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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (nionde avdelningen)

13 oktober 2022 *

"Begidran om forhandsavgorande — Immaterialratt — Direktiv 2004/48/EG — Skydd for
immateriella rattigheter — Artikel 10 — Korrigeringsatgarder — Forstoring av varor —
Begreppet intrang i en immateriell rittighet — Varor som forsetts med ett EU-varumérke”

I mal C-355/21,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Sad Najwyzszy
(Hogsta domstolen, Polen) genom beslut av den 29 december 2020, som inkom till domstolen den
7 juni 2021, i malet

Perfumesco.pl sp. z o0.0. sp.k.,

mot

Procter & Gamble International Operations SA,

ytterligare deltagare i rattegangen:

Rzecznik Praw Obywatelskich,

meddelar

DOMSTOLEN (nionde avdelningen),

sammansatt av J.-C. Bonichot, tillférordad avdelningsordférande, samt domarna S. Rodin och
O. Spineanu-Matei (referent),

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Perfumesco.pl sp. z o0.0. sp.k., genom T. Snazyk, radca prawny,

— Procter & Gamble International Operations SA, genom D. Pirég och A. Rytel, adwokaci,

* Rattegangssprak: polska.

SV
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— Rzecznik Praw Obywatelskich, genom M. Taborowski,
— Polens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom K. Herrmann, S.L. Kaléda, P.-J. Loewenthal och
J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

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

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 10 i Europaparlamentets och radets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sidkerstidllande 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 Perfumesco.pl sp. z.0.0. sp.k. och Procter & Gamble
International Operations SA (nedan kallat Procter & Gamble) angdende en talan om forstoring
av varor pa grund av ett pastatt intrang i rattigheter som ar knutna till ett EU-varumarke.

Tillampliga bestimmelser

Internationell rdtt

Artikel 46 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrétter, som aterfinns i bilaga 1 C
till Marrakech-avtalet om upprittande av Virldshandelsorganisationen och som godkéndes
genom radets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingdende, pa Europeiska
gemenskapens vignar — vad betraffar fragor som omfattas av dess behorighet — av de avtal som
ar resultatet av de multilaterala forhandlingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT
L 336, 1994, s. 1; svensk specialutgédva, omrade 11, volym 38, s. 3) (nedan kallat TRIPS-avtalet),
med rubriken "Andra rittsmedel”, har f6ljande lydelse:

" syfte att effektivt avskricka fran intrang skall de rattsliga myndigheterna vara behoriga att besluta att
varor, som enligt deras bedomning gor intrang utan nagon som helst ersittning, skall avlagsnas fran
marknaden pa ett siatt som inte skadar réttighetshavaren, eller, om detta inte strider mot gillande
grundlagskrav, skall forstoras. De rattsliga myndigheterna skall dven vara behoriga att besluta om att
material och redskap, som huvudsakligen anvints i samband med framstillningen av de
intrangsgorande varorna utan nagon som helst ersdttning, skall avlagsnas fran marknaden pa ett sitt
som minimerar risken for vidare intrang. Vid handldggning av sddana framstéllningar skall beaktas
dels att de beslutade rattsmedlen skall sté i rimlig proportion till intranget, dels tredje mans intressen.
Nir det galler varumarkesforfalskade varor, ska, utom i undantagsfall, ett avlagsnande av det olovligen
anbringade varumaérket inte vara tillrackligt for att varorna ska fa slappas ut pd marknaden.”
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Unionsrdtt

Direktiv 2004/48

I skélen 3-5, 7, 9, 10 och 17 i direktiv 2004/48 anges f6ljande:

"(3)

(10)

Om det saknas effektiva medel for att skydda immateriella réattigheter minskar intresset for
innovation och nyskapande och investeringsviljan dédmpas. Det dr darfor nodviandigt att se
till att den materiella delen av immaterialrdtten, som i dag till stor del utgor en del av
gemenskapens regelverk, tillimpas effektivt i gemenskapen. De medel som finns for att
sakerstdlla skyddet for immateriella rattigheter dr dérfor av avgorande betydelse for en
framgangsrik inre marknad.

Pa det internationella planet &ar alla medlemsstater, liksom gemenskapen i de frdgor som
faller under dess behorighet, bundna av [TRIPS-avtalet]

TRIPS-avtalet innehaller bland annat bestimmelser om medel for att sékerstilla skyddet for
immateriella réttigheter, vilka utgér gemensamma normer med internationell tillaimpning
och vilka har genomforts i alla medlemsstater. Detta direktiv bor inte péverka
medlemsstaternas internationella dtaganden, dédribland TRIPS-avtalet.

