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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT

DAMASO RUIZ-JARABO COLOMER
foredraget den 23 januari 2007 '

I — Inledning

1. Det har om blandade avtal skrivits att de
utgér en nédvindig komplikation, eftersom
de bidrar till att organisera en politisk
verklighet som ocksi dr komplicerad.? De
tolkningsfragor som Supremo Tribunal de
Justica (hogsta domstolen i Portugal) har
stdllt satter fingret precis pa den 6mma
punkt som denna komplexitet utgor, para-
doxalt nog med tva korta fragor som ar enkla
att ldsa och forstd. De innehéller emellertid
hela den kinslomissiga laddning som é&r
férbunden med de latenta meningsskiljaktig-
heter som nu éter, eftersom fragorna &r
oundvikliga, aktualiseras.

2. Frigornas foremdl &ar vdl kédnt. Det ar
TRIPs—avtalet, som ingéar bland de avtal som
undertecknades ar 1994 inom ramen for

1 — Originalsprak: spanska.

2 — Dashwood, A., Why continue to have mixed agreements at
all?, i Bourgeois, H.-J./Dewost, ].-L./Gaiffe, M.-A., (utg) La
Communauté européenne et les accords mixtes: quelles
perspectives?, College d’Europe, Brygge, 1997, s. 98.

3 — Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialritter
(TRIPs-avtalet) — Bilaga 1C till Avtalet om upprittande av
Viirldshandelsorganisationen, vilka godkénts for gemenska-
pens rékning genom radets beslut 94/800/EG av den
22 december 1994 om ingiende, pa Europeiska gemenskapens
vagnar — vad betriffar fragor som omfattas av dess behorighet
— av de avtal som ér resultatet av de multilaterala forhand-
lingarna i Uruguayrundan (1986-1994) (EGT L 336, s. 1,
TRIPs-avtalet finns pa s. 213; svensk specialutgéva, omrade 11,
volym 38, s. 3, TRIPs-avtalet finns pa s. 215).
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Varldshandelsorganisationen. ® Trots att det
dn en gang tvistas om huruvida domstolen &r
behérig att tolka en konkret bestimmelse
och huruvida bestimmelsen har direkt effekt,
finns en skillnad i férhéllande till tidigare mal
satillvida att begdran om forhandsavgorande
inte ror varumirkesrétten, utan rétten till
patent.

3. Utvecklingen inom det forsta av ovan-
nidmnda omraden skall darfor granskas
grundligt, fér att utreda om det rdcker att
anpassa den eller om det krivs en storre
andring, eller till och med en fullstindig
revidering. I vilket fall som helst dr det
nodvindigt att peka pa de viktiga praktiska
konsekvenser som har f6ljt av denna ritts-
praxis, vilken har fordndrat sittet att driva
den externa gemenskapspolitiken, pd sa sitt
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att férhandlingar om blandade avtal sdrskilt
undviks. *

II — Tillimpliga bestimmelser

A — TRIPs-avtalet

4. 1 syfte att delvis harmonisera immaterial-
rdtterna pa grund av deras sporadiska
inverkan pd den internationella marknaden
innehdller TRIPs-avtalet en rad bestimmel-
ser som dr tillimpliga p& olika typer av
immaterialritter. 1 fortsittningen behandlas
endast dem som ror patent och ir relevanta
for provningen av malet.

5. I artikel 33 i TRIPs-avtalet, med rubriken
Skyddets giltighetstid, vilken ingér i avsnitt 5
i del I, som har rubriken Normer for tillging
till, omfattning och anviandning av immate-
rialrétter, féreskrivs foljande:

4 — Rosas, A, The European Union and mixed agreements, i
Dashwood, A./Hillion, Ch., The General Law of E.C. External
Relations, Sweet & Maxwell, London, 2000, s. 216 och féljande
sidor.

"Giltighetstiden for skydd skall inte upphéra
fére utgingen av det tjugonde aret riknat
fran den dag da ansékan om patent gjordes.”

