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FORSLAG TILL AVGORANDE AV
GENERALADVOKAT MACIE] SZPUNAR
foredraget den 28 oktober 2021

Mal C-421/20

Acacia Srl
mot
Bayerische Motoren Werke AG

(begdran om forhandsavgorande framstélld av Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala
o6verdomstolen i Diisseldorf, Tyskland))

"Begidran om forhandsavgorande — Gemenskapsformgivning — Internationell behorighet —
Tillaimplig materiell ratt — Hérledda réttigheter fran en gemenskapsformgivning — Lex fori —
Den plats dar det forsta intranget skedde”

I. Inledning

1. Kérnan i unionens internationella privatrdtt utgors av de behorighetsbestimmelser och de
lagvalsregler som anges i forordning (EU) nr 1215/2012*> respektive i de tva
tvillingforordningarna om tillimplig lag for avtalsforpliktelser och utomobligatoriska
forpliktelser, ndmligen férordning (EG) nr 593/2008° och férordning (EG) nr 864/2007.*

2. Dessa forordningar har synnerligen vida tillimpningsomraden. For tillimpning av
behorighetsbestimmelserna i forordning nr 1215/2012 kravs emellertid att det foreligger en
anknytning till ett annat land med innebdrden att réttsforhallandet till sin karaktar ar
internationellt till foljd av att flera stater berdrs.® Jamsides hirmed é&r lagvalsreglerna i Rom
I-féorordningen och Rom II-férordningen tillimpliga i situationer som innebér lagkonflikt.

' Originalsprak: franska.

2 Europaparlamentets och radets forordning (EG) av den 12 december 2012 om domstols behorighet och om erkdnnande och
verkstillighet av domar pa privatrittens omrade (EUT L 351, 2012, s. 1).

> Europaparlamentets och rédets férordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillimplig lag for avtalsforpliktelser (Rom I)
(EUT L 177, 2008, s. 6) (nedan kallad Rom I-férordningen).

* Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillimplig lag for utomobligatoriska forpliktelser
(Rom II) (EUT L 199, 2007, s. 40) (nedan kallad Rom II-forordningen).

Se dom av den 1 mars 2005, Owusu (C-281/02, EU:C:2005:120, punkterna 25 och 26), och dom av den 25 februari 2021, Markt24
(C-804/19, EU:C:2021:134, punkt 32 och dér angiven réttspraxis).

¢ Sebland annat artikel 1.1 férsta meningen i Rom II-férordningen.

SV

ECLLI:EU:C:2021:886 1




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SZPUNAR — MAL C-421/20
AcAcia

3. Utan att det paverkar de krav som foljer av en anknytning till ett annat land foreskrivs
dessutom undantag i forordning nr 1215/2012 och i Rom II-férordningen till forman for
sarskilda bestimmelser inom unionsrétten,’ varvid sdrskilt de i forordning (EG) nr 6/2002° ges
prioritet.

4. Forevarande begidran om forhandsavgorande ger domstolen tillfille att klarlagga hur dessa tre
forordningar forhaller sig till varandra i fraga om de situationer som anges i artikel 82.5 i
forordning nr 6/2002, ndmligen de situationer ddr en talan om intrang vécks vid domstolarna i
den medlemsstat dér intrang eller fara for intrang har forekommit.

II. Tillampliga bestimmelser

A. Forordning nr 6/2002

5. Artikel 82 i forordning nr 6/2002 har rubriken "Internationell behorighet”, och dar anges
foljande i punkt 5:

”Sadan talan som avses i artikel 81 a och d far dven viackas vid domstol i den medlemsstat dar
intrang eller fara for intrang har forekommit.”

6. I artikel 88 i samma forordning, som har rubriken "Tillamplig lag”, foreskrivs foljande:

”1. Domstolarna for gemenskapsformgivningar skall tillimpa bestdmmelserna i denna
férordning.

2. 1 de fragor som inte regleras av denna forordning skall en domstol for
gemenskapsformgivningar tillimpa det egna landets lagstiftning, inklusive dess internationella
privatratt.

3. Om inte annat foreskrivs i denna foérordning, skall en domstol f6r gemenskapsformgivningar
tillaimpa de réttegéngsregler som giller for en talan betréiffande ett nationellt formskydd i den
medlemsstat dar domstolen har sitt séte.”

B. Rom II-forordningen

7. I artikel 1 i Rom II-férordningen, som har rubriken "Tillaimpningsomréade”, anges i punkt 1
foljande:

"Denna forordning skall tillimpas pa utomobligatoriska forpliktelser pa privatrittens omrade i
situationer som innebdr lagkonflikt. ...”

I artikel 67 i forordning nr 1215/2012 anges i huvudsak att forordningen inte ska péaverka tillimpningen av de bestimmelser pa sérskilda
omraden som finns i unionsrattsakter. I artikel 27 i Rom II-forordningen anges att férordningen inte ska inverka pa tillimpningen av
gemenskapsrittsliga bestimmelser som pé sérskilda omraden faststiller lagvalsregler for utomobligatoriska forpliktelser.

8 Radets forordning av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).
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8. I artikel 8 i denna forordning, som har rubriken "Immaterialréttsintrang”, foreskrivs foljande:

”1. Tillamplig lag for en utomobligatorisk forpliktelse som har sin grund i ett
immaterialrattsintrang skall vara lagen i det land dér skydd gors géllande.

2. Tillamplig lag for en utomobligatorisk forpliktelse som har sin grund i ett intrdng i en
immateriell réattighet som géller i hela gemenskapen, skall vara lagen i det land dér intranget
skedde nér det galler alla fragor som inte regleras i det relevanta gemenskapsinstrumentet.

”»

III. Omstindigheterna i det nationella malet

9. Acacia Srl dr ett italienskt bolag som i Italien tillverkar falgar f6r motorfordon och salufér dessa
i hela Europeiska unionen.

10. Bolaget Bayerische Motoren Werke AG (nedan kallat BMW) anser att Acacias saluforing av
vissa falgar i Tyskland utgor ett intrdng i dess registrerade gemenskapsformgivning och har i
Tyskland véckt talan om intrang vid en domstol f6r gemenskapsformgivningar.

11. Denna domstol forklarade sig behorig i enlighet med artikel 82.5 i férordning nr 6/2002.

12. Namnda domstol slog dessutom fast att Acacia hade utfort den intrangshandling som BMW
havdade och forpliktade Acacia att upphora med det konstaterade intranget. Med hanvisning till
artikel 8.2 i Rom II-férordningen tillimpade denna domstol tysk ratt pa BMW:s accessoriska
yrkanden om att svaranden skulle utge skadestand, ldmna upplysningar, 6verlamna handlingar,
overlamna produkter for destruktion samt redovisa rdkenskaper. Dessa yrkanden bifdlls i
huvudsak.

13. Acacia har vid den hédnskjutande domstolen 6verklagat detta avgorande. Bolaget gor bland
annat géllande att italiensk rétt ér tillamplig pa BMW:s accessoriska yrkanden.

14. Den hianskjutande domstolen bekréftar att behorigheten for de tyska domstolarna i
forevarande fall grundar sig pa artikel 82.5 i forordning nr 6/2002 och att Acacia har utfort den
intrangshandling som havdas av BMW.

15. Den hinskjutande domstolen hyser emellertid tvivel i fraga om vilken nationell rétt som é&r
tillamplig pA BMW:s accessoriska yrkanden och anser att utgdngen av malet i viss utstrackning ar
avhéngig av denna fraga. Enligt ett expertutlatande om italiensk ratt som lagts fram av Acacia ar
bestimmelserna i tysk rdtt om o6verlaimnande av handlingar och redovisning av rakenskaper
annorlunda &n i italiensk rdtt. Om det ar italiensk rédtt som ar tillimplig pa de accessoriska
yrkandena bor saledes avgorandet i forsta instans dndras.