Av [Europeiska] kommissionens undersokning i denna fraga framgar att det fortfarande,
trots TRIPS-avtalet, dr stora skillnader pd hur medlemsstaterna sdkerstiller skyddet for
immateriella réttigheter. Exempelvis mojligheterna att anvidnda interimistiska atgarder for
att sdkra bevis, metoderna for att berdkna skadestind och mdjligheterna att meddela
forelagganden skiljer sig kraftigt at mellan medlemsstaterna. I vissa medlemsstater finns inga
atgiarder, forfaranden eller sanktioner om rétt till information och aterkallande, pa
intrangsgorarens bekostnad, av intrangsgorande varor som har slappts ut pa marknaden.

... En effektiv tillimpning av de materiella reglerna om immateriella rattigheter bor
sakerstdllas genom sdrskilda insatser pa gemenskapsnivd. En tillndrmning av
medlemsstaternas lagstiftning pa detta omrade ar saledes en avgorande forutséttning for att
den inre marknaden skall kunna fungera val.

Syftet med detta direktiv &r att tillndrma lagstiftningarna for att uppna en hog, likvardig och
enhetlig skyddsniva for immateriella réattigheter pa den inre marknaden.

Beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje
enskilt fall ske s att vederborlig hénsyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet,
inklusive sdrdragen hos de olika typerna av immateriella réttigheter och, nédr det ar
lampligt, om intranget har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.”
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I artikel 2 i ndmnda direktiv, med rubriken "Tillimpningsomrade”, foreskrivs foljande i punkt 1:

"Utan att det paverkar de medel som foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i
gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning, forutsatt att dessa medel dr gynnsammare for
rattighetshavaren, skall de atgérder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i detta direktiv vara
tillampliga, i enlighet med artikel 3, vid varje intrang i de immateriella rittigheter som foljer av
gemenskapsratten och/eller den berérda medlemsstatens nationella ratt.”

Artikel 3 i direktivet har rubriken "Allmén skyldighet”. I punkt 2 i den artikeln foreskrivs foljande:

”Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksd vara effektiva, proportionella och
avskrackande och skall tillimpas s& att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och si att
missbruk inte sker.”

I artikel 10 i direktivet, med rubriken "Korrigeringsatgarder”, foreskrivs foljande:

”1. Utan att det paverkar det skadestand som kan utga till rattighetshavaren pa grund av intranget
och utan att nagon form av ersdttning utgar, skall medlemsstaterna se till att de behoriga rittsliga
myndigheterna pa sokandens begiran far besluta att lampliga atgarder skall vidtas med de varor
som har konstaterats gora intrang i en immateriell rattighet och, dér sa ér lampligt, med material
och verktyg som huvudsakligen har anvdnts for att skapa eller tillverka dessa varor. Sadana
atgéarder skall inbegripa

a) aterkallande fran marknaden,

b) slutgiltigt avldgsnande fran marknaden,

eller
c) forstoring.

2. De rittsliga myndigheterna skall forordna om att dessa atgdrder skall vidtas pa
intrangsgorarens bekostnad, sdvida det inte aberopas sarskilda skil mot detta.

3. Vid provningen av en begidran om korrigeringsatgédrder skall beaktas dels att de beslutade
atgirderna skall st i rimlig proportion till intranget, dels tredje mans intressen.”

Forordning (EG) nr 207/2009

Radets forordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumérken (EUT L 78, 2009,
s. 1), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2015/2424 av den
16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) (nedan kallad forordning nr 207/2009), har upphévts
och ersatts, med verkan fran den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och radets forordning
(EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumirken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hénsyn till
tidpunkten for de faktiska omstdndigheterna i det nationella malet &r forordning nr 207/2009
emellertid fortfarande tillaimplig i det malet.
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I artikel 9 i foérordning nr 207/2009, som har rubriken ”"Rattigheter som &dr knutna till ett
[EU-varumarke]”, foreskrevs foljande:

”1. Registreringen av ett EU-varumairke ger innehavaren en ensamratt.

2. Utan att det paverkar innehavares rittigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumairket ska innehavaren av ett EU-varumaérke ha ritt att forhindra
tredje man som inte har hans medgivande att i ndringsverksamhet, for varor eller tjanster,
anvinda ett tecken om:

a) tecknet ér identiskt med EU-varumairket och anvinds for varor eller tjanster som éar identiska
med dem for vilka EU-varumarket ar registrerat,

3. Foljande handlingar far sarskilt forbjudas med stod av punkt 2:
a) Att anbringa tecknet pa varor eller deras férpackning.

b) Att utbjuda varor till forsdljning, marknadsféra dem eller lagra dem for dessa éndamal eller
utbjuda eller tillhandahalla tjanster under tecknet.

c) Att importera eller exportera varor under tecknet.