6. I artikel 70, med rubriken Skydd for
gillande rittigheter, i del VII i bilagan, som
ror institutionella dtgirder och slutbestim-
melser, foreskrivs foljande:

”1. Detta avtal medfér inga skyldigheter
betriffande handlingar som intriffat
fore dagen for avtalets ikrafttridande i
det berérda medlemslandet.

2. Om inte annat foreskrivs ... skall det
medféra skyldigheter betriffande alla vid
dagen for avtalets ikrafttridande i det
berérda medlemslandet gillande rittigheter,
som den dagen atnjot skydd i det medlems-
landet, eller som uppfyller eller sedermera
uppfyller kraven for skydd i enlighet med
villkoren i detta avtal. ...

I-7005
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B — Nationell rdtt

7. Det tidigare regelverket avseende patent i
Portugal bestod i dekret nr 30.679 av den
24 augusti 1940, genom vilket lagen om
industriellt rattsskydd (nedan kallad 1940 ars
lag) antogs samma ar. 1 dess artikel 7
foreskrevs att dessa immaterialritter var
skyddade i 15 ar fran och med patentets
utfirdande.

8. Genom lagdekret nr 16/95 antogs en ny
lagtext, vilken tridde i kraft den 1 juni 1995
(nedan kallad 1995 ars lag). Enligt artikel 94 i
lagen 4r patentet giltigt i 20 ar fran och med
dagen for ansékan.

9. 1 syfte att avhjilpa problem under 6ver-
gangsperioden formulerades artikel 3 i
1995 ars lag pa foljande sitt:

"Patent for vilka ansokan har inlimnats fére
den tidpunkt da detta lagdekret trider i kraft
skall ha den giltighetstid som foreskrivs i
artikel 7 1 [1940 ars lag].”
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10. Artikel 3 i 1995 érs lag upphévdes senare
utan retroaktiv verkan genom artikel 2 i
lagdekret nr 141/96 av den 23 augusti 1996, i
kraft sedan den 12 september 1996. Artikel 1
i denna nationella forfattning har f6ljande
lydelse:

"Patent for vilka ansékan har inlimnats fore
den tidpunkt da lagdekret nr 16/95 av den
24 januari 1995 triadde i kraft och som var
giltiga den 1 januari 1996 eller utfirdades
efter detta datum, omfattas av artikel 94 i
[1995 érs lag] ...”

11. Enligt ovanndmnda artikel 94 utdkades
skyddet for sddana immateriella réttigheter
med 5 ar.

12. Den 5 mars 2003 antogs genom lagdek-
ret nr 36/2003 den nu gillande lagen om
industriella réttigheter. Dess artikel 99 har
foljande lydelse:

"Giltighetstid

Patentet skall vara giltigt i 20 ar fran och med
det datum da patentansdkan ldimnades in.”
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III — Bakgrund till tvisten

13. Merck & Co. Inc. (nedan kallat Merck)
dr innehavare av ett patent pa uppfinning
nr 70.542, vilket beviljades genom beslut av
den 8 april 1981, med féretradesritt fran och
med den 11 december 1978. Patentet har
bendmningen “process for beredning av
derivat av aminosyror till blodtryckssan-
kande medicin” i syfte att utveckla den
kemiska substansen "Enalapril” och tillverka
“Enalaprilmaleat”. Den omtvistade farmaceu-
tiska produkten siljs sedan den 1 januari
1985 under varumairket Renitec.

14. Merck Sharp & Dohme L.%* (nedan
kallat MSD) erhéll licens pa ovannamnda
patent for att anvinda, silja eller pad annat
sitt forfoga over Renitec-produkter i Portu-
gal, liksom befogenhet att vidta atgirder for
att skydda patentet mot intring.

15. Ar 1996 lanserade Merck Genéricos-
Produtos Farmacéuticos L. (nedan kallat
Merck Genéricos) ett lakemedel med varu-
mirket Enalapril Merck, vilket &sattes ett
betydligt ligre pris 4n det som Renitec saldes
fér. Merck Genéricos uppgav vid marknads-
foring hos lakare att det rorde sig om samma
lakemedel.