16. Den hinskjutande domstolen anser att det av artikel 8.2 i Rom II-foérordningen, sa som denna
tolkades av EU-domstolen i domen i maélet Nintendo?, foljer att italiensk ratt ska tillimpas i det
aktuella fallet. Den hénskjutande domstolen papekar att den skadevallande handelsen ska anses
ha &gt rum i Italien, eftersom de omtvistade produkter som levererats till Tyskland har sitt
ursprung i Italien. Enligt denna domstol ska kriteriet i frdga om den plats dar den skadevallande

° Dom av den 27 september 2017 (C-24/16 och C-25/16, EU:C:2017:724) (nedan kallad domen i mélet Nintendo).
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hiandelse som faststilldes i domen i mélet Nintendo tillimpas inte bara i den situation dér de
intrangshandlingar for vilka svaranden kritiseras har utforts i flera medlemsstater, s& som fallet
var i det mal som gav upphov till ndmnda dom, utan ocksa i situationer dér de har utforts i en enda
medlemsstat, sa som i det aktuella fallet.

17. Denna 16sning skulle garantera att den lag som ér tillamplig pa skadan dr densamma i bada
dessa situationer. Domen i malet AMS Neve m.fl.'°, som aberopas av BMW till stod for dess
standpunkt att tysk rdtt ar tillimplig pa de accessoriska yrkandena, dndrar pa intet sitt kravet om
att sikerstélla att samma materiella lag tillampas i dessa bada situationer.

IV. Forfarandet vid EU-domstolen och tolkningsfragorna

18. Mot denna bakgrund beslutade Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i
Diisseldorf, Tyskland) genom ett beslut av den 31 augusti 2020, som inkom till EU-domstolen den
8 september 2020, att vilandeforklara mélet och stilla f6ljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

”1) Kan den nationella domstol som enligt artikel 82.5 i formgivningsférordningen ar
internationellt behorig att prova en talan om intrang i gemenskapsformgivningar tillimpa
nationell lagstiftning i den medlemsstat ddr nimnda domstol ar beldgen (lex fori) pa
accessoriska yrkanden som har anknytning till den medlemsstaten?

2) For det fall att den forsta fragan ska besvaras nekande: Kan 'den plats ddr motparten har utfort
... den forsta handling som utgor intrdng eller fara for intrang’, i den mening som avses i
EU-domstolens dom i mal C-24/16 och 25/16 (Nintendo/Big Ben), angaende faststillandet av
tillamplig lag pa accessoriska yrkanden i enlighet med artikel 8.2 i [Rom II-férordningen],
ocksa avse den medlemsstat dir konsumenter — som internetbaserad reklam riktar sig till —
befinner sig, och dér intrangsgorande produkter sldpps ut pa marknaden i den mening som
avses i artikel 19 i formgivningsférordningen, nér det endast &r handlingen bestdende i att
saluféra och sldppa ut dessa produkter pd marknaden i nimnda medlemsstat som bestrids,
aven for det fall att den internetreklam som lag till grund for saluféringen och utsldppandet
pa marknaden hérror fran en annan medlemsstat?”

19. Skriftliga yttranden har ingetts av BMW och Europeiska kommissionen och de var &ven
foretradda vid den muntliga féorhandlingen den 8 juli 2021.

V. Bedomning

A. Den forsta tolkningsfragan

20. Genom sin forsta tolkningsfraga vill den hédnskjutande domstolen fa klarhet i huruvida
artikel 1.1 i Rom II-férordningen samt artiklarna 88.2 och 89.1 d i férordning nr 6/2002 ska
tolkas pa sa sitt att den situation diar en domstol i en medlemsstat vid vilken talan har véckts i
enlighet med artikel 82.5 i den sistnamnda forordningen inte innebédr en lagkonflikt enligt
artikel 1.1 i Rom II-férordningen och att det inte dr den lag som anges som tillimplig genom
lagvalsreglerna i denna forordning som ska tillimpas pa accessoriska yrkanden som har
anknytning till den berérda medlemsstatens territorium utan lex fori.

1 Dom av den 5 september 2019 (C-172/18, EU:C:2019:674) (nedan kallad domen i mélet AMS Neve m.fl.).
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21. Det tycks mig lampligt att fore provningen av denna fraga framhalla sammanhanget i fraga om
behorighet for en domstol vid vilken talan har véckts i enlighet med artikel 82.5 i férordning
nr 6/2002 (avsnitt 1). For att pa relevant sitt besvara fragan kommer jag att i ett forsta steg visa
att den mojligheten bor avvisas att de accessoriska yrkanden som berdrs i det nationella malet
omfattas av principen om lex fori processualis och med nédvandighet méste omfattas av lagen i
den medlemsstat dir den domstol har sitt sdte vid vilken en talan om intrang har vickts
(avsnitt 2) och sedan, i ett andra steg, préva om den situation dér talan har vickts vid en domstol
i en medlemsstat i enlighet med denna bestimmelse kréver att lagvalsregler tillimpas (avsnitt 3).

1. Artikel 82.5 i forordning nr 6/2002

22. Vad avser den behorighet som medlemsstaters domstolar har i friga om att prova talan om
intrang anges i artikel 82.1-82.3 i forordning nr 6/2002 ett antal hierarkiskt ordnade
anknytningskriterier, varvid det forsta dr svarandens hemvist inom unionen och det andra
svarandens driftstdlle i unionen. Om svaranden varken har hemvist eller driftstdlle i unionen
foreskrivs i forordningen behorighet grundad pa forum actoris, medan det tredje och det fjarde
anknytningskriteriet &r kidrandens hemvist eller driftstdlle i unionen. Slutligen ska talan om
intrang i sista hand (u/tima ratio) viackas vid domstol i den medlemsstat dar Europeiska unionens
immaterialrattsmyndighet (EUIPO) har sitt site.

23. Dessutom kan enligt artikel 82.5 i férordning nr 6/2002 talan om intrang dven véckas vid
domstolarna i den medlemsstat dér intrdng eller fara for intrang har forekommit. Som det
framgar av artikel 83 i forordning nr 6/2002 ér, till skillnad fran domstolar vid vilka talan har
vickts i enlighet med artikel 82.1-82.3 i denna foérordning, den domstol vid vilken talan har
vickts i enlighet med artikel 82.5 i denna forordning behorig endast i fall dér intrang eller fara for
intrang har forekommit i den medlemsstat ddr den domstol har sitt sdte vid vilken talan har
vackts.

24. Ett sadant antal hierarkiskt ordnade anknytningskriterier, vilka kompletteras av dem som
giller den medlemsstat dar intrang eller fara for intrang har forekommit, foreligger aven i
forordning (EU) 2017/1001." Den praxis som domstolen har utvecklat inom ramen fér denna
forordning, i synnerhet i domen i mélet AMS Neve m.fl, ér séledes 6verforbar pa férordning
nr 6/2002. Som det framgar av punkt 64 i nimnda dom é&r dock inte de ldsningar som valts i fraga
om behorighetsbestimmelserna nédvindigtvis tillimpliga pad de lagvalsregler som ar centrala
inom forevarande begidran om foérhandsavgorande. Eftersom domen i malet AMS Neve m.fl. inte
far tolkas pa sa sitt att den begrénsar eller infor en avgransning i forhallande till domen i malet
Nintendo.

2. Principen om lex fori processualis

25. I fraga om vilken lag som ér tillamplig pa andra pafoljder én de som anges i artikel 89.1 a—c i
forordning nr 6/2002 faststills i artikel 89.1 d i samma forordning att det ar lagen i den
medlemsstat dir intrang eller fara for intrang har forekommit, varvid det forklaras att detta ocksa
giller i fraga om bestimmelserna om internationell privatritt i denna lags. I linje hdrmed hanvisas

" Europaparlamentets och radets férordning av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1). Se i mitt forslag till
avgorande i mal AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:276, punkterna 29-32).
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i artikel 88.2 i namnda forordning med avseende pa alla fragor som inte ligger inom férordningens
tillimpningsomrade, i sin tur till lagen i den medlemsstat ddr domstolen for
gemenskapsformgivningar har sitt séte, ddaribland den vid vilken talan om intrang har vickts.