4. Utan att det paverkar innehavares rdttigheter som forvirvats fore ansokningsdagen eller
prioritetsdagen for EU-varumaérket ska innehavaren av ett EU-varumarke ocksa ha ritt att hindra
tredje man fran att i ndringsverksamhet fora in varor i unionen utan att dessa overgatt till fri
omsittning dér, om dessa varor, inbegripet forpackning, kommer frdn tredjelinder och utan
tillstand har forsetts med ett varumérke som ar identiskt med det EU-varumaérke som registrerats
for sadana varor eller som i visentliga drag inte kan sarskiljas fran det varumarket.

EU-varumirkesinnehavarens rétt enligt forsta stycket ska upphora om deklaranten eller
varuinnehavaren, under det forfarande for att avgora huruvida intrdng har gjorts i det
registrerade varumarket som har inletts i enlighet med Europaparlamentets och radets férordning
(EU) nr 608/2013 [av den 12 juni 2013 om tullens sédkerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter och upphévande av radets forordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 2013, s. 15)],
lagger fram bevis for att innehavaren av EU-varumairket inte har rétt att forbjuda att varorna
slapps ut pa marknaden i det land som ér slutdestination for varorna.”

I artikel 102 i férordningen, med rubriken "Pafoljder”, féreskrevs foljande:

”1. Nér en domstol for EU-varumairken finner att svaranden har gjort intrang eller riskerar att
gora intrang i ett EU-varumirke ska domstolen, om det inte foreligger sarskilda skél, forbjuda
svaranden att fortsédtta intranget eller de handlingar som skulle kunna innebéra intrang i
EU-varumairket. Den skall ocksd, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta atgdrder som
syftar till att sdkerstélla att dess forbud efterlevs.

ECLI:EU:C:2022:791 5
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2. Domstolen for EU-varumiérken far ocksa tillaimpa atgarder eller beslut som ér tillgingliga
enligt den tillimpliga lagstiftningen och som den anser lampliga med hénsyn till
omstdndigheterna i det enskilda fallet.”

Polsk rdtt

I artikel 286 i ustawa — Prawo wlasno$ci przemyslowej (lagen om industriell dganderétt) av den
30 juni 2000 (Dz. U. 2020, position 286), i den lydelse som ér tillimplig i det nationella malet
(nedan kallad lagen om industriell dganderitt), foreskrivs foljande:

"Den sad [(domstol)], vid vilken ett mal om intrdng har anhéngiggjorts, kan pa réttighetsinnehavarens
begdran besluta om varor som tillverkats eller forsetts med olaglig mérkning och som tillhor
intrangsgoraren samt om de hjdlpmedel och material som anvénds for att tillverka eller méarka dem.
Domstolen kan bland annat besluta att varorna ska dras tillbaka fran marknaden, tilldelas
rattighetsinnehavaren i en omfattning som motsvarar det belopp som denne tillerkints eller
forstoras. I sitt beslut ska Sad [domstolen] beakta overtradelsens allvar och tredje mans intressen.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Procter & Gamble tillverkar parfymprodukter. Enligt ett licensavtal som beviljats av HUGO BOSS
Trade Mark Management GmbH & Co. KG (nedan kallat HUGO BOSS TMM) var det endast
Procter& Gamble som hade ritt anvinda EU-ordmirket HUGO BOSS (nedan kallat
EU-varumirket HUGO BOSS) samt i eget namn att vicka talan om intréng i réttigheterna till
varumadrket. Varumairket registrerades for foljande varor i klass 3 enligt Nice6verenskommelsen
om internationell klassificering av varor och tjinster vid varumaérkesregistrering av den
15 juni 1957, med dndringar och tillagg:

”Sprayflaskor for parfym; Parfymer; Deodoranter; Tval; Produkter for kropps- och skonhetsvard.”

For att kunderna ska kunna prova produkter forsedda med varumirket HUGO BOSS delar
HUGO BOSS TMM gratis ut varuprover eller "tester” till, av bolaget godkénda, aterforséljare och
distributorer. Detta sker uteslutande i syfte att presentera och marknadsfora kosmetiska
produkter och i flaskor som dr identiska med dem som anvénds for forsiljning under varumarket
HUGO BOSS. Deras yttre forpackning har en enhetlig ljus farg och det anges pa ett tydligt sitt att
proverna inte dr avsedda for forséljning med hjélp av exempelvis en av foljande upplysningar: "not
for sale” (inte avsedd for forséljning), demonstration (demonstration) eller "tester” (tester).
Varuproverna slidpps inte ut pa marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomréadet
(EES) vare sig av HUGO BOSS TMM eller med detta bolags samtycke.