16. Merck och MSD viickte talan mot Merck
Genéricos och yrkade att foretaget skulle

forpliktas att avhalla sig fran att utan
uttryckligt och formellt tillstind av Merck
och MSD anvinda, direkt eller indirekt
(importera, tillverka, bereda, férdndra, pake-
tera eller silja), savil for omsittning i
Portugal som for exportindamal, lakemedlet
Enalapril Merck innehéllande de verksamma
dmnena Enalapril eller Enalaprilmaleat, inbe-
gripet sddan anvindning under nagot annat
handelsnamn. De yrkade dven skadestand for
ideell och ekonomisk skada till ett belopp av
32 500 000 PTE.

17. Merck Genéricos gjorde till sitt forsvar
gillande att skyddet for patent nr 70.542
hade upphort att gilla den 8 april 1996,
eftersom den 15-ariga skyddsperioden enligt
artikel 7 i 1940 ars lag — tillamplig enligt
overgangsbestimmelsen i artikel 3 i 1995 ars
lag — l6pte ut da.

18. Foretaget MSD hinvisade till artikel 33 i
TRIPs-avtalet till stod fér att patentet inte
upphoérde att gilla forrdn den 4 decem-
ber 1999.

19. Talan ogillades i forsta instans.

20. I andra instans bif6ll Tribunal da Rela-
¢io (appellationsdomstol) i Lissabon 6ver-
klagandet och forpliktade Merck Genéricos
att ersitta den skada som foretaget hade
orsakat genom sitt intrang i patent nr 70.542.

I-7007
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Nimnda domstol anség ndmligen med hén-
visning till artikel 33 i TRIPs-avtalet, som
den ansdg ha direkt effekt, att skyddet for
patentet inte hade upphort den 9 april 1996,
som motparten i mélet hade gjort gillande,
utan 5 ar senare.

21. Merck Genéricos overklagade avgéran-
det till Supremo Tribunal de Justica och
gjorde gillande att ovanndmnda artikel 33
inte har direkt effekt.

22. Supremo Tribunal de Justica papekade
att artikel 94 i 1995 ars lag visserligen
innebar att giltighetstiden for patent utoka-
des till 20 ar, men att bestimmelsen inte var
tillamplig i det nu aktuella malet. Patent
nr 70.542 upphorde darfor att gilla den
8 april 1996, efter den 15-ariga skyddstid
som foreskrevs i artikel 7 i 1940 ars lag. En
tillampning av artikel 33 i TRIPs-avtalet,
enligt vilken patent har en minsta giltighets-
tid om 20 ar, skulle emellertid medfora att
MSD:s yrkanden bifélls.

23. Supremo Tribunal anser att artikel 33 i
TRIPs-avtalet enligt de i Portugal géllande
principerna fér tolkningen av internationella
avtal har direkt effekt och kan &beropas i
tvister mellan enskilda.
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24. Den dr emellertid tveksam i friga om
huruvida gemenskapens rattspraxis i fraga
om TRIPs-avtalet pd omradet for varumér-
ken, savil innehallsmissigt som med avse-
ende pd domstolens tolkningsbehorighet,
kan tillimpas dven pa patent. Supremo
Tribunal beslutade dirfor att forklara malet
vilande och att med stod av artikel 234 EG
stilla f6ljande tolkningsfragor till domstolen:

”1) Ar Europeiska gemenskapernas domstol
behorig att tolka artikel 33 i TRIPs-
avtalet?

2) For det fall den forsta fragan skall
besvaras jakande, onskas svar pa foljande
fraga: Skall en nationell domstol, ex officio
eller pa begiran av en part i ett anhingigt
mdl, tillimpa ndmnda artikel?”

IV — Forfarandet vid domstolen

25. Beslutet om hinskjutande inkom till
domstolens kansli den 5 december 2005.
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26. Merck och MSD gemensamt, Merck
Genéricos, den portugisiska regeringen, den
franska regeringen och kommissionen har
inkommit med skriftliga yttranden inom den
i artikel 23 i domstolens stadga foreskrivna
fristen.

27. Ombuden for parterna i malet vid den
nationella domstolen, f6r den franska rege-
ringen, for Férenade kungarikets regering
och for kommissionen infann sig vid fér-
handlingen den 28 november 2006 for att
yttra sig muntligen.