26. Inom den aktuella unionslagstiftningen ska dessa hdnvisningar, om de géller internationell
privatrétt, forstas sd, att de avser bestimmelserna i Rom II-férordningen'. I de medlemsstater
som tillimpar lagvalsreglerna i denna férordning innebér séledes hdanvisningarna i artiklarna 89 d
och 88.2 i férordning nr 6/2002 att samma nationella ratt ska tillimpas.

27. Vad avser principen om lex fori processualis ska daremot de olika delar inom forfarandet som
inte omfattas av de enhetliga bestimmelserna inom unionsrétten folja nationell lag i den
medlemsstat dir den domstol har sitt séite vid vilken en talan har véckts. " I férordning nr 6/2002
tycks denna princip vara erkédnd i dess artikel 88.3.'* Principen om lex fori processualis aterspeglas
dessutom i artikel 89.2 i samma forordning pa sa sétt att domstolen for gemenskapsformgivningar
i enlighet med sin nationella lagstiftning ska vidta sadana atgiarder som syftar till att se till att de
pafoljder som avses i artikel 89.1 i forordningen efterlevs.

28. Domen i maélet Gautzsch GrofShandel® ger anvindbara hallpunkter for avfirdande av
hypotesen att de accessoriska yrkanden som berors i det nationella malet omfattas av principen
om lex fori processualis.

29. I fraga om, for det forsta, ett yrkande om destruktion av de intrangsgérande produkterna
framgar det av domen i malet H. Gautzsch Grofihandel ' att detta omfattas av begreppet "annan
pafoljd” enligt artikel 89.1 d i forordning nr 6/2002.

30. Vad vidare betréffar yrkanden om erséttning for den skada som vallats av intrangsgorarens
verksamhet och om informationsforeliggande angaende denna verksamhet for utredning av
skadan, sa avser dessa enligt domen i malet H. Gautzsch GrofShandel' inte en pafoljd i den
mening som avses i artikel 89 i forordning nr 6/2002. Sddana yrkanden regleras dock i enlighet
med artikel 88.2 i forordningen av nationell ritt i det land dédr den domstol for
gemenskapsformgivningar vid vilken talan har vackts har sitt site.

31. Slutligen bor det enligt min uppfattning i forlingningen av resonemanget i domen i malet
H. Gautzsch Grofshandel*® forhalla sig pd samma sétt i fraga om yrkandena om 6verlimnande av
handlingar och redovisning av rikenskaper. Vad som kénnetecknar dessa yrkanden tycks inte sta
langt ifran ett yrkande om att fa information om intrangsgorarens verksamhet. Domstolen har

2 Se domen i malet Nintendo, punkt 93.

13 Se, for ett liknande resonemang, J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford University Press,
Oxford, 2011, s. 743, punkt 13.158.

14 Se, for ett liknande resonemang, P. De Miguel Asensio, Conflict of Laws and the Internet, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham,
2020, punkt 5.123. Jag vill for fullstaindighetens skull ange att artikel 88.3 i forordning nr 6/2002 — dér lex fori anges som den lag som ska
tillimpas péa de fragor som bestimmelsen omfattar — enligt en av tolkningarna inom doktrinen utgor en lex specialis i forhallande till
artikel 88.2 i denna forordning eftersom den dven omfattar procedurfrigor. Se A. Spith, "Artikel 88”, Community Design Regulation
(EC) nr 6/2002 — A Commentary, sammanstélld av Hasselblatt, G. N., C. H. Beck, Miinchen, 2015, s. 512. I frdga om tvisten i det
nationella malet 4r det inte nédvandigt att ge sig in i diskussioner i doktrinen angdende rdckvidden for artikel 88.2 i férordning
nr 6/2002. Vad som i det aktuella fallet &r av vikt dr att avgéra om de accessoriska yrkanden som berors i det nationella malet omfattas
av principen om lex fori processualis, som kommer till uttryck i artikel 88.3 i samma forordning.

5 Dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75).

¢ Se dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punkt 52).

7" Dom av den 13 februari 2014 (C-479/12, EU:C:2014:75, punkt 53).

5 Dom av den 13 februari 2014, (C-479/12, EU:C:2014:75).
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namligen i domen i malet Nintendo '’ bekraftat att de accessoriska yrkandena om 6verlamnandet
av handlingar och rikenskaper omfattas av antingen artikel 89.1 d i forordning nr 6/2002 eller av
artikel 88.2 i detsamma, varvid det i bada dessa bestimmelser hdnvisas till tillamplig nationell
lagstiftning.

32. Foljaktligen omfattas inte de accessoriska yrkanden som berdrs i det nationella malet av
principen om lex fori processualis. Det bor déarfor nu faststéllas om det i enlighet med artikel 82.5
i forordning nr 6/2002 krévs att lagvalsreglerna tillimpas i den situation dér talan har védckts vid en
domstol i en medlemsstat.

3. Tillémpning av lagvalsregler

33. For att man, nér en talan om intrang ér anhédngig vid en domstol i en medlemsstat i enlighet
med artikel 82.5 i forordning nr 6/2002, ska kunna sluta sig till att det maste vara lex fori som ar
tillamplig pa de accessoriska yrkandena maste det beaktas att det vid denna domstol inte ar fraga
om en lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-férordningen.

34. Som jag redan har angett i punkt 3 i forevarande forslag till avgérande ska namligen
lagvalsreglerna i bland annat férordning nr 6/2002 ha foretride framfor lagvalsreglerna i Rom
II-férordningen. I férordning nr 6/2002 anges dock inte nagon lagvalsregel enligt vilken det dr /ex
fori som dr tillaimplig lag i de situationer som anges i artikel 82.5 i forordningen. I motsats till vad
BMW hévdar innehaller artikel 83.2 i denna férordning inte ndgon sddan bestdmmelse. Som det
framgar av rubriken faststdlls i denna bestimmelse omfattningen av behorigheten i fraga om
intrang.

35. Nar det inte finns nagon saddan lagvalsregel ska de accessoriska yrkanden som berors i det
nationella malet i princip omfattas av den lag som anges som tillimplig i enlighet med Rom
II-férordningen, bland annat nér talan har véckts vid en domstol i en medlemsstat i enlighet med
artikel 82.5 i férordning nr 6/2002. Rom II-férordningen tillimpas emellertid endast i situationer
som innebdr lagkonflikt. For att kunna besvara den forsta fragan sa att lagvalsreglerna i denna
forordning ska tillimpas pa de berorda yrkandena bor det déarfor provas om situationen i det
nationella maélet innebar en lagkonflikt.*

a) En situation som innebdr lagkonflikt

36. I unionsritten anges inte inneborden av uttrycket "situation som innebar lagkonflikt”, vilket
anvinds for att ange tillimpningsomradena fér Rom II-férordningen respektive Rom
I-forordningen och dess foregangare, det vill siga konventionen om tillimplig lag for
avtalsforpliktelser, 6ppnad for undertecknande i Rom den 19 juni 1980.% Det forhallandet att
detta uttryck ofta anvdnds inom unionens internationella privatritt for att avgrénsa
tillampningsomradet for dess instrument &r foljden av ett vél avvigt val fran lagstiftarens sida.

¥ Punkt 47 i domen.

% Det anges visserligen i artikel 1.1 i Rom II-férordningen ocksa att den ska tillimpas pd utomobligatoriska forpliktelser pa privatréttens
omrade. Det foreligger dock i det aktuella fallet inget som tyder pa en forekomst av sddana forpliktelser.

2 EGT L 266, 1980, s. 1; svensk utgava, EGT C 15, 1997, s. 70.
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37. Att det foreligger en situation som innebar lagkonflikt dr ett inom internationell privatratt vél
etablerat villkor for att lagvalsregler ska tillimpas,* trots att den exakta inneborden av detta krav
inte tolkas enhetligt.?® Enligt den minst kontroversiella tolkningen i frdga om nationella
lagvalsregler, och om man bortser fran de nyanser som diskuteras inom doktrinen, anses detta
krav vara uppfyllt om den situation som berors ér grinsoverskridande genom att flera stater
berors och saledes, atminstone teoretiskt sett, kan falla under nationell ritt i fler &n en av dessa
stater.