Perfumesco.pl bedriver sedan januari 2012 partihandel med parfymprodukter genom en
webbutik. Bolaget skickar regelbundet ut prislistor till forsdljare av kosmetiska produkter online,
och erbjuder, bland annat, varuprover av parfymprodukter férsedda med varumirket HUGO
BOSS med beteckningen "Tester”, och pa vilka det anges att provernas doft 4r densamma som
for den normala produkten. Den héanskjutande domstolen har preciserat att Perfumesco.pl
varken avldgsnar eller ticker de streckkoder som finns pa ytterférpackningar for produkter som
forsetts med detta varumarke och att bolaget, som forlitar sig pa sina medkontrahenter vad géller
lagenligheten hos de varor som bolaget koper, inte kontrollerar varornas ursprung och inte
kontrollerar om dessa streckkoder har avlagsnats.
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Den 28 juli 2016 beslutade en forrdttningsman, som verkstéllde ett beslut om sakerhetsatgérder,
att i Polen beslagta parfymer, eau de toilette och eau de parfum vars férpackningar var forsedda
med varumirket HUGO BOSS, det vill sidga tester som inte var avsedda for forsaljning, produkter
forsedda med koder som, enligt Procter& Gamble, visade att de var avsedda att sldppas ut pa
marknaden utanfor EES och produkter vars streckkod hade avldgsnats eller dolts pa
forpackningarna.

Procter Gamble vickte talan vid Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa,
Polen) som genom dom av den 26 juni 2017 bland annat alades Perfumesco.pl att forstora
parfymer, eau de toilette och eau de parfum vars forpackningar var férsedda med varumaérket
HUGO BOSS, sirskilt tester, som inte hade slappts ut pa EES-marknaden av HUGO BOSS eller
med HUGO BOSS samtycke.

Genom dom av den 20 september 2018 ogillade Sad Apelacyjny w Warszawie
(Appellationsdomstolen i Warszawa, Polen) det 6verklagande som ingetts av Perfumesco.nl.
Néamnda domstol angav bland annat att en domstol for EU-varumérken, i enlighet med
artikel 102.2 i férordning nr 207/2009, kunde vidta de atgarder som den ansag lampliga i den
tillampliga lagstiftningen under de omsténdigheter som forelag i det nationella malet och att
denna bestimmelse gjorde det maojligt att tillimpa artikel 286 i lagen om industriell 4ganderitt.
Den fann att Sad Okregowy w Warszawie (Regionala domstolen i Warszawa) hade tillimpat
sistndmnda artikel utan att begé nagot fel.

For det forsta fann den att artikel 286 i lagen om industriell dganderatt, i enlighet med dess
ordalydelse, endast var tillamplig om varorna hade tillverkats eller mérkts olagligen och att sa
inte var fallet i det mal som anhéngiggjorts vid den. Procter & Gamble bestred ndmligen inte att
de beslagtagna parfymprodukterna var originalprodukter, men gjorde géllande att HUGO BOSS
TMM inte hade samtyckt till att slippa ut dem pa marknaden inom EES och att Perfumesco.pl
inte hade visat att det forelag ett sadant samtycke.

Vidare fann den att artikel 286 skulle tolkas i enlighet med artikel 10.1 i direktiv 2004/48, som den
inforlivar med polsk ritt, och att alla varor som gjorde intrang i en immateriell réttighet skulle
anses ha tillverkats olagligt i den mening som avses i naimnda artikel 286.

Slutligen papekade den att de beslagtagna parfymerna hade dolda klistermérken, vilka forhindrade
identifiering av den geografiska region som de var avsedda for, och att maskeringskoder hade
anbringats i stillet for de sdkerhetskoder som avldgsnats. Den preciserade att &ven om det inte
fanns bevis for att avldgsnandet av de sistnimnda koderna var hénforlig till Perfumesco.pl., borde
Perfumesco.pl. i egenskap av naringsidkare inom parfymbranschen veta att produkterna slappts ut
pa marknaden trots att de hade ett tvivelaktigt ursprung. Den papekade dven att testerna hade
saluforts av Perfumesco.pl., som maste ha full kinnedom om att HUGO BOSS TMM inte
samtyckte till att sldppa ut dem pa marknaden inom EES.