V — Beddémning av tolkningsfragorna

A — Redogorelse for fragestillningen

28. Genom sin forsta fraga vill den natio-
nella domstolen fi klarhet i huruvida
gemenskapsdomstolen ér behérig att tolka
TRIPs-avtalet, och sdrskilt dess artikel 33.

29. Merck och MSD har i sitt yttrande gjort
gillande att fragan inte, sdsom krivs enligt

fast rattspraxis,® dr objektivt nédvandig for
att avgora tvisten vid den nationella dom-
stolen. De forefaller emellertid inte ifraga-
sitta mojligheten att ta upp fragan till
sakprovning, eftersom de endast har gjort
gillande att den inte behéver besvaras.

30. Denna standpunkt skulle kunna anses
riktig, fast bara delvis. Frigan ar ndmligen
inte nédvandig i sig, men inte av det skil
som har anforts av Merck och MSD, utan pa
grund av att domstolen skall préva sin
behérighet i mél om blandade internationella
avtal ex officio.

31. Sisom det nedan kommer att konstate-
ras mot bakgrund av gemenskapens ritts-
praxis erhiller dessutom Supremo Tribunal
den aktuella behorigheten for det fall att
domstolen finner att den inte 4r behérig.

32. Den férsta fragan skall sdledes inte
provas i syfte att tillhandahalla den nationella
domstolen ett svar, utan i syfte att ex officio
prova domstolens behorighet.

5 — Dom av den 17 maj 1994 i mal C-18/93, Corsica Ferries
(REG 1994, 5. I-1783; svensk specialutgiva, volym 15, 5. I-113),
punkt 14, av den 5 oktober 1995 i méal C-96/94, Centro Servizi
Spediporto (REG 1995, s. 1-2883), punkt 45, av den 18 juni 1998
i mél C-266/96, Corsica Ferries France (REG 1998, s. [-3949),
punkt 27, och av den 9 oktober 1997 i mal C-291/96, Grado
och Bashir (REG 1997, s. 1-5531), punkt 2.

I-7009



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RUIZ-JARABO — MAL C-431/05

B — Huruvida domstolen dr behorig att
tolka TRIPs-avtalet

33. Domstolens behdrighet att prova inter-
nationella blandade avtal, det vill siga avtal
som paverkar gemenskapernas och med-
lemsstaternas delade behorigheter, har redan
tidigare provats, och det finns rikligt med
tidigare rattspraxis. Den dr dock langt ifran
okomplicerad, och dess utveckling har foljt
en lang och slingrande vig som skulle
behova viss utritning for att underlitta de
villrddiga resendrernas fird.

1. Svaret enligt domstolens rittspraxis

a) Inledande rittspraxis

34. Rittspraxis inleddes med domen i mélet
Haegeman, ® vilken bekriftades genom
domen i malet Demirel.” Sedan dessa domar
dar domstolen behorig att tolka sidana
blandade avtal, med motiveringen att de
utgér rattsakter som antagits av gemenska-
pens institutioner.® Till folid av att dom-

6 — Dom av den 30 april 1974 i mal 181/73, Haegeman (REG 1974,
s. 449; svensk specialutgéva, volym 2, s. 281).

7 —Dom av den 30 september 1987 i mal 12/86, Demirel
(REG 1987, s. 3719; svensk specialutgava, volym 9, s. 175),
punkt 7.

8 — Punkterna 4-6 i domen i det ovannimnda mélet Haegeman.
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stolens behérighet dr parallell i férhéillande
till gemenskapens behérighet omfattas blan-
dade avtal av domstolens tolkningsbehorig-
het, dven mot bakgrund av den grund-
liggande gemenskapsrittsliga principen om
tilldelade befogenheter, vilken framgar av
artikel 5 EG och féljer av formuleringen av
artikel 220 EG.”