38. Med avseende pa denna tolkning ska en domstol i en medlemsstat som ska tillimpa de
nationella eller traktatbaserade lagvalsregler som ar i kraft i denna medlemsstat i ett fall som det
som berors i det nationella malet, nér lagvalsreglerna i Rom II-forordningen inte ar tillimpliga,
atminstone tédnka sig mojligheten att andra lagar dn de egna édr tillimpliga. Parterna i det
nationella malet har faktiskt hemvist i olika medlemsstater. Dessutom skedde det forsta intranget
i en medlemsstat, namligen i Italien, medan féljderna av detta intrdder i en annan medlemsstat,
namligen Tyskland.

39. For att tolka uttrycket "situation som innebér lagkonflikt” i den mening som avses i Rom
II-féorordningen kan det darfor finnas skal till att peka pa de rittsliga grunderna for denna.
Unionen ska ndmligen i enlighet med artikel 61 ¢ EG, som dr en av de rittsliga grunderna for
denna forordning, och artikel 65 EG (numera artikel 67.3 respektive artikel 81 FEUF) besluta om
atgiarder pa omradet for civilrittsligt samarbete som har gréansoverskridande foljder nir sa ar
nodvindigt for att den inre marknaden ska fungera vil. De enhetliga lagvalsreglerna i Rom
II-férordningen, syftar i sig forvisso till att undanroja de hinder for att den inre marknaden ska
fungera vdl som kan f6lja av skillnaderna mellan de nationella lagstiftningarna pa omradet.*

40. Man bor for att undanroja sddana hinder ge lamplig innebord &t uttrycket “situation som
innebér lagkonflikt” i artikel 1.1 i Rom II-forordningen, i syfte att sdkerstélla att det inte ar de
nationella eller traktatbaserade lagvalsreglerna utan lagvalsreglerna i denna férordning som ar
tillampliga i alla situationer diar en domstol i en medlemsstat, pa grund av att flera medlemsstater
och tredjeldnder ar ber6rda, atminstone maste tinka sig mojligheten att andra lagar 4n den egna ar
tillampliga. Som det gors géllande i doktrinen ska foljaktligen Rom II-férordningen tillimpas i
situationer dér parterna, som i det aktuella fallet, har hemvist i olika medlemsstater* utan att ens
behova ange andra omstidndigheter av betydelse for situationen i det nationella mélet &n att det ar
gransoverskridande.

41. En siddan relevant tolkning av uttrycket ”situation som innebdr lagkonflikt” bekréftas av en
systematisk tolkning av Rom II-férordningen. Artikel 14.2 i denna foérordning avser namligen de
situationer dar 7alla omstédndigheter av betydelse for situationen vid den tidpunkt d& den

%2 Se bland annat van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, s. 240.

% I frdga om de olika tolkningarna inom doktrinen av de berérda termerna, se mitt forslag till avgorande i malet Vinyls Italia (C-54/16,
EU:C:2017:164, punkterna 97-107). Se dven Wilke, F.M., Dimensions of Coherence in EU Conlflict-of-Law Rules, Journal of Private
International Law, 2020, vol. 16, nr 1, 2020, s. 179 och 180.

#  Se, analogt, dom av den 17 oktober 2018, UD (C-393/18 PPU, EU:C:2018:835, punkterna 38—41).
% SeJ. Hornle, Internet Jurisdiction Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2021, s. 269 och 270.

% Se van Calster, G., European Private International Law, Hart Publishing, Oxford, Portland, 2016, s. 240, dér detta uttryck foérklaras pa s&
sdtt att malet maste ha nagot slags faktiskt utlandsanknytning for att en domstol ska tinka sig att det atminstone finns en mojlighet att
andra lagar dn den egna statens ska tillimpas. Se, for ett liknande resonemang, kommentaren till begiran om férhandsavgérande i
forevarande mal hos A. Kur, "Easy Is Not Always Good — The Fragmented System for Adjudication of Unitary Trade Marks and
Designs”, International Review of Intellectual Property and Competition Law, vol. 52, 2021, s. 590. Enligt den kommentaren skulle det
endast kunna anses att en tolkning enligt vilken artikel 8.2 i Rom II-forordningen inte &r tillimplig pa tvisten i det nu aktuella nationella
malet, om tvisten inte hade ndgon gransoverskridande verkan. Forfattaren anser emellertid att en sddan verkan pé tydligt sétt foreligger i
det nu aktuella fallet. Svaranden 4r ndmligen ett bolag med site i Italien och dessutom avser intrnget en rittighet som giller i hela
unionen.

8 ECLI:EU:C:2021:886



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT SZPUNAR — MAL C-421/20
AcAcia

skadevallande héndelsen intrdffade har anknytning till ett annat land &n det vars lag har valts”.
Dessa situationer omfattas saledes av forordningens tillimpningsomrade trots att det i dem
endast forekommer en enda omstdndighet som berdr en annan stat, ndmligen att det &r lagen i
denna stat som har valts. Av desto storre anledning bor saledes denna forordning vara tillamplig i
den situation som berdrs i det nationella malet diar det, som jag har redovisat i punkt 40 i
forevarande forslag till avgoérande, finns flera sédana omstdndigheter.

42. Ett konstaterande av att den situation som avses i artikel 82.5 i féorordning nr 6/2002 inte
innebér nagon lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-férordningen, eftersom
rackvidden for domstolens behorighet ar territoriellt begransad, skulle slutligen fa konsekvenser
for unionens internationella privatrétt i dess helhet, det vill sdga utéver gemenskapsformgivning,
i andra situationer dn den som foreligger i det nationella malet. Detta skulle i sak innebédra att
lagvalsreglerna inte ska tillimpas trots att de har tillkommit fér att ange tillimplig lag dven i
dessa situationer till f6ljd av att de dr gransoverskridande.

43. Det ovanndmnda forhéllandet skulle ndmligen for det forsta gora det mojligt for enskilda
personer att kringgd lagvalsreglerna inom unionens internationella privatrétt och undvika att den
lag tillimpas som enligt dessa regler ska vara tillimplig. Det skulle racka med att pé ett konstlat
satt bryta upp en tvist for att ge denna en begrédnsad territoriell rackvidd eller for att samla de
omtvistade yrkandena inom en enda medlemsstat. Om, {or att fullfélja resonemanget, en domstol
i en medlemsstat i enlighet med de processrittsliga bestaimmelser som foljer av lex fori, kan inrikta
forfarandet pa omstandigheterna i just denna medlemsstat skulle det bli tillatet for denna att inte
tillampa lagvalsreglerna inom unionens internationella privatrétt.

44. Dessutom skulle lagvalsreglerna inom unionens internationella privatritt inte heller vara
tillampliga pa utomobligatoriska forpliktelser i situationer dédr i enlighet med forordning
nr 1215/2012 — som endast ér tillimplig pa réttstvister som har nagon form av anknytning till ett
annat land” — en domstol i en medlemsstat, i enlighet med EU-domstolens praxis, dr behorig
endast att prova sddan skada som villats i denna medlemsstat.*

45. Artikel 1.1 i Rom II-férordningen samt artiklarna 88.2 och 89.1 d i féorordning nr 6/2002 ska
dérfor tolkas pa s sitt att det, om en domstol i en medlemsstat vid vilken talan om intrang har
vickts i enlighet med artikel 825 i denna forordning av en innehavare av en
gemenskapsformgivning med driftstille i denna medlemsstat mot en intrdngsgérare med
driftstdlle i en annan medlemsstat, vilken avser saluféring och utslappande av berérda produkter
pa marknaden i den forsta medlemsstaten, foreligger en situation som innebér lagkonflikt i den
mening som avses i artikel 1.1 i Rom II-férordningen, vilket ddrmed innebdr att artikel 8.2 i
denna forordning anger vilken lag som ska vara tillimplig pa accessoriska yrkanden som har
anknytning till den medlemsstaten.

46. Med de argument som framlagts av BMW, vilka framfor allt avser den &ndamalsenliga verkan
av artikel 82.5 i forordning nr 6/2002, kan det inte ifrdgasittas att denna tolkning &r valgrundad.

