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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (forsta avdelningen)

den 16 juli 2015*

"Begéran om férhandsavgorande — Civilrittsligt samarbete — Férordning nr 44/2001 —
Erkdnnande och verkstillighet av domar — Skal for avslag — Asidoséttande av grunderna for
rattsordningen (ordre public) i den stat ddr domen gors gillande — Dom som har meddelats av en
domstol i en annan medlemsstat och som strider mot unionens varumaérkesratt —

Direktiv 2004/48/EG — Skydd for immateriella rattigheter — Kostnader for forfarandet”

I mal C-681/13,

angdende en begidran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstdlld av Hoge Raad der
Nederlanden (Nederlanderna) genom beslut av den 20 december 2013, som inkom till domstolen den
23 december 2013, i malet

Diageo Brands BV

mot

Simiramida-04 EOOD,

meddelar

DOMSTOLEN (forsta avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden A. Tizzano samt domarna S. Rodin, E. Levits, M. Berger
(referent) och F. Biltgen,

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: forste handlaggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga forfarandet och férhandlingen den 9 december 2014,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Diageo Brands BV, genom F. Vermeulen, C. Gielen och A. Verschuur, advocaten,

— Simiramida-04 EOOD, genom S. Todorova Zhelyazkova, advokat, samt genom M. Gerritsen och
A. Gieske, advocaten,

— Tysklands regering, genom T. Henze och ]. Kemper, bada i egenskap av ombud,

— Lettlands regering, genom I. Kalnin$ och I. Nesterova, bada i egenskap av ombud,

* Rattegangssprak: nederlédndska.
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— Europeiska kommissionen, genom A.-M. Rouchaud-Joét och G. Wils, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 3 mars 2015 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 34 led 1 i radets forordning (EG)
nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behorighet och om erkédnnande och verkstallighet
av domar pa privatriattens omrade (EGT L 12, 2001, s. 1) och artikel 14 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sikerstillande av skyddet for immateriella
rattigheter (EUT L 157, s. 45).

Begédran har framstillts i ett mal mellan Diageo Brands BV (nedan kallat Diageo Brands) och
Simiramida-04 EOOD (nedan kallat Simiramida) avseende skadestaind som yrkats av Simiramida for

den skada som dsamkats bolaget pa grund av det beslag som verkstillts pa ansokan av Diageo Brands
av varor avsedda for Simiramida.

Tillampliga bestimmelser

Forordning nr 44/2001

Det anges i skél 16 i férordning nr 44/2001 att "[d]et dmsesidiga fortroendet mellan de réttsvardande
myndigheterna i [Europeiska unionen] gor det berittigat att automatiskt erkdnna en dom som har
meddelats i en medlemsstat utan att nagot ytterligare forfarande behover tillgripas, utom nér
erkdnnandet &r tvistigt”.

Kapitel III i forordningen, men rubriken “Erkdnnande och verkstillighet” &dr indelat i tre avsnitt.
Avsnitt 1, med rubriken "Erkdnnande” bestar bland annat av artiklarna 33, 34 och 36.

Artikel 33.1 i forordning (EG) nr 44/2001 har foljande lydelse:

"En dom som har meddelats i en medlemsstat skall erkidnnas i de andra medlemsstaterna utan att
nagot sarskilt forfarande behover anlitas.”

Enligt artikel 34 i forordningen géller foljande:
"En dom ska inte erkdnnas om

1) ett erkdnnande uppenbart strider mot grunderna for rattsordningen (ordre public) i den
medlemsstat ddr domen gors géllande,

I artikel 36 i forordningen foreskrivs foljande:

"En utlandsk dom fér aldrig omprovas i sak.”
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Direktiv 89/104/EEG

Radets forsta direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndirmningen av medlemsstaternas
varumarkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgdva, omrade 13, volym 17, s. 178), i dess
lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet av den 2 maj 1992 (EGT L 1,
1994, s. 3) (nedan kallat direktiv 89/104) upphévdes genom Europaparlamentets och radets
direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar
(kodifierad version) (EUT L 299, s. 25). Med hénsyn till tidpunkten for omstédndigheterna i malet ar
direktiv 89/104 fortfarande tillampligt i det nationella malet.

I artikel 5.1 a i direktivet foreskrevs foljande:

1. Det registrerade varumdrket ger innehavaren en ensamritt. Innehavaren har rétt att férhindra
tredje man, som inte har hans tillstand, att i néringsverksamhet anvinda

a) tecken som ér identiska med varumirket med avseende pa de varor och tjanster som é&r identiska
med dem for vilka varumarket ar registrerat,

3. Bla. kan foljande forbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras forpackning.

b) Att utbjuda varor till forsédljning, marknadsfora dem eller lagra dem for dessa d@ndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjdnster under tecknet.

¢) Att importera eller exportera varor under tecknet.

I artikel 7.1 i direktiv 89/104, med rubriken "Konsumtion av de rittigheter som dr knutna till ett
varumairke”, stadgades foljande:

"Ett varumirke ger inte innehavaren rétt att forbjuda anvindningen av varumaérket for varor som av
innehavaren eller med hans samtycke har forts ut pa marknaden under varumairket i en avtalsslutande
part [inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet].”

Direktiv 2004/18

I skal 10 i direktiv 2004/48 anges att syftet med detta dr att tillndrma medlemsstaternas lagstiftningar
"for att uppnad en hog, likvardig och enhetlig skyddsniva for immateriella rattigheter pa den inre
marknaden.”