35. 1 domen i malet Demirel '° fann dom-
stolen att blandade avtal har samma stéllning
i gemenskapens rittsordning som de rena
gemenskapsavtalen nir de giller omriden
som omfattas av gemenskapens behorig-
het. ' Malet rérde visserligen associerings-
avtalet med Turkiet, ** vilket ansigs ingé helt
i de omriden som omfattades av EG-
férdraget, men denna omstiandighet omin-
tetgér inte det ovan ndmnda pastdendets
allmiangiltiga karaktir, '3

36. Savitt avser tvisten i sak har domstolen
vid flera tidigare tillfillen ombetts att tolka
TRIPs-avtalet. Yttrande 1/94, ** vilket inham-
tades pa begiran av kommissionen, i syfte att

9 — Wegener, B., "Artikel 220", i Callies, Ch./Ruffert, M., Kowm-
mentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, Luchterhand forlag,
andra reviderade och utvidgade upplagan, Neuwied/Kriftel,
2002, s. 1991, punkt 17.

10 — Domen i det ovanndamnda mélet Demirel, punkt 9.

11 — Bekriftad genom bland annat dom av den 19 mars 2002 i
mal C-13/00, kommissionen mot Irland (REG 2002,
s. 1-2943), punkt 14.

12 — Avtalet om upprittandet av en associering mellan Europeiska
ekonomiska gemenskapen och Turkiet, som undertecknades
den 12 september 1963 i Ankara och som ingicks for
gemenskapens rikning genom radets beslut av den 23 decem-
ber 1963 (EGT 1964, 217, s. 3685).

13 — Rattspraxis angiven i dom av den 26 oktober 1982 i
mal 104/81, Kupferberg (REG 1982, s. 3641; svensk special-
utgéva, volym 6, s. 531), punkt 13.

14 — Yttrande enligt artikel 228.6 i EG-fordraget (nu artikel 300 EG
i 4ndrad lydelse) (yttrande 1/94, REG 1994, s. I-5267; svensk
specialutgava, volym 16, s. 1-233).
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klargora rackvidden av Europeiska gemen-
skapens behorighet att ingd alla delar av
Avtalet om upprittande av Virldshandels-
organisationen (nedan kallad WTO), skall
dock inte forbises, dven om det inte avsag
domstolens behérighet.

37. I yttrandet behandlades frigan huruvida
behorigheten var exklusiv eller delad. Dom-
stolen anvinde hirvid domen i maélet
AETR'® som stéd for att en forutsittning
for gemenskapens behérighet var forekoms-
ten av sekundirrittsakter som antagits av
gemenskapens institutioner och som skulle
kunna péverkas om medlemsstaterna med-
verkade vid ingdendet av TRIPs-avtalet. I
yttrandet papekades att det dittills endast
skett en delvis harmonisering av de immate-
riella rattigheter som omfattas av bilaga C till
WTO-avtalet och att det saknades gillande
gemenskapslagstiftning pa omradet fér
patent, *® det omrade som dr aktuellt i malet
vid den nationella domstolen.

38. P4 ovanndmnda sitt inleddes en ritts-
praxis enligt vilken férekomsten av gemen-
skapslagstiftning dr en forutsittning for att
domstolen skall vara behorig att tolka inter-
nationella blandade avtal.

15 — Dom av den 31 mars 1971 i mal 22/70, kommissionen mot
radet (REG 1971, s. 263; svensk specialutgdva, volym 1,
s. 551).

16 — Punkt 103 i yttrande 1/94.

b) Réttspraxis rorande TRIPs-avtalet

39. Ovanniamnda rittspraxis bekriftades
senare genom domen i malet Hermes.'” I
denna dom anvinde domstolen artikel 99 i
forordningen om gemenskapsvarumirken, **
vilken hade wvarit i kraft i en ménad nér
slutakten och WTO-avtalet underteckna-
des,'® som stod for att gemenskapens
behorighet, till foljd av att foérordningen
och avtalet omfattade samma industriella
dganderitt, medforde att denna immateriella
rattighet omfattades av det domstolsskydd
som foreskrivs i artikel 50 i TRIPs-avtalet,
och forklarade sig behorig att tolka sist-
nimnda bestimmelse. *°

40. Domen i mélet Hermes har kritiserats
for att tvisten i det nationella mal som lag till
grund for begiran om férhandsavgorande
avsig ett Benelux-varumirke och inte ett
gemenskapsvarumirke och att artikel 99 i
férordning nr 40/94 i alla hdndelser hianvisar
till nationell ritt.>* Domen bekriftades dock
genom domen i malet Dior, ** dir domstolen
i punkt 39 utvidgade sin behérighet att tolka

17 — Dom av den 16 juni 1998 i mal C-53/96, Hermés (REG 1998,
s. 1-3603).