Perfumesco.pl. 6verklagade till den hinskjutande domstolen, Sad Najwyzszy (Hogsta domstolen,
Polen) och gjorde bland annat gillande att artikel 286 i lagen om industriell dganderdtt hade
asidosatts. Bolaget har i detta avseende gjort gillande att Procter & Gamble har hdvdat att
innehavaren av varumiarket HUGO BOSS inte samtyckt till att de varor som tagits i beslag sldpps
ut pa marknaden inom EES, utan att bestrida att dessa varor &r originalvaror.
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Den hinskjutande domstolen har papekat att de domstolar vid vilka malet dr anhéngigt har
uppmairksammat ordalydelsen i artikel 10.1 i direktiv 2004/48 och gjort en tolkning av artikel 286
ilagen om industriell 4ganderétt som &r forenlig med EU-rdtten. Den hdnskjutande domstolen har
konstaterat att artikel 10.1 i direktiv 2004/48 enligt dessa domstolar avser varor betréffande vilka
det har visats att de gor intrang i en immateriell rattighet och att det foljaktligen kan beslutas att
dessa varor ska forstoras, dven nir varorna inte har “tillverkats eller markts” olagligt enligt
nationell lagstiftning.

Den hinskjutande domstolen erinrar om att flera argument, som &ven har framforts i den
juridiska doktrinen, talar for en bokstavstolkning av artikel 286 i lagen om industriell d4ganderétt
sarskilt den omsténdigheten att dndringen av denna artikel ar 2007 skedde som en foljd av att
direktiv 2004/48 inforlivades. Mot bakgrund av skyldigheten att tolka nationell ratt i
overensstaimmelse med EU-rédtten ska tolkningen av ndmnda artikel 286 vidare baseras pa
tolkningen av artikel 10.1 i detta direktiv.

Mot denna bakgrund beslutade Sad Najwyzszy (Hogsta domstolen) att vilandeforklara malet och
stélla f6ljande tolkningsfraga till EU-domstolen:

”Ska artikel 10 i [direktiv 2004/48] tolkas sa, att den utgor hinder for en sadan tolkning av en
nationell bestimmelse enligt vilken en skyddsatgird i form av forstorelse av varor endast avser
varor som olagligen tillverkats eller som olagligen har forsetts med ett varumérke men inte kan
tillampas pa varor som olagligen har sldppts ut pd marknaden inom [EES] och med avseende pa
vilka det inte kan faststdllas att de har tillverkats olagligen eller olagligen har forsetts med ett
varumérke?”

Huruvida begidran om forhandsavgorande kan tas upp till provning

Rzecznik Praw Obywatelskich (Ombudsmannen, Polen) och kommissionen har i sina yttranden
tagit upp fragan huruvida den hénskjutande domstolen, Sad Najwyzszy (Hogsta domstolen), i
sammansattning av tre domare pa tvistemalsavdelningen, dr en "domstol” i den mening som
avses i artikel 267 FEUF, med hénsyn till forfarandet for utndmning av domare pa
tvistemalsavdelningen.

Ombudsmannen anser att begiran om férhandsavgorande inte kan tas upp till sakprévning,
eftersom den harror fran ett organ som inte dr upprattat enligt lag och som varken ar oberoende
eller opartiskt.

Vidare har kommissionen, utan att tydligt hdvda att begdran om férhandsavgorande inte kan tas
upp till sakprovning, papekat att beslutet om utndmning till Sad Najwyzszy (Hogsta domstolen)
av var och en av de tre domare som den hinskjutande domstolen bestar av fattades av
Republiken Polens president efter ett forfarande som genomfordes under samma omstandigheter
som de som bland annat ledde till utndmningen av den domare som begirt forhandsavgoérande vid
EU-domstolen i det mal som avgjordes genom dom av den 29 mars 2022, Getin Noble Bank
(C-132/20, EU:C:2022:235).

Enligt fast praxis ska EU-domstolen, vid bedomningen av huruvida det hanskjutande organet ér en
domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilket dr en rent unionsrittslig fraga, och
saledes om begiran om forhandsavgorande kan provas, beakta ett antal omstdndigheter,
ndmligen om organet dr upprittat enligt lag, om det dr av stadigvarande karaktdr, om dess
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jurisdiktion &r av tvingande art, om forfarandet &r kontradiktoriskt, om organet tillaimpar
rattsregler samt om det dr oavhéngigt (se, for ett liknande resonemang, dom av den 9 juli 2020,
Land Hessen, C-272/19, EU:C:2020:535, punkt 43 och dom av den 29 mars 2022, Getin Noble
Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punkt 66).

