g

W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (nionde avdelningen)

den 18 januari 2017*

"Begdran om forhandsavgérande — Immaterialrdtt — Direktiv 2004/48/EG — Rattegang om
immaterialréttsintrang — Ratt till information — Information som begirs i ett forfarande —
Forfarande kopplat till den réttegang i vilken immaterialrattsintrang faststallts”

I mal C-427/15,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstilld av Nejvyssi soud
(Hogsta domstolen, Republiken Tjeckien) genom beslut av den 24 juni 2015, som inkom till
domstolen den 3 augusti 2015, i malet

NEW WAVE CZ, a.s.

mot

ALLTOYS, s r. o,,

meddelar

DOMSTOLEN (nionde avdelningen)

sammansatt av tillférordnade avdelningsordféranden C. Vajda (referent) samt domarna K. Jiirimée
och C. Lycourgos,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard e,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Tjeckiens regering, genom M. Smolek och J. VIacil, bada i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom P. Némeckova och F. Wilman, bada i egenskap av ombud,

med hédnsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan forslag till
avgorande,

foljande

* * Réttegangssprak: tjeckiska.

SV
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DOM AV DEN 18.1.2017 — MAL C-427/15
NEW WAVE CZ

Dom
Begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 8.1 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstdllande av skyddet for immateriella rattigheter
(EUT L 157, 2004, s. 45, och rittelse i EUT L 195, 2004, s. 16).
Begiran har framstillts i ett mal mellan NEW WAVE CZ, as. (nedan kallat NEW WAVE), som ér

innehavare av ordmirket MegaBabe, och ALLTOYS, spol. s r. o. angdende det forhallandet att
sistndmnda bolag anvidnt varumaérket utan det forstndmnda bolagets samtycke.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt
Skal 10 i direktiv 2004/48 har f6ljande lydelse:

"Syftet med detta direktiv dr att tillndrma [medlemsstaternas lagstiftningar] for att uppna en hog,
likvdrdig och enhetlig skyddsniva f6r immateriella réttigheter pd den inre marknaden.”

I artikel 8 i direktivet, med rubriken "Rétt till information”, anges foljande i punkterna 1 och 2:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, i samband med en réttegang
om immaterialréttsintrang och som svar pa en berittigad och proportionell begéiran av kidranden, far
besluta att information om ursprung och distributionsnat for de intrangsgérande varorna eller
tjiansterna skall lamnas av intrangsgoraren och/eller annan person som

a) har befunnits forfoga 6ver intrangsgorande varor i kommersiell skala,

b) har befunnits anvinda intrdngsgorande tjanster i kommersiell skala,

c¢) har befunnits i kommersiell skala tillhandahalla tjanster som anvénts i intrangsgorande
verksamhet,

eller

d) har pekats ut av en person som avses i a, b eller ¢ sasom delaktig i produktion, tillverkning eller
distribution av varorna eller tillhandahallandet av tjénsterna.

2. Informationen i punkt 1 skall, om lampligt, omfatta

a) namn och adress pa producenter, tillverkare, distributorer, leverantérer och andra som tidigare
innehaft respektive anvint varorna eller tjansterna, samt pa tilltankta grossister och detaljister,

b) uppgifter om hur mycket som producerats, tillverkats, levererats, mottagits eller bestillts samt om
erhallet pris pa varorna eller tjansterna.”

I artikel 9 i direktivet, med rubriken "Interimistiska atgarder och sikerhetsitgiarder”, foreskrivs foljande
i punkterna 1 och 2:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna pa sokandens begiran far
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a) utfirda ett interimistiskt forelaiggande mot den péstadda intrangsgoraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestaende immaterialréttsintrang eller tillfalligt forbjuda, vid behov férenat med vite
om sd foreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsittning av det pastddda intranget eller gora en
fortsittning avhingig av att det stdlls sdkerhet for ersdttning till rattighetshavaren; ett
interimistiskt forelaggande far ocksa utfirdas pa samma villkor mot en mellanhand vars tjdnster
utnyttjas av en tredje man for att gora immaterialrittsintrang; foreligganden mot mellanhénder
vars tjdnster utnyttjas av tredje man for att gora intrang i en upphovsritt eller nérstiende
rattighet omfattas av direktiv 2001/29/EG,

b) besluta om beslag eller 6verlimnande av varor som misstinks gora intrdng i en immateriell
rattighet for att forhindra att de infors eller omsétts pa marknaden.