I skal 22 i direktivet preciseras att bland de atgdrder som medlemsstaterna ska tillhandahélla "ar [det]
vidare nodvandigt att tillhandahalla interimistiska atgérder som gor det mojligt att omedelbart stoppa
ett intrdng utan att invénta ett avgorande i huvudfragan ... och tillracklig sikerhet skall stillas for att
tiacka svarandens kostnader och skada om ansokan senare visar sig vara ogrundad.”

Artikel 1 i direktiv 2004/48 anger att direktivet géller "atgérder, forfaranden och sanktioner som ar

nodvandiga for att sakerstélla skyddet for immateriella rattigheter” genom att precisera att enligt denna
artikel avser begreppet “immateriella réttigheter” dven "industriella réttigheter”.
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I artikel 2.1 i direktivet ska de atgérder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i direktivet vara
tillampliga "vid varje intrang i de immateriella réttigheter som foljer av gemenskapsritten och/eller
den berérda medlemsstatens nationella ratt”.

Enligt 3.2 i direktiv 2004/48 ska de atgirder, forfaranden och sanktioner som ar nodviandiga for att
sakerstilla skyddet for de immateriella réttigheter som medlemsstaterna ska anta vara “effektiva,
proportionella och avskriackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer
och sa att missbruk inte sker.”

Enligt artikel 7.1 i direktiv 2004/48 ska darfor medlemsstaterna se till att de behoriga rittsliga
myndigheterna under vissa forutsdttningar "far besluta om omedelbara och effektiva interimistiska
atgirder for att sdkra relevant bevisning om det pastddda intranget”. I samma bestimmelse preciseras
att sddana atgdrder kan inbegripa “beslag av varorna”. Enligt artikel 9.1 b i direktivet ska
medlemsstaterna se till att de behoriga rittsliga myndigheterna pa sokandens begiran far "besluta om
beslag eller Overlimnande av varor som misstinks goéra intrang i en immateriell réttighet”. I
artiklarna 7.4 och 9.7 i direktivet foreskrivs att ” om det i efterhand konstateras att det inte forelag
nagot intrang eller hot om intrdng i en immateriell réttighet ” ska rattsliga myndigheter ha befogenhet
att ”pa begéran av svaranden forordna om att sokanden skall betala lamplig erséttning till svaranden
for skada som har orsakats av dessa atgérder.”

Vad betriffar kostnader for forfarandet foreskrivs foljande i artikel 14 i samma direktiv:
"Medlemsstaterna skall se till att rimliga och proportionerliga kostnader for forfarandet och andra

kostnader som har dsamkats den vinnande parten, i allménhet ersitts av den forlorande parten om det
inte &r oskaligt.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Diageo Brands, som har sitt site i Amsterdam (Nederldnderna) ar innehavare av varumérket Johnny
Wealker. Bolaget salufér whisky av detta mérke i Bulgarien genom en lokal importér med ensamritt.

Simiramida ar ett bolag med sdte i Varna (Bulgarien) som salufor alkoholhaltiga drycker.

Den 31 december 2007 anldnde en container med 12096 flaskor whisky av mirket Johnny Walker,
adresserad till Simiramida, till hamnen i Varna fran Georgien.

Diageo Brands ansag att importen till Bulgarien av detta parti flaskor utan bolagets medgivande
utgjorde intrang i dess varumiérke och ansokte och beviljades genom beslut av den 12 mars 2008
tillstand av Sofiyski gradski sad (domstolen i staden Sofia, Bulgarien) att beslagta det aktuella partiet.

Efter 6verklagande av Simiramida upphdvde Sofiyski apelativen sad (6verrdtten i Sofia) den 9 maj 2008
detta beslut.

Genom domar av den 30 december 2008 och den 24 mars 2009 avvisade Varhoven kasatsionen sad
(Hogsta domstolen) Diageo Brands 6verklagande pa formella grunder.

Den 9 april 2009 hidvdes det beslag av partiet whiskyflaskor som hade foretagits pa ansékan av Diageo
Brands.

I malet rorande huvudsaken mellan Diageo Brands och Simiramida for intrang i Diageo Brands
varumirke ogillade Sofiyski gradski sad i dom av den 11 januari 2010 Diageo Brands yrkanden.
Niamnda domstol fann att det framgar av ett tolkningsbeslut av Varhoven kasatsionen sad av den
15 juni 2009 att import av varor till Bulgarien som med varumérkesinnehavarens samtycke slappts ut
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pa marknaden utanfér Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) inte utgér intrang i
varumaérkesrattigheterna. Sofiyski gradski sad ansag sig bunden av detta tolkningsbeslut enligt bulgarisk
ratt.

Diageo Brands overklagade inte denna dom fran Sofiyski gradski sad av den 11 januari 2010, vilken
ddrmed vann laga kraft.

I det nationella malet har Simiramida yrkat att nederlindsk domstol ska forplikta Diageo Brands att
utge i skadestind for den skada som Simiramida péstod sig ha lidit till f6ljd av det beslag som hade
verkstéllts pa ansokan av Diageo Brands. Bolaget uppskattade skadan till mer dn 10 miljoner euro.
Simiramida har grundat sitt yrkande pa att Sofiyski gradski sad i domen av den 11 januari 2010
konstaterade att beslaget var olagligt. Till sitt forsvar gjorde Diageo Brands géllande att denna dom
inte kan erkénnas i Nederldnderna av det skilet att den uppenbarligen strider mot grunderna for den
nederldndska réttsordningen (ordre public) i den mening som avses i artikel 34 led 1 i férordning
nr 44/2001. Sofiyski gradski sad hade gjort en uppenbart felaktig tillimpning av unionsritten genom
att stodja sig pa det tolkningsbeslut — som i sig var felaktigt — som Varhoven kasatsionen sad hade
fattat den 15 juni 2009 i strid med sin skyldighet att begéira forhandsavgorande enligt artikel 267
FEUF.