Oavhiéngigheten for medlemsstaternas domstolar &r i olika avseenden av grundlaggande betydelse
for unionens rdttsordning. Denna oavhéngighet &r nodvandig for att det system for
domstolssamarbete vilket kommer till uttryck i mojligheten att begéra forhandsavgorande enligt
artikel 267 FEUF ska kunna fungera vil. Denna mojlighet kan séledes endast anvindas av en
domstol som har till uppgift att tillimpa unionsratten och som uppfyller bland annat detta krav
pa oavhingighet (se, se for ett liknande resonemang, dom av den 9 juli 2020, Land Hessen,
C-272/19, EU:C:2020:535, punkt 45 och dir angiven rittspraxis).

De garantier for oavhidngighet och opartiskhet som krévs enligt unionsrétten forutsétter att det
finns regler — bland annat vad géller organets sammanséttning, utndmningar, forordnandenas
langd, de grunder pa vilka ledaméterna far lagga ned sina roster samt javsgrunder och grunder
enligt vilka en ledamot far entledigas — som utesluter allt rimligt tvivel som enskilda skulle kunna
hysa betréffande organets formaga att inte lata sig paverkas av yttre omstdndigheter och dess
neutralitet i forhéllande till de motstdende intressena (dom av den 9 juli 2020, Land Hessen,
C-272/19, EU:C:2020:535, punkt 52, och dom av den 16 november 2021, Prokuratura Rejonowa
w Minsku Mazowieckim m.fl., C-748/19-C-754/19, EU:C:2021:931, punkterna 67 och 71).

I forevarande fall rader det inga tvivel om att Sad Najwyzszy (Hogsta domstolen) som sadan ingar
bland de allménna domstolarna i Polen enligt allmidnna regler.

Nér en begidran om forhandsavgorande harror fran en nationell domstol, ska det presumeras att
den uppfyller de krav som det erinrats om i punkt 28 i férevarande dom, oberoende av dess
konkreta sammansittning (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2022, Getin
Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punkt 69).

Denna presumtion giller emellertid endast for bedomningen av huruvida en begiran om
forhandsavgorande kan tas upp till provning enligt artikel 267 FEUF. Harav kan man inte sluta
sig till att de villkor som gillde for utndmningen av de domare som utgér den hanskjutande
domstolens domande sammansittning nddvandigtvis ska anses uppfylla kravet pa tillgang till en
oavhingig, opartisk domstol som har inrdttats enligt lag — i den mening som avses i artikel 19.1
andra stycket FEU eller artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande
rattigheterna (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2022, Getin Noble Bank,
C-132/20, EU:C:2022:235, punkt 74).

Denna presumtion kan dessutom brytas om ett lagakraftvunnet domstolsavgorande, meddelat av
en nationell eller internationell domstol, ger fog for slutsatsen att den eller de domare som utgor
den hédnskjutande domstolens démande sammanséttning inte dr en oavhingig, opartisk domstol
som har inréttats enligt lag, i den mening som avses i artikel 19.1 andra stycket FEU, jamférd med
artikel 47 andra stycket i stadgan om de grundldggande rattigheterna. Detsamma géller om det
utover rent personliga forhallanden rérande den eller de domare som formellt har framstallt en
begiran enligt artikel 267 FEUF finns andra faktorer kan péverka det sétt som den hinskjutande
domstolen dir dessa domare tjanstgor fungerar och saledes bidra till att undergrava dess
oavhéngighet och opartiskhet (se, for ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2022, Getin
Noble Bank, C-132/20, EU:C:2022:235, punkterna 72 och 75).

ECLI:EU:C:2022:791 9
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I forevarande fall har det inte anfort nagon konkret och precis uppgift som gor det mojligt att,
under de villkor som angetts i foregaende punkt, bryta presumtionen att forevarande begiaran om
forhandsavgorande hérror fran ett organ som uppfyller de krav som angetts i punkt 28 i denna
dom.

Begiran om forhandsavgorande kan foljaktligen tas upp till provning.

Provning av tolkningsfragan

Den hianskjutande domstolen har stillt sin fraga for att fa klarhet i huruvida artikel 10.1 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den utgor hinder for tolkningen av en nationell bestimmelse
enligt vilken en skyddsatgiard som bestér i forstoring av varor inte far tillimpas pa varor som har
tillverkats och pa vilka ett EU-varumaérke har anbringats med varumaérkesinnehavarens samtycke
men som sldppts ut pa marknaden inom EES utan ndmnde innehavares samtycke.

Begreppet “intrang i en immateriell rattighet” i den mening som avses i artikel 10.1 ska séaledes
tolkas.