2. Nér det giller intrang som begas i kommersiell skala skall medlemsstaterna se till att de behoriga
rattsliga myndigheterna, om den skadelidande parten pavisar omstindigheter som kan é&ventyra
indrivningen av skadestand, far beldgga fast och rorlig egendom som tillhér den péstidda
intrangsgoraren med kvarstad, innefattande en mojlighet att frysa dennes bankkonton och andra
tillgdngar. I detta syfte far de behoriga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller affirshandlingar
skall lamnas ut, eller om lamplig tillgang till relevant information.”

I artikel 13 i direktiv 2004/48, med rubriken "Skadestand”, anges foljande i punkt 1:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rdttsliga myndigheterna, efter ansdkan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begéitt immaterialrattsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrangsgorande verksamhet, att betala ett
skadestand till rattighetshavaren som ar lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intranget.

»

Tjeckisk rétt

Det dr enligt 3 § punkt 1 i zdkon ¢. 221/2006 Sb., o vymahani prav z primyslového vlastnictvi a o
zméné zdkonl na ochranu pramyslového vlastnictvi (lag nr 221/2006 om utovande av industriell
dganderdtt och dndring av vissa lagar om skydd for industriell dganderitt) (nedan kallad lag
nr 221/2006) mojligt att begira information om intrang i en réttighet.

Enligt 3 § punkt 2 i lag nr 221/2006 kan rittighetsinnehavaren, om den information som avses i
punkt 1 inte lamnas ut frivilligt inom en skalig frist, vid domstol begdra ut informationen i samband
med en rittegdng om rittighetsintrang. Om begédran inte star i proportion till hur allvarligt
rattighetsintranget eller hotet om sédant &r, ska domstolen avsla begéran.

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

NEW WAVE inledde ett forsta forfarande mot ALLTOYS for att detta bolag, vid erbjudandet av sina
varor, hade anviant varumérket MegaBabe utan NEW WAVE:s samtycke.

Den nationella domstolen faststillde, i detta forsta forfarande, genom lagakraftvunnen dom, att
ALLTOYS hade gjort intrang i de rattigheter som NEW WAVE har till varumérket MegaBabe och
alade ALLTOYS att hadanefter upphora med réttsstridiga handlingar och att dra tillbaka de varor som
redan hade sldppts ut pa marknaden. Samma domstol tillit emellertid inte NEW WAVE att dndra sin
ansokan sa att ALLTOYS dven skulle forpliktas att lamna ut all information om de aktuella varorna till
NEW WAVE.
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Efter det att ndmnda forfarande slutgiltigt hade avslutats inledde NEW WAVE ett nytt forfarande vid
Meéstsky soud v Praze (Stadsdomstolen i Prag, Republiken Tjeckien). Det yrkades att ALLTOYS skulle
forelaggas att till NEW WAVE lamna ut all information om ursprung och distributionsnit for de varor
som var forsedda med varumairket Megababe och som ALLTOYS nagon gang, nu eller tidigare, haft i
lager, slappt ut pa marknaden eller importerat, sirskilt for- och efternamn eller firmanamn eller
beteckning och hemvist eller site for leverantoren, tillverkaren, grossisten, distributéren eller andra
som tidigare innehaft dessa varor, samt information om de kvantiteter som levererats, lagrats,
mottagits eller bestéllts liksom de kvantiteter som salts, exakta uppgifter om forsdljningspriset for de
olika varorna samt det pris som ALLTOYS betalat leverantorer for levererade varor.

Meéstsky soud v Praze (Stadsdomstolen i Prag) ogillade NEW WAVE:s ansokan genom dom av den
26 april 2011. Namnda domstol ansdg att nagon rétt till information inte kunde goras géllande genom
en separat talan, eftersom det i 3 § i lag nr 221/2006 foreskrivs att en sddan rétt endast kan aberopas
genom en begiran som framstills till den domstol som ska préva en talan om réttighetsintrang. Enligt
Meéstsky soud v Praze hade réttegangen om rittighetsintrang redan avslutats genom lagakraftvunnen
dom som meddelats i det forsta forfarandet.

NEW WAVE inkom med ett verklagande till Vrchni soud v Praze (Overdomstolen i Prag, Republiken
Tjeckien), som genom dom av den 27 februari 2012 éndrade den dom som hade meddelats i forsta
instans och forelade ALLTOYS att ldmna ut den begidrda informationen till NEW WAVE. Domstolen
i andra instans ansag att artikel 8.1 i direktiv 2004/48 skulle beaktas vid tolkningen av 3 § i lag
nr 221/2006. Den bedomde att ett forfarande om tillhandahallande av information som inte ldmnats
ut frivilligt dven utgjorde ett forfarande om rattighetsintrang.