Rechtbank Amsterdam (domstolen i Amsterdam) godtog i dom av den 2 mars 2011 Diageo Brands
resonemang och limnade Simiramidas yrkande utan bifall.

Efter overklagande av Simiramida &ndrade Gerechtshof te Amsterdam (Gverrdtten i Amsterdam)
genom dom av den 5 juni 2012 domen av Rechtbank Amsterdam och fann att Sofiyski gradski sads
dom av den 11 januari 2010 skulle erkédnnas i Nederlinderna, men provade inte skadestandsyrkandet.

Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden (Hogsta domstolen), vid vilken Diageo
Brands hade overklagat beslutet av Gerechtshof te Amsterdam, att vilandeforklara malet och stilla
foljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ska artikel 34 led 1 i forordning (EG) nr 44/2001 tolkas sa, att denna grund for att végra erkdnna
en dom dven avser fall dir domen fran domstolen i ursprungsmedlemsstaten pa ett uppenbart sétt
strider mot unionsritten, och nimnda domstol inser detta?

2 a) Ska artikel 34 led 1 i férordning (EG) nr 44/2001 tolkas sa, att ett dberopande av denna grund for
att vigra erkdnnandet en dom hindras av den omstandigheten att den part som &beropar grunden,
i den medlemsstat dir domen meddelades, har underlatit att anvinda de réttsmedel som parten
hade till sitt forfogande?

2 b) Om frdga 2 a ska besvaras jakande, blir svaret annorlunda om anvindningen av réttsmedel i
ursprungsmedlemsstaten hade varit meningslost, eftersom det finns anledning att anta att detta
inte skulle ha lett till en annan utgang?

3) Ska artikel 14 i direktiv 2004/48 tolkas sa, att denna bestimmelse dven omfattar parternas
kostnader for en skadestindstalan i en medlemsstat, om talan och svaromélet avser svarandens
pastadda skadestandsansvar for de beslag och de underrittelser som skickats for att sakerstilla
skyddet for sin varumairkesritt i en annan medlemsstat, och att fragan diarmed uppkommer
huruvida en dom i den sistndmnda medlemsstaten ska erkdnnas i den forstndmnda
medlemsstaten?”
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Provning av yrkandet att det muntliga forfarandet ska aterupptas

Den muntliga delen av forfarandet avslutades den 3 mars 2015 efter det att generaladvokaten hade
foredragit sitt forslag till avgérande. Diageo Brands yrkade att det muntliga forfarandet skulle
aterupptas i skrivelse av den 6 mars 2015, vilken inkom till domstolens kansli den 20 mars 2015.

Till stod for sitt yrkande gjorde Diageo Brands i forsta hand géllande att generaladvokaten, i punkt 27
och foljande punkter i sitt forslag till avgorande, ifragasatt exaktheten hos de premisser som Hoge Raad
der Nederlanden hade lagt till grund for sitt beslut att begidra forhandsavgorande, det vill sidga dels
huruvida det framgar att det tolkningsbeslut som Varhoven kasatsionen sad lamnade den 15 juni 2009
och som bekréftades i ett andra beslut av den 26 april 2012 samt domen fran Sofiyski gradski sad utgor
ett uppenbart och avsiktligt asidosattande av en grundlédggande princip i unionsratten, dels huruvida ett
rattsmedel vid Varhoven kasatsionen var meningslost for Diageo Brands. Enligt Diageo Brands, fér den
hiandelse domstolen skulle finna att exaktheten hos dessa premisser fortfarande kan avhandlas mellan
parterna, ska detta meningsutbyte uppfylla kraven enligt den grundldggande principen om ett
kontradiktoriskt forfarande i artikel 6 Europeiska konventionen om skydd for de maénskliga
rattigheterna och de grundldggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950, samt
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundlaggande réttigheterna.

Diageo Brands har i andra hand gjort gillande att bolaget inte har beretts tillfille att yttra sig dver vissa
inlagor som Europeiska kommissionen gav in vid férhandlingen.

Domstolen erinrar i det avseendet om att den enligt artikel 83 i rittegangsreglerna efter att ha hort
generaladvokaten far besluta att den muntliga delen av forfarandet ska aterupptas, bland annat om
domstolen anser att den inte har tillracklig kinnedom om omsténdigheterna i malet, eller om en part,
efter det att den muntliga delen av forfarandet har avslutats, har lagt fram en ny omstédndighet som kan
ha ett avgorande inflytande pa malets utgang, eller om maélet ska avgoras pa grundval av ett argument
som inte har avhandlats mellan parterna eller de berorda som avses i artikel 23 i stadgan for
Europeiska unionens domstol (se dom kommissionen/Parker Hannifin Manufacturing och
Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punkt 27 och dir angiven réttspraxis).

I forevarande fall anser domstolen att den, efter att ha hort generaladvokaten, har tillracklig kdnnedom
om omstindigheterna for att avgora malet och att detta inte behdver avgoras pa grundval av argument
som inte har avhandlats mellan parterna. Premisserna bakom den héinskjutande domstolens
resonemang, till vilka Diageo Brands har hédnvisat, har ndmligen behandlats och blivit foremal for ett
kontradiktoriskt forfarande under férhandlingen.

Vad betriffar de handlingar som kommissionen lade fram vid forhandlingen konstaterar domstolen att
dessa inte har diarieforts och att de inte utgor en del av processmaterialet.