18 — Rédets férordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993
om gemenskapsvarumérken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk
specialutgiva, omréade 17, volym 2, s. 3).

19 — Domen i det ovanndmnda mélet Hermes, punkt 25.

20 — Domen i mélet Hermés, punkterna 26-29.

21 — Sa uttalade sig generaladvokaten Jacobs i sitt forslag till
avgorande i mal C-89/99, Schieving-Nijstad m.fl., dir dom
meddelades den 13 september 2001 (REG 2001, s. I-5851),
punkt 40. Se aven Heliskoski, J., "The jurisdiction of the
European Court of Justice to give preliminary rulings on the
interpretation of mixed agreements”, i Nordic Journal of
International Law, volym 69, nr 4/2000, s. 402 och foljande
sidor, och Cebada Romero, A., La Organizacién Mundial del
Comercio y la Unién Europea, La Ley forlag, Madrid, 2002,
s. 358.

22 — Dom av den 14 december 2000 i de forenade méalen C-300/98
och C-392/99, Dior m.Al. (REG 2000, s. [-11307).
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artikel 50 i TRIPs-avtalet till att gilla dven
situationer som ror andra immateriella
rittigheter dn varumérken.

41. Argumentationen bestod frimst i att
eftersom artikel 50 i TRIPs-avtalet utgér en
processuell bestimmelse som 4r tillamplig pa
samma sitt i samtliga situationer som hor
under dess tillimpningsomrade, och som
kan tillimpas savdl pad situationer som
omfattas av nationell ritt som pé situationer
som omfattas av gemenskapsritten, medfor
samarbetsskyldigheten (enligt artikel 10 EG)
att medlemsstaternas och gemenskapens
myndigheter, av savil praktiska som juridiska
skil, maste tolka den pi ett enhetligt satt. >

42. Hirvid uppstod kravet pa enhetlig tolk-
ning som en naturlig f6ljd av skyldigheten till
lojalt samarbete — en av de viktigaste idéer
som generaladvokaten Tesauro forsvarade i
sitt forslag till avgorande i mélet Hermes,
som inte behandlades i domen — sdsom
grund fér domstolens behorighet savitt avser
blandade avtal sisom TRIPs-avtalet,>* en
stindpunkt som jag kommer att utveckla
nedan.

23 — Punkt 37 i domen i det ovannamnda malet Dior m.fl.

24 — Forslag till avgorande féredraget den 13 november 1997
(REG 1998, s. I-3606).
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43. 1 stillet for att i enlighet med general-
advokatens forslag upphdja ovannidmnda
krav till ett “grundliggande” krav, vilket
skulle innebéra att domstolen blev den enda
garanten for en korrekt tolkning av blandade
avtal undertecknade av gemenskapen,
anvinde domstolen argumentet enbart som
stod for sin behorighet att tolka artikel 50 i
TRIPs-avtalet, sisom den hade gjort redan i
mélet Hermes, fast utan att uppstilla nigot
sddant krav. Man kan fraga sig vilken
betydelse som skall tillmétas domstolens
héanvisning till artikel 10 EG i domen i mélet
Dior i betraktande av att domstolen sedan
vidholl samma resonemang som i domen i
malet Hermeés ?® och grundade sin behorig-
het att tolka internationella blandade avtal pa
férekomsten av gillande gemenskapslagstift-
ning.

¢) Modifiering

44. 1 rattspraxis har ovannimnda tankesitt
bekriftats genom domen i malet kommis-
sionen mot Irland, *® som rérde anslutningen
till Bernkonventionen” om immateriella
riattigheter. I domen tillimpades samma
metod for att avgrinsa gemenskapens beho-
righeter. Aven domen i malet Etang de
Berre?® och den pa senare tid meddelade

25 — Eeckhout, P., External relations of the European Union —
Legal and constitutional foundations, Oxford University
Press, Oxford, 2004, s. 242.