ALLTOYS overklagade den dom som hade meddelats i andra instans till Nejvyssi soud (Hogsta
domstolen, Republiken Tjeckien).

Sistnamnda domstol har papekat att d&ven om lag nr 221/2006 innebar att direktiv 2004/48 har
inforlivats med den tjeckiska réttsordningen, finns det en skillnad mellan lagens lydelse och direktivets
lydelse. Medan det enligt 3 § i lag nr 221/2006 dr mojligt att begéra information ”i samband med ett
forfarande om rattighetsintrang” ("v fizeni o poruseni prdva”), foreskrivs det namligen i artikel 8.1 i
direktiv 2004/48, i den tjeckiska versionen, att medlemsstaterna &r skyldiga att sdkerstélla att det ar
mojligt att fa information ”i forhéllande till en ritteging om immaterialréttsintrang” (v souvislosti s
tizenim o poruseni prdava dusevniho vlastnictvi’). Enligt den hénskjutande domstolen ska den
nationella bestdmmelsen tolkas i enlighet med direktiv 2004/48. Samma domstol har emellertid
péapekat att detta uttryck, som finns i artikel 8.1 i direktivet, inte &r otvetydigt.

Nejvyssi soud (Hogsta domstolen) har understrukit att det finns skillnader mellan de olika
sprakversionerna av direktiv 2004/48. I den tjeckiska, den engelska och den franska versionen av
direktivet anvéinds saledes uttrycket ”i forhallande till en réttegdng” ("v souvislosti s rizenim”), ”i det
sammanhang som avser en rittegang” ("in the context of proceedings”) och ”i samband med en
rattegang” ("dans le cadre d’une action”). Enligt denna domstol motsvarar den franska versionen av
direktiv 2004/48, till skillnad frén den tjeckiska och den engelska versionen av direktivet, snarare
lydelsen av lag nr 221/2006, eftersom den innebér ett ndrmare samband mellan rittegdngen och
begédran om information.

Mot denna bakgrund beslutade Nejvyssi soud (Hogsta domstolen) att vilandeforklara malet och stilla
foljande fraga till EU-domstolen:

”Ska artikel 8.1 i direktiv 2004/48 tolkas sa, att det dven &r betrakta som ’i samband med en réttegang
om immaterialrittsintrang’ om kéranden, efter det att en rdttegdng avslutats dédr det faststillts att
intrang skett i en immateriell réttighet, i ett separat forfarande begir information om ursprung och
distributionsnét for de intrangsgorande varorna eller tjansterna (exempelvis i syfte att ndrmare kunna
bedoma skadans storlek for att senare kunna begira erséttning for den)?”
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Provning av tolkningsfragan

Den hidnskjutande domstolen har stéllt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 8.1 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den ska tillimpas i en situation, sasom den i det nationella malet, i
vilken en kidrande, efter det att en rdttegdng avslutats dér det faststillts att intrang skett i en
immateriell rattighet, i ett separat forfarande begir information om ursprung och distributionsnit for
de intrangsgorande varorna eller tjdnsterna.

Enligt EU-domstolens fasta praxis ska vid tolkningen av en unionsbestimmelse inte bara lydelsen
beaktas, utan ocksd sammanhanget och de mal som efterstrivas med de foreskrifter som
bestimmelsen ingar i (dom av den 17 mars 2016, Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, punkt 14 och dar
angiven réttspraxis).

Vad betriffar lydelsen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48, ska det forst papekas att uttrycket ”i samband
med en rittegang om immaterialréttsintrang” inte kan tolkas s3, att det enbart avser forfaranden som
syftar till faststillande av immaterialrittsintrang. Anviandningen av detta uttryck utesluter namligen
inte att denna artikel 8.1 dven kan omfatta separata forfaranden, sdsom det som éar aktuellt i det
nationella maélet, vilka inletts efter det att en rattegdng avslutats dér det faststéllts att intrang skett i en
immateriell rattighet.