7 Se punkt 2 i forevarande forslag till avgérande.

# Se, sdrskilt, mojliga fall som domstolen angav i dom av den 21 maj 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335, punkt 55),
och dom av den 21 december 2016, Concurrence (C-618/15, EU:C:2016:976, punkt 31).
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b) Andamadlsenlig verkan av artikel 82.5 i férordning nr 6/2002

47. BMW hiavdar att tillimpning av en annan lag &n lex fori i de situationer som anges i
artikel 82.5 i férordning nr 6/2002 skulle minska den d&ndamalsenliga verkan av den alternativa
behoriga domstol som faststills i denna bestammelse.

48. Jag anser att denna tolkning skulle dventyra den dndamalsenliga verkan av lagvalsreglerna i
Rom II-férordningen® och dessutom betvivlar jag att den skulle sdkerstilla andamalsenlig verkan
for artikel 82.5 i forordning nr 6/2002.

49. Genom att i artikel 82.5 i forordning nr 6/2002 ange en alternativ behorig domstol tillater
namligen unionslagstiftaren, for det forsta, innehavaren av en gemenskapsformgivning att, om
denne sd onskar, vicka riktade talan dér var och en giller intrang som forekommit i en enda
medlemsstat.*

50. EU-domstolen fann i domen i malet AMS Neve m.fl. att den dndamalsenliga verkan av en
motsvarande bestimmelse som géllde ett EU-varumarke ér att det finns en behorig domstol som
alternativ till den domstol som annars skulle vara behorig, det vill siga den domstol som ar
behorig i fraga om den ort dir svaranden har sin hemvist. For att sorja for att denna bestimmelse
far dndamalsenlig verkan tolkade EU-domstolen den s3, att den inte far leda till samma resultat
som en bestimmelse dér behorig domstol for den ort ddr svaranden har hemvist anges.?*' Det
synsdtt som domstolen sidlunda anlade Overensstimmer med dess praxis avseende unionens
internationella privatratt. Domstolen hade namligen i ett prejudikatbildande avgérande avseende
konventionen av den 27 september 1968 om domstols behorighet och om verkstillighet av domar
pa privatrattens omrade* tillampat samma logik vid tolkningen av en bestimmelse om alternativ
behorig domstol for talan avseende skadestand utanfor avtalsféorhallanden. *

51. Att det finns en alternativ behorig domstol vid vilken en innehavare av en
gemenskapsformgivning effektivt kan aberopa sina rdttigheter far dock inte forvixlas med
mojligheten att noga utvdlja den lag som ska vara tillaimplig pa accessoriska yrkanden som
framstills inom ramen for en talan om intrang.** Om unionslagstiftaren i de situationer som
avses i artikel 82.5 i férordning nr 6/2002 hade velat sdkerstilla 6verensstimmelse i fraga om
behorig domstol och tillimplig lag, i likhet med bestimmelserna inom internationell privatratt i
arvsfragor,® eller, sa som denne delvis har gjort i fraga om underhallsskyldighet,*® sorja for ett
indirekt val av tillamplig lag i sadana situationer, hade denne gjort detta uttryckligen.

»  Se punkt 42 i forevarande forslag till avgérande.

% Se, analogt, domen i mélet AMS Neve m.fl., punkterna 42 och 63.

3t Domen i malet AMS Neve m.fl., punkterna 49-52.

2 EGT L 299, 1972, s. 32.

% Dom av den 30 november 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, punkt 20; svensk specialutgiva, volym III, s. 209).

3 Se, for ett liknande resonemang, E. Rosati, "Targeting Accepted as a Criterion to Establish International Jurisdiciton in Online EU Trade
Mark Infringement Cases”, Journal of Intellectual Property Law & Practice, vol. 14, nr 12, 2019, s. 927, ddr inriktningen tycks ligga vid
forekomst av alternativ behorig domstol vid vilken en innehavare av en gemenskapsformgivning kan aberopa sina rittigheter och gor
atskillnad mellan detta och saken i den talan som denne innehavare kan vécka vid denna behériga domstol. Efter att forst ha inriktat sig
pé forekomsten av en alternativ behorig domstol forklarar forfattaren foljande: “For att en kirande pa ett dndamalsenligt sdtt ska kunna
aberopa [artikel 82.5 i forordning nr 6/2002] — och for att det ska vara virt for kiranden att vicka talan i en viss medlemsstat — skulle det
niamligen vara nddvéndigt att visa inte endast att svaranden har handlat i den medlemsstaten genom att sétta iging den process som
ledde till visningen pa internet, utan &ven att den aktuella verksamheten kan anses ha riktat sig till konsumenter i just den
medlemsstaten.”

% Se mitt forslag till avgérande i mélet Oberle (C-20/17, EU:C:2018:89, punkt 104).

% Se mitt forslag till avgorande i malet KP (C-83/17, EU:C:2018:46, punkterna 77-79).
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52. For det andra kan inte det argument som framfors av BMW vinna bifall, enligt vilket ingen
annan lag dn lex fori ska tillimpas i en annan medlemsstat inom ett forfarande vid en domstol
som &r behorig i enlighet med artikel 82.5 i forordning nr 6/2002 — och, ndrmare bestamt,
domstolen i den medlemsstat dér det forsta intranget skedde — eftersom tillimpning av denna lag
medfor en risk. BMW hédvdar att tillimpningen av ndmnda lag dels skulle mojliggora for
intrangsgoraren att som tillimplig lag, i frdga om accessoriska yrkanden, i enlighet med
artikel 8.2 i Rom II-férordningen vélja en lag som ger innehavaren av en formgivning en ldgre
skyddsniva, dels skulle detta allmidnt sett medféra kostsamma expertutlitanden och en
betydande fordrojning inom forfarandet.

53. Det bor framhaéllas att sddana "risker” foljer av sjédlva systematiken i forordning nr 6/2002 och
framstar sarskilt tydligt vid domstolar som ar behoriga i enlighet med artikel 82.1-82.3 i
forordning nr 6/2002. Enligt artikel 8.2 i Rom II-férordningen ska dessa domstolar om inget
annat foreskrivs utan territoriell begransning i fraga om réckvidden for sin behorighet tillimpa
lagen i den medlemsstat dir det forsta intranget skedde. Av samma skél kan inte de argument
vinna bifall med vilka BMW gor gillande att tillimpningen av lex fori garanterar optimal
forutsdagbarhet och rittssikerhet samt en rimlig avviagning mellan parternas intressen.

54. Genom att hivda att tillimpningen vid en domstol vid vilken talan har vickts i enlighet med
artikel 82.5 i forordning nr 6/2002 av en annan lag dn lex fori skulle dventyra den dndamalsenliga
verkan av alternativ behorig domstol forefaller, for det tredje, BMW bortse fran att denna
forordning innehaller bestimmelser som unionslagstiftaren har ansett vara nodviandiga for att
sakerstilla en innehavare av en gemenskapsformgivning effektivt kan dberopa sina rittigheter vid
de domstolar som ér tillgdngliga fér denne. Som det anges i skal 22 till den ndmnda forordningen
bor atgirder for att sdkerstélla utovandet av dessa rattigheter regleras i nationell lagstiftning och
det dr darféor nodvandigt att foreskriva vissa grundldggande, enhetliga péféljder i alla
medlemsstater. Ddrigenom tillits medlemsstaternas domstolar genom artikel 89.1 a i samma
forordning att forbjuda svaranden ”att fortsatta de handlingar som innebar intrang eller fara for
intrang i  gemenskapsformgivningen”.  Dessutom  har  unionslagstiftaren = genom
direktiv 2004/48/EG? till viss del harmoniserat de atgirder, forfaranden och sanktioner som
kravs for att sdkerstélla skyddet for industriella rattigheter, sidana som dem som ges genom
forordning nr 6/2002.