Domstolen erinrar om att enligt artikel 252 andra stycket FEUF &r det generaladvokatens roll att
offentligt och fullstindigt opartiskt och oavhingigt ligga fram motiverade yttranden i de mal dér
dennes deltagande &r erforderligt i enlighet med stadgan for Europeiska unionens domstol. Domstolen
ar varken bunden av generaladvokatens forslag till avgorande eller av den motivering som ligger till
grund for forslaget (se dom kommissionen/Parker Hannifin Manufacturing och Parker-Hannifin,
C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punkt 29 och dér angiven rittspraxis).

Yrkandet om att det muntliga forfarandet ska aterupptas ska foljaktligen ldmnas utan bifall.
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Provning av tolkningsfragorna

Den forsta och den andra fragan

Den hénskjutande domstolen 6nskar med sina fragor, som ska provas gemensamt, fa klarhet i huruvida
den omstdndigheten att en dom som meddelats av en domstol i en medlemsstat uppenbart strider mot
unionsriatten och har meddelats i strid med processuella garantier utgor ett skl for att vigra
erkdnnande enligt artikel 34 led 1 i forordning nr 44/2001. Den hénskjutande domstolen vill dven fa
klarhet i huruvida i ett sddant sammanhang domstolen i den medlemsstat dir domen gors gillande
ska beakta att den person som motsitter sig erkdnnande inte har anvént de rdttsmedel som foreskrivs
i ursprungsmedlemsstatens lagstiftning.

Inledande synpunkter

Domstolen erinrar inledningsvis om att principen om 6msesidigt fortroende mellan medlemsstaterna,
som dr av grundliggande betydelse i unionsritten, innebér, sarskilt ndr det giller omradet med frihet,
sakerhet och rittvisa, att varje medlemsstat, utom under exceptionella omstindigheter, ska anse att
ovriga medlemsstater iakttar unionsritten, och sdrskilt, de grundliggande rattigheter som erkanns i
unionsritten (se, for ett liknande resonemang, yttrande 2/13, EU:C:2014:2454, punkt 191 och dér
angiven réttspraxis). Sasom framgéar av skédl 16 i forordning nr 44/2001 vilar bestimmelserna om
erkinnande och verkstillighet i denna forordning pa ett Omsesidigt fortroende mellan de
rattsvardande myndigheterna i unionen. Ett sddant fortroende forutsétter att de domar som har
meddelats i en medlemsstat erkdnns automatiskt i en annan medlemsstat (se dom flyLAL-Lithuanian
Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punkt 45).

Artikel 34 i forordning nr 44/2001, som anger de skdl som kan anforas mot erkdnnandet av en dom,
ska tolkas restriktivt, eftersom den utgor ett hinder for genomforandet av ett av de grundliggande
malen med denna férordning. For bestimmelsen om ordre public i artikel 34 led 1 i forordningen
giller ndrmare bestdamt att den endast ska tillimpas i undantagsfall (se dom Apostolides, C-420/07,
EU:C:2009:271, punkt 55 och dér angiven réttspraxis).

Det foljer av fast rdttspraxis att dven om det i princip star medlemsstaterna fritt att, med stod av
forbehallet i artikel 34 led 1 i forordning nr 44/2001, i enlighet med sina nationella virderingar
bestimma vilka krav som grunderna for deras rattsordning stéller, omfattas granserna for begreppet
ordre public av tolkningen av férordning nr 44/2001. Aven om det inte dr domstolens uppgift att
definiera vad som utgor ordre public i en medlemsstat, ankommer det pa domstolen att kontrollera
granserna inom vilka en domstol i en medlemsstat kan tillimpa detta begrepp for att inte erkédnna en
dom frdn en annan medlemsstat (se dom flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319,
punkt 47 och dér angiven réttspraxis).

Domstolen erinrar hirvidlag om att eftersom en omproévning i sak av den utlindska domen inte &r
tillaten, foreskrivs, i artikel 36 i férordning nr 44/2001, ett forbud fér domstolen i den stat dar domen
gors gillande att védgra erkdnna eller verkstélla denna dom av det enda skilet att den rattsregel som har
tillimpats av domstolen i ursprungsstaten skiljer sig fran den bestimmelse som skulle ha tillimpats av
domstolen i den stat dir domen gors gillande, om malet hade anhidngiggjorts dar. Inte heller far
domstolen i den stat dir domen gors gillande kontrollera om domstolen i ursprungsstaten har gjort
en riktig réttslig bedomning och en riktig bedomning av de faktiska omstidndigheterna (se dom
flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punkt 48 och dér angiven réttspraxis).

Ett aberopande av bestimmelsen om ordre public i artikel 34 led 1 i férordning nr 44/2001 kommer i
fraga endast i det fall da erkdnnandet eller verkstilligheten av den dom som har meddelats i en annan
medlemsstat pa ett icke godtagbart sitt skulle innebdra en konflikt med réttsordningen i den stat dédr
domen gors gillande, genom att krinka en grundldggande princip. For att inte forbudet mot en
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omprovning i sak av den utlindska domen ska éasidosdttas maste krankningen innebéra ett uppenbart
asidosédttande av en réttsregel som anses vara av grundlidggande betydelse i réttsordningen i den stat
ddr domen gors gillande eller av en réttighet som anses vara en grundlidggande réttighet i denna
rattsordning (se dom flyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, punkt 49 och dér angiven
rttspraxis).