Enligt fast rattspraxis ska vid tolkningen av en unionsbestémmelse inte bara lydelsen beaktas, utan
ocksa sammanhanget och de mal som efterstravas med de foreskrifter som bestdammelsen ingar i.
Aven en unionsbestimmelses tillkomsthistoria kan vara relevant for tolkningen av bestimmelsen
(dom av den 10 juni 2021, KRONE-Verlag, C-65/20, EU:C:2021:471, punkt 25 och dér angiven
rattspraxis).

Enligt ordalydelsen i artikel 10.1 i direktiv 2004/48 dr medlemsstaterna skyldiga att se till att "de
behoriga réttsliga myndigheterna pa sokandens begédran far besluta om ldmpliga atgarder med
avseende pa varor som de har konstaterat gor intrang i en immateriell rattighet”. Till dessa
atgarder hor den som foreskrivs i artikel 10.1 ¢, det vill sdga forstoring av varor.

Det framgér séledes av lydelsen i artikel 10.1 i direktiv 2004/48 att denna bestammelse inte
begransar tillimpningen av de korrigeringsatgarder som foreskrivs i bestimmelsen till vissa typer
av intrang i en immateriell réttighet. Enligt artikel 10.3 i direktivet, jamférd med skal 17 i
direktivet, ankommer det dessutom pa de behoriga réttsliga myndigheterna att vid prévningen av
en begiran om korrigeringsatgirder dels beakta att de beslutade atgérderna ska sta i rimlig
proportion till intranget, dels tredje mans intressen. Det ankommer saledes pa dessa
myndigheter att besluta om vilken atgiard som ska vidtas i varje enskilt fall.

Denna tolkning av artikel 10 i direktiv 2004/48 stods savdl av det sammanhang som denna
artikel ingar i som av direktivets syften.

Vad giller det sammanhang som artikel 10 i direktiv 2004/48 ingar i, framgar det av skédlen 4 och 5
i direktivet att alla medlemsstater liksom unionen i de fragor som faller under dess behorighet, ar
bundna av TRIPS-avtalet, som bland annat innehaller bestaimmelser om medel for att sakerstélla
skyddet for immateriella rattigheter, vilka utgér gemensamma normer med internationell
tillampning och vilka har genomforts i alla medlemsstater.

Genom denna artikel 10 har artikel 46 i TRIPS-avtalet inforlivats med unionens réttsordning.

Enligt sistndmnda artikel ska de réttsliga myndigheterna vara behdriga att "besluta att varor, som
enligt deras bedomning gor intrdng utan nagon som helst ersittning, skall avldgsnas fran
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marknaden ...”. Tillimpningsomradet for artikel 46 &ér saledes inte begrénsat till en bestamd
kategori av intrang i immateriella réttigheter. Tvartom avser den, pad grund av sin mycket
allmédnna formulering, alla varor for vilka det har konstaterats att de gér nagon form av intrang i
en immateriell réttighet. Den omstdndigheten att det i nimnda artikel 46 sista meningen
foreskrivs sirskilda skyldigheter avseende “varumaérkesforfalskade varor” bekraftar denna
beddmning.

Vad vidare betréffar syftet med direktiv 2004/48 har domstolen slagit fast att det ar att
medlemsstaterna ska sidkerstilla att immateriella rattigheter ges ett effektivt skydd (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 131,
och dom av den 18 december 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, punkt 39) och,
sasom framgar av skal 3 i detta direktiv, att se till att den materiella delen av immaterialratten
tillampas effektivt i unionen.

Domstolen har harvidlag slagit fast att bestimmelserna i direktiv 2004/48 inte syftar till att reglera
samtliga aspekter av immaterialritten 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 atgarda samtliga immaterialréttsintrang (se dom av den 10 april 2014,
ACI Adam m. fl., C-435/12, EU:C:2014:254, punkt 61).

I artikel 3.2 i direktiv 2004/48 foreskrivs bland annat att medlemsstaternas atgirder, forfaranden
och sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskrickande. Aven om det foljer av skil 10
i direktivet att syftet i detta sammanhang bestar i att uppnd en hog, likviardig och enhetlig
skyddsniva for immateriella réttigheter pa den inre marknaden, dr detta direktiv emellertid
tillampligt — vilket framgar av direktivets artikel 2.1 — utan att det paverkar de medel som
foreskrivs eller kan komma att foreskrivas i bland annat nationell lagstiftning, forutsatt att dessa
medel dr gynnsammare {or rattighetsinnehavaren. Det framgér tydligt av skél 7 i detta direktiv att
det anvinda begreppet “medel” har en allmédn betydelse och innefattar atgérder som gor det
mojligt att bringa intrdng i immateriella réttigheter till upphorande (se, analogt, dom av den
25 januari 2017, Stowarzyzenie Olawska Telewizja Kablowa, C-367/15, EU:C:2017:36, punkt 22).