55. Till sist och for det fjarde kan BMW inte heller vinna framgang med sitt argument att den
dndamalsenliga verkan av artikel 82.5 i férordning nr 6/2002 kan dventyras, framfor allt nédr en
innehavare av en gemenskapsformgivning skyndsamt maste aberopa sina rittigheter, bland annat
inom ett interimistiskt forfarande. Genom detta argument tycks BMW bortse fran att
behorigheten for en domstol for gemenskapsformgivningar i en medlemsstat vad géller beslut om
interimistiska atgdrder, inklusive skyddsétgérder, i princip inte tas upp i artikel 82 i denna
forordning utan i 90.1 i densamma. Enligt sistndimnda bestammelse kan denna domstol besluta
om de interimistiska atgédrder, inklusive skyddsatgédrder, som foreskrivs i den medlemsstatens
lagstiftning i fraga om nationell gemenskapsformgivning. Genom artikel 90.1 i forordning
nr 6/2002 kompletteras salunda forteckningen 6ver de bestimmelser i denna férordning som ger
uttryck for principen om lex fori processualis.®® Trots att interimistiska atgédrder, inklusive
skyddsatgirder, omfattas av denna princip dr de dessutom foremal fér harmonisering genom
artikel 9 i direktiv 2004/48.

7 Europaparlamentets och ridets direktiv av den 29 april 2004 om sékerstéllande av skyddet for immateriella réttigheter (EUT L 157, 2004,
s. 45).

% Se punkt 27 i férevarande forslag till avgérande.
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56. Utan att det paverkar ovanstdende anmérkningar, vilka sérskilt giller den dndamalsenliga
verkan av artikel 82.5 i férordning nr 6/2002, vidhaller jag den beddmning som jag gjort i
punkt 45 i forevarande forslag till avgorande.

B. Den andra tolkningsfrdagan

57. Genom sin andra fraga, vilken endast stills i hiandelse av att den forsta fragan, sd som jag
foreslar, besvaras nekande vill den hdnskjutande domstolen fa klarhet i huruvida artikel 8.2 i Rom
II-forordningen ska tolkas pa sa sitt att begreppet "land dér intranget skedde”, i den mening som
har avses, i fraga om faststillandet av tillamplig lag enligt denna bestimmelse hénfor sig till den
medlemsstat i vilken de konsumenter befinner sig till vilka internetbaserad reklam riktar sig och
ddr produkter har slippts ut pa marknaden vilka utgdr ett intrang i réttigheterna for
gemenskapsformgivning i enlighet med artikel 19 i férordning nr 6/2002, nir den talan som
vicks i denna medlemsstat endast avser saluféring och utsléppande av berorda produkter pa
marknaden och nar den reklam som ligger till grund for saluféringen har utformats i en annan
medlemsstat.

58. Den andra fragan giller om man i fréga om faststillandet av vilken lag som ér tillamplig pa de
accessoriska yrkanden som berdrs i det nationella malet bor tillimpa tolkningen av begreppet
"land dar intranget skedde” i domen i mélet Nintendo. Alternativet skulle vara att man vid
tolkningen av detta begrepp bor stodja sig pa den tolkning som gjorts i fraga om domstols
behorighet i domen i malet AMS Neve m.fl. med avseende pé begreppet den medlemsstat dar
intrang eller fara for intrang har férekommit. Det hénvisas i den andra fragan till detta alternativ.

59. De som har yttrat sig i forevarande mal har hdr olika uppfattningar. I likhet med den
hinskjutande domstolen uttalar sig kommissionen for tillimpning av tolkningen i domen i malet
Nintendo, vilket enligt denna institution, skulle innebdra att italiensk rétt ska tillimpas pa de
accessoriska yrkandena i det nationella malet. BMW anser att man, om den tolkningsfragan
besvaras nekande, bor stodja sig pa tolkningen i domen i malet AMS Neve m.fl. och tillimpa tysk
rétt pa dessa yrkanden.

60. For att ta stillning till denna fraga maste det for det forsta provas vilken innebord uttalandet i
domen i mélet Nintendo om "en situation dér flera olika intrangshandlingar ..., vilka har utforts i
olika medlemsstater, gors gédllande mot en och samma svarande” har, och, eventuellt,* huruvida
tolkningen i den domen dven &r tillamplig pa andra situationer. For det andra maste det provas i
vilken man tolkningen av artikel 8.2 i Rom II-férordningen bor vigledas av en dnskan att undvika
tillampning av lagen i ett tredjeland.

1. Domen i madlet Nintendo

61. Utgangspunkten for det resonemang som domstolen lagt till grund for sin tolkning i domen i
malet Nintendo ar konstaterandet i punkt 99 i denna dom att mal rérande intrdng i immateriella
rattigheter ’synnerligen komplicerade, eftersom det ofta hdnder att flera intrangshandlingar gors
gillande mot en och samma svarande, vilket medfor att flera platser skulle kunna utgora relevant
anknytningspunkt — sasom plats dér skadan har uppkommit — i syfte att faststdlla vilken lag som
ska tillimpas. Detta &r sarskilt fallet nér det, saisom framgar av punkt 103 i domen, ror sig om
situationer dar flera olika intrdngshandlingar vilka forekommit i olika medlemsstater gors

* For den hédndelse att det i det nu aktuella fallet inte ror sig om en sddan situation.
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gillande mot en och samma svarande. Under sddana forhédllanden ska enligt EU-domstolen en
nationell domstol, for att inte behova tillampa flera olika lagar, tolka begreppet "land dér intranget
skedde” i enlighet med artikel 8.2 i Rom II-férordningen, dér det hanvisas till den ”plats déar den
forsta handling som utgor intrang eller fara for intrang har utférts och som ligger till grund for
det kritiserade handlandet” .

62. Domstolen forklarade ndrmare bestimt i detta forsta steg i punkt 103 i domen i malet
Nintendo att man, i en situation dér flera olika intrdngshandlingar gors géllande mot en och
samma svarande bestdende i begreppet anvindning, i den mening som avses i artikel 19.1 i
forordning nr 6/2002, vilka har utforts i olika medlemsstater, vid faststdllande av den
skadevallande héndelsen inte ska hénfora sig till var och en av de kritiserade handlingarna utan
gora en overgripande bedomning av nimnda svarandes handlande i syfte att faststdlla den plats
dér nimnda svarande har utfort den forsta handling som utgor intrang eller fara for intrang och
som ligger till grund for det kritiserade handlandet.

63. I sina klarligganden for faststillandet av var det forsta intranget skedde gjorde dock
domstolen i punkt 103 i ndmnda dom, i ett andra steg, avskilt fran det foregdende och endast
hir,* atskillnad mellan de situationer déar en aktor pa en webbplats har salufort produkter som
gor intrang pa de rittigheter som ges genom gemenskapsformgivningen och situationer dir en
aktor later transportera produkter som pastas medfora intrdng i immateriella réttigheter till en
annan medlemsstat én den dar denne har hemvist med hjélp av ett utomstaende foretag.

64. Det foljer hdrav att hanvisningen i punkt 103 i domen i mélet Nintendo till en "situation dar
flera olika intrangshandlingar gors gillande mot en och samma svarande” inte, i enlighet med
resonemanget i denna dom, giller ett fall dir intrangshandlingarna utgér olika former av
“anvandning” i den mening som avses i artikel 19.1 i férordning nr 6/2002 som skett i flera
medlemsstater, utan ett fall ddr flera olika intrangshandlingar vilka utgér samma form av
“anvdndning” har forekommit i olika medlemsstater.

65. Saledes infinner sig fragan huruvida det ror sig om flera intrangshandlingar som utgér samma
form av "anviandning”, vilka i enlighet med punkt 103 i domen i malet Nintendo har forekommit i
olika medlemsstater, nér det kritiserade handlandet, sasom i forevarande fall, bestar i saluféring
riktad till konsumenter som befinner sig i en medlemsstat (Tyskland) samt i utsldippande av
produkter pa marknaden i denna medlemsstat och i att den reklam pa internet som utgor
grunden for denna saluféring och detta utslippande pd marknaden har utformats i en annan
medlemsstat (Italien).