Det ar mot bakgrund av dessa skil som domstolen ska prova huruvida de omsténdigheter som angetts
av den hénskjutande domstolen édr av sadant slag att det kan fastslas att ett erkinnande av domen fran
Sofiyski gradski sad av den 11 januari 2010 utgor ett uppenbart asidosédttande av grunderna for den
nederldndska réttsordningen i den mening som avses i artikel 34 led 1 i férordning nr 44/2001.

Dessa omstidndigheter avser ett asidosédttande i domen av en materiell rittsregel samt ett asidosittande,
under det forfarande som ledde fram till domen, av processuella garantier.

Asidosittande av den materiella rittsregeln i artikel 5 i direktiv 89/104

I det nationella malet utgadr den hanskjutande domstolen fran premissen att Sofiyski gradski sad har
gjort en uppenbart felaktig tillimpning av artikel 5.3 i direktiv 89/104, ndr den i sin dom av den
11 januari 2010 fann att import till Bulgarien av varor som slippts ut pd marknaden utanfor
EES-omradet med varumérkesinnehavarens samtycke inte utgor ett intrdng i varumérkesinnehavarens
rattigheter.

Harvidlag ska forst erinras om att den omstidndigheten att det uppenbara fel som pastas ha begatts av
domstolen i ursprungsstaten, sasom dr fallet i det nationella malet, avser en unionsbestimmelse och
inte en regel i nationell ritt inte dndrar forutsdttningarna for att aberopa bestimmelsen om grunderna
for rittsordningen, i den mening som avses i artikel 34 led 1 i forordning nr 44/2001. Det dr ndmligen
den nationella domstolens uppgift att sékerstélla att skyddet for rattigheter som tillerkénns av unionens
rattsordning dr lika effektivt som skyddet for réttigheter som tillerkdnns av den nationella
rattsordningen (se, for ett liknande resonemang, dom Renault, C-38/98, EU:C:2000:225, punkt 32).

Domstolen erinrar hdrefter om att domstolen i den stat dir domen gors gillande inte, utan att
ifrdgasitta syftet med forordning nr 44/2001, far vagra att erkdnna en dom som har meddelats i en
annan medlemsstat, enbart av det skilet att den anser att den nationella rétten eller unionsritten har
tillampats felaktigt i den aktuella domen. Det finns tviartom anledning att i sddana fall anse att
enskilda ges en tillricklig garanti genom de rédttsmedel som finns i varje medlemsstat, kompletterade
av mojligheten att begéra forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF (se, for ett liknande resonemang,
dom Apostolides, C-420/07, EU:C:2009:271, punkt 60 och dir angiven réttspraxis).

Bestaimmelsen om ordre public kan i sadana fall endast komma i fraga om den felaktiga
rattstillimpningen innebér att ett erkdnnande av domen i den stat diar den gors gillande skulle
innebdra ett uppenbart asidosittande av en rdttsregel av grundliggande betydelse i unionens
rattsordning och saledes i den medlemsstatens réttsordning.

Sasom generaladvokaten har pépekat i punkt 52 i sitt forslag till avgérande ingar den materiella
bestimmelse som &r aktuell i det nationella malet, det vill sdga artikel 5.3 i direktiv 89/104, i ett
minimiharmoniseringsdirektiv, vars syfte ar att delvis tillndirma medlemsstaternas inbordes olika
lagstiftningar om varumirken. Aven om det #r riktigt att ett iakttagande av de rittigheter for
varumérkesinnehavaren som foreskrivs i artikel 5 i detta direktiv samt en korrekt tillimpning av
bestimmelserna i artikel 7 om konsumtion av dessa rittigheter har en direkt inverkan pa den inre
marknadens funktion, gar det inte att av detta dra slutsatsen att ett felaktigt genomforande av dessa
bestimmelser pa ett icke godtagbart sitt strider mot unionens rdttsordning genom att krédnka en
grundldggande princip i denna rittsordning.
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Domstolen anser tvirtom att enbart den omstédndigheten att den dom som Sofiyski gradski sad
meddelade den 11 januari 2010 enligt domstolen i den stat dir domen gors géllande ar behéftad med
ett fel avseende tillimpningen — pa omstdndigheterna i det nationella malet — av de i direktiv 89/104
foreskrivna bestaimmelserna om varumarkesinnehavarens réttigheter, inte kan motivera att den domen
inte ska erkdnnas i den stat ddr den gors gillande, da detta fel inte utgor ett asidosdttande av en
bestimmelse av grundldggande betydelse i unionens rattsordning och séledes i réttordningen i den
stat dar domen gors géllande.

Asidosittande av processuella garantier

Den hénskjutande domstolen har i detta mal understrukit att det fel som, enligt nimnda domstol,
begatts av Sofiyski gradski sad har sitt upphov i tolkningsbeslutet fréan Varhoven kasatsionen sad av den
15 juni 2009, i vilket sistndmnda domstol gjorde en uppenbart felaktig tolkning av artikel 5.3 i
direktiv 89/104, som emellertid var bindande f6r underinstanserna. Den hénskjutande domstolen har
tillfogat att Varhoven kasatsionen sad med storsta sannolikhet var medveten om att tolkningen var
uppenbart felaktig, da flera av denna domstols ledamdter genom att anfora skiljaktig mening gav
uttryck for att de inte var eniga i denna tolkning.

Det ska hirvidlag papekas att enbart den omstindigheten att, i Overensstimmelse med gillande
bulgarisk processritt, flera ledaméter av Varhoven kasatsionen sad har framfort en skiljaktig mening i
det aktuella tolkningsbeslutet inte kan anses utgora bevis for en avsiktlig vilja hos majoriteten av
ledamoterna att asidosdtta unionsritten, utan ska betraktas som ett atersken av den legitima
diskussionen vid provningen av en komplex juridisk fraga.