Sasom domstolen redan har slagit fast, foreskriver direktiv 2004/48 saledes en minimistandard vad
giller sdkerstéllandet av immateriella réttigheter och hindrar inte medlemsstaterna fran att infora
stringare atgirder som innebdr ett mer langtgdende skydd (se dom av den 9 juni 2016, Hansson,
C-481/14, EU:C:2016:419, punkterna 36 och 40). De fir ddremot inte foreskriva dtgdrder med
mindre ldngtgaende skydd genom att bland annat begrédnsa tillimpningen av de atgdrder som
foreskrivs i detta direktiv till vissa typer av immaterialrittsintrang. Det framgér ndmligen av
ordalydelsen i artikel 2.1 i direktivet att det omfattar “"varje intrdng i de immateriella réttigheter
som foljer av gemenskapsriatten och/eller den berérda medlemsstatens nationella ratt”.

Av det ovan anforda framgar att artikel 10 i direktiv 2004/48 avser alla varor for vilka det har
konstaterats att de gor intrang i immateriella réattigheter, oavsett formen av intrang, utan att pa
forhand utesluta att korrigeringsatgdrden forstoring, som foreskrivs i artikel 10.1 c, tillimpas
i frdga om vissa av dessa intrang.

Sasom framgar av beslutet om hanskjutande avser den immateriella rittighet som ar i fraga i det
nationella malet rattigheter som ar knutna till ett EU-varumarke.

ECLI:EU:C:2022:791 11
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Aven om direktiv 2004/48 inte innehéller ndgon definition av immaterialritter som omfattas av
direktivets tillimpningsomrade, preciseras det i kommissionens forklaring avseende artikel 2 i
direktiv 2004/48 (EUT L 94, 2005, s. 37) att varumadrkesrattigheter, enligt denna institution, ingar
bland dessa. Det framgar &ven av domen av den 12 juli 2011, Oréal m.fl. (C-324/09,
EU:C:2011:474), att EU-varumirken omfattas av begreppet "immaterialrdtt” i den mening som
avses i direktiv 2004/48.

I artikel 9 i forordning nr 207/2009 anges vilka rdttigheter som ar knutna till innehavaren av
EU-varumirket.

Enligt artikel 9.3 a i forordning nr 207/2009 far innehavaren forbjuda att varumaérket anbringas pa
varor eller deras forpackning, och artikel 9.3 b och 9.3c i denna férordning ger innehavaren ritt att
forbjuda saluféring av varor under detta varumarke.

Eftersom det, av de skdl som anges i punkt 41 i forevarande dom, ankommer pa de behoriga
nationella rattsliga myndigheterna att i varje enskilt fall faststélla den atgérd som, bland dem som
foreskrivs i artikel 10.1 i direktiv 2004/48, kan vidtas pa grund av intrang i en immateriell réattighet,
kan det inte anses att den korrigeringsatgérd som avses i artikel 10.1 ¢ i samma férordning, som
bestar i forstoring av varor, endast ar tillimplig vid intrdng i den rattighet som foljer av
artikel 9.3 a i forordning nr 207/2009 och inte kan tillimpas vid intrang i rdttigheter enligt
artikel 9.3 b och 9.3 c i denna férordning.

Mot bakgrund av samtliga ovan angivna omstédndigheter ska tolkningsfragan besvaras som foljer.
Artikel 10.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att den utgor hinder for tolkningen av en nationell
bestdmmelse enligt vilken en skyddsétgédrd som bestar i forstoring av varor inte kan tillimpas pa
varor som har tillverkats och pa vilka ett EU-varumirke har anbragts med
varumdrkesinnehavarens samtycke, men som har slippts ut pd marknaden inom EES utan
ndmnde innehavares samtycke.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hianskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft &r inte erséttningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (nionde avdelningen) foljande:

Artikel 10 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella riattigheter

ska tolkas sa

att den utgor hinder for tolkningen av en nationell bestimmelse enligt vilken en
skyddsatgird som bestar i forstoring av varor inte kan tillimpas pa varor som har tillverkats
och pa vilka ett EU-varumirke har anbringats med varumirkesinnehavarens samtycke men
som har slippts ut pa marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet utan
namnde innehavares samtycke.
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