Sasom den hanskjutande domstolen har papekat anvédnds visserligen i vissa sprakversioner av artikel 8.1
i direktiv 2004/48, déribland den franska versionen, uttryck som skulle kunna tolkas som om de hade
ett mera begrinsat tillimpningsomrade &dn de uttryck som anvéinds i andra sprakversioner, déribland
den tjeckiska och den engelska versionen. I likhet med vad Europeiska kommissionen har papekat i
sitt yttrande till EU-domstolen, framgar det emellertid inte av ndgon av dessa sprakversioner att
kdranden maste gora gillande rétten till information enligt denna artikel i ett och samma forfarande
som syftar till faststdllande av immaterialrattsintrang.

Det framgér vidare av lydelsen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48 att det inte bara &r den som gor
immaterialréttsintrang utan dven sadan “annan person” som avses i artikel 8.1 leden a—d som ér
skyldig att ldmna ut information. Dessa personer &r inte nodvéndigtvis parter i forfarandet om
faststillande av immaterialréttsintrdng. Detta konstaterande bekraftar att lydelsen av artikel 8.1 i
direktivet inte kan tolkas sa, att den endast ar tillaimplig i sddana foérfaranden.

EU-domstolen finner hiarefter att denna tolkning dven ér forenlig med mélet med direktiv 2004/48
som, enligt skal 10 i direktivet, dr att tillndirma medlemsstaternas lagstiftningar savitt avser medel for
att skydda immateriella réttigheter for att uppna en hog, likvirdig och enhetlig skyddsniva for sadana
rattigheter pd den inre marknaden (dom av den 16 juli 2015, Diageo Brands, C-681/13,
EU:C:2015:471, punkt 71).

For att sikerstélla en hog skyddsniva for immateriella rattigheter, finner EU-domstolen att ritten till
information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 saledes inte bor tolkas sa, att denna ritt endast
foreligger i ett forfarande om faststillande av immaterialrattsintrang. Det skulle ndmligen finnas en
risk for att en sddan hog skyddsniva inte sékerstilldes om det inte var mdjligt att utova rétten till
information dven i ett separat forfarande som inletts efter det att en rittegang avslutats dar det
faststdllts att intrdng skett i en immateriell rattighet, sdsom det forfarande som ar aktuellt i det
nationella malet.

Det ska vidare erinras om att rétten till information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 utgor en
konkretisering av den grundlaggande ritten till ett effektivt rdttsmedel, som garanteras i artikel 47 i
Europeiska unionens stadga om de grundldggande réttigheterna, och den sdkerstiller darigenom att
den grundldggande ritten till egendom, som &ven omfattar immateriell egendom som atnjuter skydd
enligt artikel 17.2 i stadgan, utovas effektivt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 2015,
Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punkt 29). Rétten till information gor det foljaktligen mojligt
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for innehavaren av en immateriell réttighet att identifiera den som gjort intrang i réttigheten och att
vidta nodvindiga atgdrder, sdsom att framstilla en begdran om interimistiska atgdrder enligt
artikel 9.1 och 9.2 i direktiv 2004/48 eller en ansokan om skadestand enligt artikel 13 i direktivet, for
att skydda rattigheten. Om innehavaren av en immateriell rattighet inte har full kinnedom om
omfattningen av intrdnget i rdttigheten, kan vederborande ndmligen inte faststélla eller narmare
berdkna det skadestand som han eller hon har ritt till pa grund av intranget.

Det ir inte alltid mojligt att framstélla en begéran for att fa ut all relevant information i ett forfarande
vid vars utgang immaterialréttsintrang faststillts. I synnerhet kan det inte uteslutas att innehavaren av
en immateriell réttighet far kinnedom om intrangets omfattning forst efter det att detta forfarande
avslutats.

Av detta foljer att det saknas anledning att begrinsa utdvandet av rétten till information enligt
artikel 8.1 i direktiv 2004/48 till att endast avse forfaranden om faststdllande av immaterialrittsintrang.

Av det ovan anforda foljer att den fraga som har stillts ska besvaras enligt foljande. Artikel 8.1 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den ska tillimpas i en situation, sasom den i det nationella malet, i
vilken en kirande, efter det att en réttegang avslutats dar det faststdllts att intrdng skett i en
immateriell réttighet, i ett separat forfarande begir information om ursprung och distributionsnit for
de intrangsgorande varorna eller tjdnsterna.

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
ersittningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) foljande:

Artikel 8.1 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 ska tillimpas i en
situation, sasom den i det nationella malet, i vilken en kirande, efter det att en rittegang
avslutats dar det faststillts att intrang skett i en immateriell rittighet, i ett separat forfarande
begir information om wursprung och distributionsnit for de intrangsgorande varorna eller
tjdnsterna.

Underskrifter
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