Domstolen erinrar for 6vrigt om att kommissionen, i sitt skriftliga yttrande till domstolen, har papekat
att den i ett fordragsbrottsforfarande som den inlett mot Republiken Bulgarien har prévat huruvida
tolkningsbesluten fran Varhoven kasatsionen sad av den 15 juni 2009 och den 26 april 2012 var
forenliga med unionsritten. Kommissionen har tillfogat att den vid denna prévning har kommit fram
till att de bada besluten var forenliga med unionsritten och att den har lagt ned
fordragsbrottsforfarandet.

Dessa skillnader i bedomning, vilka det inte ankommer pa domstolen att prova i detta mal, visar i vart
fall att Varhoven Lkasatsionen sad inte kan ldggas till last att uppenbart ha &sidosatt en
unionsbestimmelse i unionsrétten och att ha alagt underinstanserna detta asidoséttande.

Den hinskjutande domstolen har angett att Diageo Brands fortfarande gor gillande att bulgariska
domstolar har &sidosatt principen om samarbete mellan nationella domstolar och EU-domstolen, en
princip som enligt Diageo Brands innebér en skyldighet att begira forhandsavgorande och som ar ett
konkret uttryck for principen om lojalt samarbete mellan medlemsstaterna i artikel 4.3 FEU.

Domstolen erinrar hiarvidlag om att Sofiyski gradski sad, som har meddelat den dom betriffande vilken
det ansokts om erkdnnande, ér en domstol i forsta instans, mot vars avgoranden det finns rattsmedel
enligt nationell lagstiftning. Saledes har nimnda domstol mdjlighet, men &r inte skyldig, att begira
forhandsavgorande hos EU-domstolen enligt artikel 267 andra stycket FEUF.

Det ska i detta avseende dérefter papekas att det system som har inrdttats genom artikel 267 FEUF for
att sakerstilla att unionsrétten tolkas pa ett enhetligt sétt i medlemsstaterna innebér att det inréttas ett
direkt samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna genom ett forfarande i vilket
parterna inte tar nagra som helst initiativ. Begidran om forhandsavgorande vilar sdlunda pa en dialog
mellan domstolar. Denna dialog kommer till stdnd uteslutande genom att den nationella domstolen
bedomer relevansen och behovet av att en sadan begiran hanskjuts (dom Kelly, C-104/10,
EU:C:2011/506, punkterna 62 och 63 och dir angiven réttspraxis).
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Harav foljer att d&ven om det antas att fragan hur artikel 5.3 i direktiv 89/104 ska tolkas hade vickts vid
Sofiyski gradski sad var den domstolen inte skyldig att begidra att EU-domstolen meddelande
forhandsavgorande angaende den fragan.

Enligt de upplysningar som domstolen tagit del av, kunde den dom som meddelades av Sofiyski gradski
sad den 11 januari 2010 6verklagas till hogre instans, och avgorandet déar kunde sedan i forekommande
fall, 6verklagas till Varhoven kasatsionen sad.

Det framgar emellertid av beslutet om hénskjutande att Diageo Brands inte mot nimnda dom har
anvint samtliga riattsmedel som stod till bolagets forfogande enligt nationell ratt. Diageo Brands har
motiverat sin underlatenhet att handla med att anvdndningen av réattsmedel skulle ha varit meningslos
dd detta inte skulle ha medfort att hogre instanser meddelade en dom med annat innehéll. Den
hanskjutande domstolen anser att detta pastaende inte helt saknar grund.

Domstolen erinrar pa denna punkt, sasom har papekats i punkt 40 i denna dom, att den ordning med
erkdnnande och verkstdllighet som foreskrivs i forordning nr 44/2001 vilar pa det omsesidiga
fortroendet mellan de rittsvardande myndigheterna i unionen. Det é&r detta fortroende som
medlemsstaterna 0msesidigt visar varandras réttssystem och domstolar som gor det mojligt att — vid
en felaktig tillimpning av nationell ritt eller av unionsritten — anse att det system med réittsmedel
som tillhandahalls i varje medlemsstat, kompletterat med mojligheten att begira forhandsavgorande i
artikel 267 FEUF, ger enskilda ett tillrickligt skydd (se ovan i punkt 49 i denna dom).

Harav foljer att forordning nr 44/2001 ska tolkas sd, att bestimmelsen vilar pa den grundldggande
tanken att enskilda i princip ska anvdmda samtliga tillgéngliga rattsmedel i ursprungsmedlemsstaten.
Sasom generaladvokaten har papekat i punkt 64 i sitt forslag till avgorande ska enskilda anvdnda
samtliga tillgdngliga rdttsmedel i den medlemsstaten for att pa forhand forhindra ett &sidosattande av
grunderna for réttsordningen, savida inte sdrskilda omstandigheter gor det alltfor svart eller omdijligt
att anvidnda rittsmedlen i ursprungsmedlemsstaten. Denna regel ar desto mer motiverad nédr det
pastadda asidoséttandet av grunderna for rattsordningen dr en foljd av ett pastatt asidosittande av
unionsratten, sasom i det nationella malet.