66. Kommissionen hiavdar att denna fraga bor besvaras jakande. Den anser i sak att det ror sig om
flera intrangshandlingar som férekommit i olika medlemsstater dven vid saluféring pa internet av
produkter som utgor intrang i immateriella réttigheter, och dven om den domstol vid vilken talan
har vickts har behorighet endast i friga om intrangshandlingarna i en enda medlemsstat.

% EU-domstolen frangick dérigenom den tolkning som gjorts av den nationella domstolen i forsta instans i det mal gav upphov till begdran

om forhandsavgorande i malet Nintendo. I det mélet hade forstainstansdomstolen ansett att tillimplig ratt var “lagen i det land déar
intranget skett” och forklarat att det i det aktuella fallet rorde sig om tysk, Osterrikisk och fransk ritt. Se domen i malet Nintendo,
punkt 28.

# Se punkterna 106 och 109 i domen i mélet Nintendo. Se dven Azzi, T., "Tribunal compétent et loi applicable en matiére de contrefagon
de dessins et modeles communautaires”, Revue critique de droit international privé, nr 4, 2018, s. 847, dér det tycks konstateras en
motségelse mellan de ovanndmnda punkterna i domen och punkt 103 i denna.
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67. Denna tolkning har foresprikare inom doktrinen. Dessa anser med utgangspunkt i
territorialitetsprincipen att det helt enkelt inte &r mojligt att en “skada” som utgdrs av intrang i
en immateriell réattighet kan ha vallats i ett land utan att en "skadevallande hdndelse” som utgors
av en intrangshandling ocksa har intraffat dir, eftersom dessa bada foreteelser nodvéandigtvis
sammanfaller i fraga om det territorium dér de tilldrar sig.** I en situation som den som berors i
forevarande fall foreligger minst tva intrangshandlingar som har utforts i tva olika medlemsstater.

68. Denna tolkning bekriftas ocksd genom domen i malet AMS Neve m.fl., dir domstolen i
punkt 64 hénvisar till domen i malet Nintendo.

69. Genom att hdnvisa till domen i malet Nintendo har domstolen i den férsta meningen i denna
punkt i domen i mélet AMS Neve m.fl. visserligen forklarat att ”[d]et [i enlighet med artikel 8.2 i
Rom II-férordningen] kan visa sig vara nodvandigt att faststélla tillamplig lag nér en intrangstalan
— som vickts vid behorig domstol avseende intrang som skett i varje medlemsstat — avser olika
intrangshandlingar som skett i olika medlemsstater”. Detta kan i princip fora tankarna till att
tolkningen i domen i malet Nintendo inte géller de situationer dédr en domstol vid vilken talan
har vickts i enlighet med artikel 82.5 i férordning nr 6/2002 ar behorig endast i fraga om intrang
som har forekommit, eller dar fara for intrang har forekommit, i den medlemsstat dar domstolen
har sitt séte.

70. Emellertid beskriver denna utsaga endast den rattstvist som gav upphov till begdran om
forhandsavgorande i malet Nintendo utan att ddrmed utesluta en tillimpning av tolkningen i
domen i malet Nintendo i de situationer som anges i artikel 82.5 i forordning nr 6/2002.

71. Av an storre betydelse ar EU-domstolens forklaring i punkt 64 i domen i malet AMS Neve
m.fl. att "[f]6r att domstolen i ett sddant fall [**] inte ska behova tillimpa flera lagar ska bara ett av
dessa intrang — det vill sédga det ursprungliga intrdnget — identifieras sisom det som avgor vilken
lag som ska tillimpas i malet”. Det foljer darav att det forsta intranget (utlosningen av forfarandet
for uppladdning pé internet av saluforingen) i fraga om de kritiserade handlanden som &ar féremal
for domen i malet Nintendo, och sdrskilt att pa internet saluféra produkter som pastas vara
intrangsprodukter, utgér en av dessa intrangshandlingar. Med undantag av denna forsta
intrdngshandling har de oOvriga intrangshandlingarna i ett sddant fall forekommit i de
medlemsstater dir de konsumenter befinner sig for vilka berord webbplats ér tillgénglig.

72. Det bor saledes slés fast att det i det aktuella fallet i fraga om faststédllandet av tillamplig lag i
enlighet med artikel 8.2 i Rom II-forordningen, under det forhallandet att det kritiserade
handlandet utgors av ett saluférande riktat till konsumenter som befinner sig i en medlemsstat
(Tyskland) samt av ett utslippande av produkter pa marknaden i denna medlemsstat, och dar
den reklam pa internet som ligger till grund for saluféringen och utslappandet pa marknaden har
utformats i en annan medlemsstat (Italien), forekommer minst tvd intrangshandlingar, en i
Tyskland och en i Italien.

73. I enlighet med tolkningen i domen i mélet Nintendo bor det for att undvika att den domstol
vid vilken talan har vickts maste tillimpa ett flertal olika lagar anses att en enda
intrangshandling, ndmligen den forsta, ligger till grund for valet av vilken lag som ska tillimpas
pa tvisten dven i fraga om faststillandet av vilken lag som ér tillimplig pa de accessoriska

2 Se A. Kur, anfort arbete, s. 588.

# Se punkt 69 i forevarande forslag till avgérande: "Nir en intrdngstalan — som vickts vid behorig domstol avseende intrang som skett i
varje medlemsstat — avser olika intrdng som skett i olika medlemsstater ” (forsta meningen i punkt 64 i domen i malet AMS Neve m.fl.).
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yrkandena i det nationella malet. Med beaktande av punkt 108 i ndmnda dom utgors det forsta
intranget av utlosandet av forfarandet for uppladdning pa internet av saluféringen genom en
aktor pa den webbplats som tillhor denne.

74. Artikel 8.2 i Rom II-forordningen ska séledes tolkas pa sa sitt att i fraga om faststdllande av
vilken lag som ér tillimplig pa accessoriska yrkanden som framstéllts inom ramen f6r en sadan
talan om intrdng, ska begreppet "land dar intrdnget skedde”, i den mening som avses i denna
bestammelse, anses avse det land dir den forsta handling som utgdr intrang har utférts och som
ligger till grund for det kritiserade handlandet.

75. Nagon annan bedomning féranleds inte av de argument som gér ut pa att visa att tolkningen i
domen i malet Nintendo, nér det ror sig om en svarande som har driftstélle i ett tredjeland, kan
innebdra att det &r lagen i ett tredjeland som forklaras tillamplig i alla frdgor som inte omfattas av
férordning nr 6/2002.

2. Det fall ddiir svaranden har driftstdlle i ett tredjeland

76. Inom de diskussioner som har forts inom forfarandet vid domstolen samt inom
diskussionerna i doktrinen har uppmaérksamheten varit inriktad pa konsekvenserna av tolkningen
i domen i malet Nintendo i fraga om det fall diar det forsta intrang som ligger till grund for det
kritiserade handlandet sker i ett tredjeland. Det tycks som att asikten att tolkningen i denna inte
ar tillamplig pa de situationer som avses i artikel 82.5 i férordning nr 6/2002, vilka har utformats
inom ramen for de diskussioner som forts, i synnerhet motiveras av en onskan att undvika
tillampning av lagen i ett tredjeland.

77. En tolkning av artikel 8.2 i Rom II-férordningen pa sa sétt, att det vid faststdllande av vilken
lag som ér tillaimplig pa de accessoriska yrkanden som inges vid en domstol vid vilken talan har
vickts i enlighet med artikel 82.5 i forordning nr 6/2002, alltid &r lex fori som ska tillimpas, och
att den andra fragan dérfor ska besvaras jakande, skulle dock inte i andra sammanhang én de som
foreligger i forevarande begiran om forhandsavgorande 1osa det kvarstdende problemet med
saluforing av aktorer med driftstdlle i ett tredjeland av produkter som utgoér intrang i
immateriella rattigheter som géller i hela gemenskapen och med internetbaserad reklam for dessa.

