikel 9.1 kan
inleda forfarandet som nédmns i artikel 13. Darmed &r denna fragestéllning 10st. Det ér inte nodvandigt
att, som den hédnskjutande domstolen har gjort gillande, faststélla i vilken utstrackning forfarandet
enligt artikel 13.1 i férordningen ar nodvéndigt eller anvandbart for att skydda konsumenterna.

63. Mot bakgrund av dessa dverviaganden och de inte helt otvetydiga omstiandigheterna i malet ar det
viktigt att pa nytt erinra sig att artikel 13.1 i forordningen foreskriver en skyldighet for
tullmyndigheterna att frigora varorna eller hdva kvarhallandet om villkoren &r uppfyllda. Denna
skyldighet ar en f6ljd av strdvan att genom forordningen bekédmpa saluféring av varor som gor intrang
i de immateriella réttigheter som ndmns i skl 2 i forordningen utan att den lagliga handeln hindras.
Om rittighetshavaren avstar fran att inleda ett forfarande inom den angivna tidsfristen kan
tullmyndigheterna endast inleda forfarandet och hindra varornas frigorande om tullmyndigheterna
fattar ett formellt beslut om forfarandet ska inledas. I synnerhet ricker det inte med ett enkelt
uttalande om att rittighetshavaren anser att inférseln av varorna i fraga gor intrang i dennes
immateriella rattigheter for att kunna avsla en begdran om att varorna ska frigoras. Det ankommer
sjalvfallet pa de nationella domstolarna att faststélla de relevanta omstandigheterna.

64. Mot bakgrund av ovanstaende anser jag att den andra fragan ska besvaras pa sa sitt att artikel 13.1
i forordningen ska tolkas sa att den inte hindrar medlemsstater fran att foreskriva att
tullmyndigheterna ocksa formellt far inleda det forfarande som namns i artikeln.

33 — Dom av den 14 oktober 1999 i mal C-223/98, Adidas (REG 1999, s. I-7081), punkt 26.

ECLIL:EU:C:2014:38 11



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT CRUZ VILLALON — MAL C-583/12
SINTAX TRADING

V - Forslag till avgorande

65. Mot bakgrund av ovanstaende foreslar jag att domstolen besvarar Riigikohus fragor pa foljande
satt:

— Artikel 13.1 i radets forordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas

ingripande mot varor som misstinks gora intrang i vissa immateriella réttigheter och om vilka
atgirder som skall vidtas mot varor som gor intrang i vissa immateriella rattigheter ska tolkas pa
sd sdtt att den inte hindrar medlemsstater fran att tillerkdnna tullmyndigheterna behorighet att
genomfora det forfarande som anges i artikeln, forutsatt att behorigheten har uttryckligt stod i
nationell lag, att tullmyndigheterna upptrider pa ett sitt som sékerstiller deras oberoende och
opartiskhet, att rdtten att bli hord respekteras samt att det finns en mojlighet till 6verprévning i
domstol.

— Artikel 13.1 i forordning nr 1383/2003 ska tolkas pa sa satt att den inte hindrar medlemsstater fran

12

att foreskriva att tullmyndigheterna ocksa formellt far inleda det forfarande som ndmns i artikeln.
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