Vad betriffar de omstindigheter som har aberopats av Diageo Brands i det nationella malet som
motivering for att bolaget avstod fran att anvinda de réattsmedel som stod till dess forfogande erinrar
domstolen forst om att det framgar av handlingarna att det inte kan uteslutas att Sofiyski gradski sad i
sin dom av den 11 januari 2010 har gjort en felaktig tolkning av Varhoven kasatsionen sads
tolkningsbeslut av den 15 juni 2009. Hade Diageo Brands &verklagat beslutet skulle
appellationsdomstolen ha kunnat ritta till ett eventuellt fel. Sistnimnda domstol hade hursomhelst
mojlighet, om den hyste tvivel om huruvida den rittsliga bedomning som gjorts av Varhoven
kasatsionen sad var korrekt, att hanskjuta en tolkningsfriga till EU-domstolen avseende den
unionsratt som berdrs av denna bedomning (se, for ett liknande resonemang, dom Elchinov,
C-173/09, EU:C:2010:581, punkt 27).

Om ett 6verklagande dérefter hade gjorts till Varhoven kasatsionen sad skulle den domstolen, i
egenskap av domstol mot vars avgoranden det inte finns nigot riattsmedel enligt nationell lagstiftning,
i den mening som avses i artikel 267 tredje stycket FEUF, i princip ha varit skyldig att fora fragan om
tolkningen av direktiv 89/104 vidare till EU-domstolen (se, for ett liknande resonemang, dom Kobler,
C-224/01, EU:C:2003:513, punkt 35). En omotiverad underlatenhet av ndimnda domstol att uppfylla
denna skyldighet skulle kunna medféra skadestandsskyldighet for Republiken Bulgarien i
overensstaimmelse med de regler som domstolen hirvidlag har faststdllt i sin praxis (dom Kobler,
C-224/01, EU:C:2003:513, punkterna 50 och 59).
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Under saddana omstdndigheter har inte bulgariska domstolar uppenbart asidosatt principen om
samarbete mellan nationella domstolar och EU-domstolen. Diageo Brands har inte heller berévats det
skydd som sidkerstdlls genom det system med réattsmedel som denna medlemsstat tillhandahaller,
vilket kompletteras med mojligheten att begdra forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF.

Med beaktande av samtliga ovan ndmnda skil ska den forsta och den andra fragan besvaras enligt
foljande. Artikel 34 led 1 i forordning nr 44/2001 ska tolkas sa, att den omstdndigheten att en dom
som har meddelats i en medlemsstat strider mot unionsriatten motiverar inte att den domen inte
erkdnns i en annan medlemsstat av det skilet att den strider mot grunderna for rittsordningen i
sistnamnda stat, da den felaktiga rittstillimpning som aberopats inte utgér ett uppenbart
asidosdttande av en rittsregel som anses vara av grundldggande betydelse i unionens réttsordning och
saledes i réttsordningen i den medlemsstar dir domen gors géllande eller ett uppenbart asidoséttande
av en rittighet som erkidnts som grundlédggande i ndmnda réttsordningar. Sa ar inte fallet i fraga om
en felaktig tillimpning av en bestimmelse sdsom artikel 5.3 i direktiv 89/104.

Niar domstolen i den stat diar domen gors gillande kontrollerar huruvida det foreligger ett uppenbart
asidosédttande av grunderna for réittsordningen i den staten, ska den beakta att enskilda maste anvanda
samtliga tillgdngliga rdttsmedel i ursprungsmedlemsstaten for att pa forhand forhindra ett sadant
asidosdttande, savida inte sdrskilda omstdndigheter gor det alltfor svart eller omdjligt att anvanda
rattsmedlen i den medlemsstaten.

Den tredje fragan

Den hinskjutande domstolen oOnskar med denna fraga fa klarhet i huruvida artikel 14 i
direktiv 2004/48, enligt vilken den part som tappar malet som huvudregel ska ersdtta vinnande parts
kostnader, ska tolkas sd, att den é&r tillimplig pa kostnader for forfarandet som parterna haft i
anledning av en skadestandstalan, vilken véckts i en medlemsstat i syfte att erhalla ersdttning till foljd
av ett beslag som verkstillts i en annan medlemsstat, vilket skett for att forhindra ett intrang i en
immateriell rattighet, nar det i skadestandsmalet uppkommer en fraga om erkdnnande av en dom som
meddelats i denna andra medlemsstat och i vilken det slagits fast att beslaget var omotiverat.

For att besvara denna fraga maste det avgoras huruvida det nationella malet omfattas av
tillampningsomradet for direktiv 2004/48.

Sasom framgar av skal 10 ar syftet med direktiv 2004/48 att tillndirma medlemsstaternas lagstiftningar
for att uppna en hog, likviardig och enhetlig skyddsniva for immateriella réttigheter pa den inre
marknaden.

Enligt artikel 1 géller direktiv 2004/48 de atgirder, forfaranden och sanktioner som &r nédvandiga for
att sdkerstilla skyddet for immateriella rattigheter. I artikel 2.1 preciseras att de atgérder, forfaranden
och sanktioner som foreskrivs i detta direktiv ska vara tillimpliga vid varje intrang i dessa rattigheter
som foljer av unionsritten och/eller den berdrda medlemsstatens nationella ritt.

Domstolen har redan slagit fast att bestaimmelserna i direktiv 2004/48 inte syftar till att reglera samtliga
aspekter av immaterialrdtten utan endast dem som avser dels efterlevnaden av immaterialrattsskyddet,
dels intrang i detta skydd, genom att foreskriva effektiva rattsmedel for att hindra, fa att upphora eller
atgirda samtliga immaterialrittsintrang (se dom ACI Adam BV mfl, C-435/12, EU:C:2014:254,
punkt 61 och dér angiven réttspraxis).