78. Aktorer med driftstélle i ett tredjeland kan ndmligen i princip stéllas till svars vid domstolarna
i den stat diar en kidrande har sin hemvist inom unionen eller, i andra hand, dir denne har sitt
driftstille inom samma territorium eller, i tredje hand, vid domstolar med sdte i samma stat dar
EUIPO har sitt sate. *

79. Dels skulle i sddana situationer behdrigheten fér en domstol vid vilken en talan om intrang har
vackts inte omfatta bara en medlemsstat. Dessutom skulle malet d4, i enlighet med formuleringen
i punkt 103 i domen i mélet Nintendo, gélla flera intrangshandlingar. Det skulle saledes i princip
saknas skal att inte tillampa tolkningen i denna dom pa sa sétt att det blir lagen i ett tredjeland som
anges som tillaimplig pa accessoriska yrkanden som framstillts inom ramen f6r en talan om
intrang.

80. Dels maste innehavaren av en gemenskapsformgivning for att kunna aberopa lagen i en

medlemsstat, nér det giller accessoriska yrkanden som framstillts inom ramen for en talan om
intrang, anhdngiggora sin talan vid de domstolar som avses i artikel 82.5 i férordning nr 6/2002.

# Se punkt 22 i forevarande forslag till avgérande.
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Dessutom maste innehavaren for att kunna aberopa en sadan lag och anséka om skydd i hela
unionen anhéngiggora talan vid domstolar i samtliga medlemsstater. Detta resultat forefaller foga
tillfredsstallande med tanke pa férordningens systematik samt med beaktande av den territoriella
rickvidden for de rattigheter som tillkommer innehavaren av en gemenskapsformgivning, som
giller i hela gemenskapen och i princip omfattar hela unionen.

81. Nar nu detta har redovisats ska det papekas att det i artikel 3 i Rom II-férordningen visserligen
foreskrivs att den lag som ar tillimplig enligt denna férordning ska tillimpas &ven om den inte ar
lagen i en medlemsstat.

82. En tillampning av lagen i ett tredjeland for att komplettera unionsférordningen med avseende
pa en immateriell rattighet som galler i hela gemenskapen kan dock ge upphov till tvivel.

83. De rittigheter som tillkommer innehavaren av en gemenskapsformgivning enligt férordning
nr 6/2002 har en geografisk rdckvidd som i princip omfattar hela unionen, inom vilken
gemenskapsformgivningar atnjuter ett enhetligt skydd och far enhetlig réttsverkan.* Ett intrang i
en immateriell rittighet inom gemenskapen i den mening som avses i artikel 8.2 i Rom
II-férordningen kan séaledes inte foreligga i ett land som inte erkdnner denna réttighet. Denna
tolkning grundar sig pa dverviganden som kan fora tankarna till 6vervigandena i doktrinen
angdende sammanfall av ett intrang i en immateriell rdttighet och en skadevallande hiandelse som
utgérs av en intrangshandling.* Dessutom &r det endast medlemsstaterna som berdrs av
harmoniseringen genom direktiv 2004/48 i fraga om de atgérder, férfaranden och sanktioner som
kravs for att sdkerstélla skyddet for de immateriella réttigheter som ges bland annat i féorordning
nr 6/2002.

84. Om den reklam pa internet som ligger till grund for saluforingen och utslippandet pa
marknaden har utformats i ett annat tredjeland kan denna séledes inte utgora ett "land dér
intrdnget skedde” i den mening som avses i artikel 8.2 i Rom II-férordningen. Vad géller
faststéillande av tillimplig lag i enlighet med denna bestimmelse bor hdnsyn endast tas till
lagarna i de medlemsstater dar de konsumenter befinner sig till vilka internetbaserad reklam
riktar sig och dér de berorda produkterna har sldppts ut pa marknaden. Till skillnad fran andra
lagvalsregler i denna forordning anges saledes genom kriteriet i artikel 8.2 endast lagarna i
medlemsstaterna som tillaimpliga. Denna lagvalsregel foreligger emellertid inte i ett réttsligt
vakuum och bor tolkas i jimférelse med forordningarna om immateriella rattigheter som galler i
hela gemenskapen vilka atnjuter ett enhetligt skydd och far enhetlig rittsverkan i hela unionen.

85. Visserligen kan denna tolkning medféra att flera olika lagar kan tjdna som tillimplig lag i
enlighet med artikel 8.2 i Rom II-forordningen. For att slippa tillimpa olika lagar bor man,
atminstone, forsoka att faststélla vad som utgor ett forsta eller avgorande intrang inom unionen.

% Se i domen i malet Nintendo, punkt 59.

% Se punkt 67 i forevarande forslag till avgérande. Se dven Kur, A., Maunsbach, U., "Choice of Law and Intellectual Property Rights”, Oslo
Law Review, vol. 6, nr 1, 2019, dar det framfors att nér ett forsta intrang i den mening som avses i domen i malet Nintendo har skett i ett
tredjeland som inte skyddar gemenskapsformgivning talar principen om lex loci protectionis, som i stor utstrickning tillimpas inom
international privatrdtt med avseende pd immateriella rittigheter, emot att lagen i detta tredjeland ska tillimpas pa accessoriska
yrkanden som framstillts inom ramen for en talan om intrang. P. De Miguel Asensio, anfort arbete, punkt 5.128, uttalar sig mer
kategoriskt och forklarar att det med hinsyn till den funktion som artikel 8.2 i Rom II-férordningen har och det ssmmanhang dér denna
forekommer forefaller oemotsigligt att det i kraft av denna bestimmelse ar lagen i en medlemsstat som ska tillimpas pé alla fragor som
inte ligger inom tillimpningsomradet for forordning nr 6/2002.
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86. Samtidigt som man bekriftar tillkortakommandena i den tolkning som gjorts i domen i malet
Nintendo gors inom samma tankegang i doktrinen gillande att det, om det forsta intranget i den
mening som avses i domen har skett i ett tredjeland, skulle vara mojligt att inte tillimpa ratten i
denna stat, utan lagen i en av de medlemsstater dér intrdnget har haft en inverkan eller ocksa
lagen i en medlemsstat dir det foreligger ett ndra samband med intrdnget i immateriella
rattigheter.”

87. Utan att det péaverkar ovanstdende kompletterande anmirkningar, vidhaller jag den
bedomning som jag gjort i punkt 74 i forevarande forslag till avgorande.

VI. Forslag till avgorande

88. Av ovan anforda skal foreslar jag att EU-domstolen ska besvara de tolkningsfragor som stéllts
av Oberlandesgericht Diisseldorf (Regionala 6verdomstolen i Diisseldorf, Tyskland) pa foljande
satt:

1) Artikel 1.1 i Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007
om tillamplig lag for utomobligatoriska forpliktelser (Rom II) och artiklarna 88.2 och 89.1 d i
radets forordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning ska
tolkas pa sa sdtt att det, om en domstol i en medlemsstat vid vilken talan om intrang har
vickts i enlighet med artikel 82.5 i den sistndimnda férordningen av en innehavare av en
gemenskapsformgivning med driftstidlle i denna medlemsstat mot en intrangsgoérare med
driftstélle i en annan medlemsstat, som avser saluféring och utslappande pa marknaden i den
forstnimnda medlemsstaten av de berérda produkterna, foreligger en situation som innebér
lagkonflikt i den mening som avses i artikel 1.1 i férordning nr 864/2007, vilket ddirmed
innebér att artikel 8.2 i denna forordning anger vilken lag som ér tillimplig pa accessoriska
yrkanden som har anknytning till den medlemsstaten.

2) Artikel 8.2 i forordning nr 864/2007 ska tolkas pa sa sitt att i friga om faststillande av vilken
lag som dr tillamplig pa accessoriska yrkanden som framstillts inom ramen for en sadan talan
om intrang, ska begreppet "land dir intrdnget skedde”, i den mening som avses i denna
bestdmmelse, anses avse det land dar den forsta handling som utgor intrang har utforts och
som ligger till grund for det kritiserade handlandet.

¥ Se P. De Miguel Asensio, anfort arbete, punkt 5.128. Se, for ett liknande resonemang, dven A. Kur, anfort arbete, s. 591. Forfattaren tycks
emellertid hir inte helt utesluta att flera lagar tillimpas.
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