Det framgér att de atgdrder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i direktiv 2004/48 samt de
raittsmedel som ska sdkerstdlla skyddet for de immateriella rattigheterna kompletteras med
mojligheten att viacka skadestandstalan, en mojlighet som har ett ndra samband med namnda atgéarder,
forfaranden och sanktioner. Medan artiklarna 7.1 och 9.1 i direktivet sérskilt foreskriver
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sakerhetsatgirder och interimistiska atgdrder i syfte att hindra ett omedelbart forestaende
immaterialréttsintrang, vilket bland annat kan inbegripa beslag av de varor som kan innebdra intrang i
en sadan rattighet, foreskriver artiklarna 7.4 och 9.7 i direktivet atgérder som mojliggor for svaranden
att fa ersdttning om det i efterhand konstateras att det inte forelag nagot intrang i en immateriell
rattighet. Det framgér av skal 22 i samma direktiv att dessa atgdrder utgor garantier som lagstiftaren
har ansett vara nodvindiga som motvikt till de snabba och verksamma interimistiska atgarder som
lagstiftaren har foreskrivit.

I forevarande fall utgor forfarandet i det nationella malet — vars syfte ar att erhalla erséttning for den
skada som orsakats av ett beslag som beslutats av rittsliga myndigheter i en medlemsstat i syfte att
hindra ett omedelbart forestdende immaterialrittsintrang, vilket senare havts av samma myndigheter
da det inte visats att nagot intrang forelag — en konsekvens av den talan som vickts av innehavaren
av den immateriella réttigheten for att fa till stand en interimistisk atgdrd i syfte att hindra ett
eventuellt intrang i innehavarens rétt, utan att behdva invdnta ett avgorande i sak. En sadan
skadestandstalan motsvarar de garantier som foreskrivs i direktiv 2004/48 till forman for svaranden
som motvikt till vidtagandet av en interimistisk atgédrd som paverkat dennes intressen.

Hérav foljer att forfarandet i det nationella malet omfattas av tillimpningsomradet for direktiv 2004/48.

Domstolen har redan slagit fast, avseende artikel 14 i direktiv 2004/48, att denna bestdmmelse syftar till
att hoja skyddsnivan for immateriella réttigheter, genom att forhindra att en skadelidande part
avskricks fran att vdcka talan vid domstol for att skydda sina rittigheter (se dom Realchemie
Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punkt 48).

Med beaktande av detta syfte och den breda och allmdnna formuleringen i artikel 14 i direktiv 2004/48,
som hédnvisar till "kostnader som har asamkats den vinnande parten” och "den forlorande parten” utan
att precisera eller faststdlla granserna for hur det forfarande ska se ut som bestimmelsen ér tillimplig
pa finner domstolen att den é&r tillimplig pa kostnader i samtliga forfaranden som omfattas av
direktivets tillimpningsomrade.

I det nationella malet saknar den omstdndigheten att bedomningen av om det berérda beslaget var
motiverat eller omotiverat viacker fragan om erkdnnande eller inte av en dom som meddelats i en
annan medlemsstat betydelse. En sadan fraga dr ndmligen underordnad och éndrar inte saken.

Mot bakgrund av samtliga ovan angivna skél ska den tredje fragan besvaras enligt foljande. Artikel 14 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den ér tillimplig pa de kostnader for forfarandet som parterna har
haft i samband med en skadestindstalan som har véckts i en medlemsstat for att erhalla erséttning till
foljd av ett beslag som verkstillts i en annan medlemsstat — vars syfte var att forhindra ett intrdng i en
immateriell rattighet — nédr det inom ramen for denna skadestandstalan uppkommer en fraga om
erkdnnande av en dom som har meddelats i denna andra medlemsstat och i vilken det fastslas att
beslaget var omotiverat.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hénskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersdttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (forsta avdelningen) f6ljande:

1) Artikel 34 led 1 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols
behorighet och om erkidnnande och verkstillighet av domar pa privatrittens omrade ska
tolkas sa, att den omstindigheten att en dom som har meddelats i en medlemsstat strider
mot unionsritten motiverar inte att den domen inte erkidnns i en annan medlemsstat av det
skilet att den strider mot grunderna for riattsordningen i sistnimnda stat, da den felaktiga
riattstillimpning som aberopats inte utgor ett uppenbart asidosittande av en rittsregel som
anses vara av grundliggande betydelse i unionens rittsordning och saledes i rittsordningen
i den medlemsstar dir domen gors gillande eller ett uppenbart asidosittande av en
riattighet som erkints som grundliggande i nimnda rittsordningar. Sa dr inte fallet i fraga
om en felaktig tillimpning av en bestimmelse sasom artikel 5.3 i radets
direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillndrmningen av medlemsstaternas
varumirkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
av den 2 maj 1992.

Nir domstolen i den stat dir domen gors gillande kontrollerar huruvida det foreligger ett
uppenbart asidosittande av grunderna for rittsordningen i den staten, ska den beakta att
enskilda maste anvinda samtliga tillgangliga rittsmedel i ursprungsmedlemsstaten for att
pa forhand forhindra ett sadant asidosittande, savida inte sidrskilda omstindigheter gor det
alltfor svart eller omdojligt att anvinda riattsmedlen i den medlemsstaten.

2) Artikel 14 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella rittigheter ska tolkas sa, att den ar tillimplig pa
de kostnader for forfarandet som parterna har haft i samband med en skadestandstalan
som har vickts i en medlemsstat for att erhalla ersittning till foljd av ett beslag som
verkstillts i en annan medlemsstat — vars syfte var att forhindra ett intrang i en immateriell
rittighet — nidr det inom ramen for denna skadestandstalan uppkommer en fraga om
erkinnande av en dom som har meddelats i denna andra medlemsstat och i vilken det
fastslas att beslaget var omotiverat.

Underskrifter
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