26 — Dom av den 19 mars 2002 i mél C-13/00, kommissionen mot
Irland (REG 2002, s. [-2943), narmare bestamt punkterna
15-20.

27 — Bernkonventionen for skydd av litterdra och konstnirliga
verk (Parisakten av den 24 juli 1971).

28 — Dom av den 7 oktober 2004 i mal C-239/03, kommissionen
mot Frankrike (REG 2004, s. [-9325).
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domen i malet MOX-anliggningen®® #r i
linje med domen i maélet Hermés, och
domstolens behorighet grundades dir pa
férekomsten av gemenskapsrittsakter.

45, Genom domen i malet Etang de Berre
skedde en liten nyansering. Dér fann dom-
stolen att den omstindigheten att ett visst
omrade, som i stor utstrdckning omfattas av
gemenskapslagstiftningen, dnnu inte gjorts
till foremal for gemenskapslagstiftning inte
hindrar att gemenskapen dr behorig pa
omradet.*® I domen i malet MOX-anligg-
ningen hénvisade domstolen uttryckligen till
nyss nimnda dom>' och bekriftade siledes
det viktiga undantag som den fért in i den
slutledningsmetod pé vilken den bygger sin
tolkningsbehdorighet.

46. Om nuvarande réttspraxis skall tillimpas
vid bedémningen av huruvida domstolen &r
behorig att tolka blandade avtal, och i
synnerhet TRIPs-avtalet pd patentomradet,
skall det sdledes utredas huruvida det finns
gemenskapslagstiftning inom denna gren av
omridet for industriell dganderitt, utan att
ddrvid bortse fran “flexibiliseringsklausulen”
som introducerades genom domen i malet
Etang de Berre.

29 — Dom av den 30 maj 2006 i mal C-459/03, kommissionen mot
Irland (REG 2006, 5. 1-4635).

30 — Domen i det ovannimnda malet Etang de Berre punkterna 29
och 30. Malet avsig utslapp av sotvatten och slam i den
marina miljén. Inga gemenskapsbestimmelser hade antagits
avseende sddana utslipp, dven om det fanns omfattande
harmoniserad miljolagstiftning.

31 — Punkt 95 i domen.

d) Tillampning i det nu aktuella malet

47. 1detta sammanhang blir den forteckning
over gemenskapsatgirder som kommissio-
nen har tillhandahallit i sitt yttrande relevant.
Forteckningen innehaller féljande atgirder:
férordning (EEG) nr 1768/92 om inforande
av tillaggsskydd for likemedel,** férordning
(EG) nr 2100/94 om gemenskapens vixt-
foradlarritt, ** forordning (EG) nr 1610/96
om inférande av tillaggsskydd for véxt-
skyddsmedel, ** direktiv 98/44/EG om ritts-
ligt skydd for biotekniska uppfinningar,?®
forslaget till Europaparlamentets och radets
férordning om tvéngslicensiering av patent
for tillverkningen av lakemedel for export till
linder med folkhilsoproblem, *® forslaget till
radets forordning om gemenskapspatent, >’
liksom forslaget till radets beslut om att ge
domstolen behorighet i mal om gemen-
skapspatent >* och forslaget till radets beslut

32 — Réadets férordning av den 18 juni 1992 (EGT L 182, s. 1;
svensk specialutgava, omrade 13, volym 23, s. 78).

33 — Radets forordning av den 27 juli 1994 (EGT L 227, s. 1;
svensk specialutgava, omrade 3, volym 60, s. 196).

34 — Europaparlamentets och radets forordning av den 23 juli
1996 (EGT L 198, s. 30).

35 — Europaparlamentets och radets direktiv av den 6 juli 1998
(EGT L 213, s. 13).

36 — KOM (2004) 737 slutlig och SEK (2004) 1348.
37 — KOM (2000} 412 slutlig (EGT C 337 E, s. 278).
38 — KOM (2003) 827 slutlig.
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om att upprétta gemenskapspatentritten och
om 6verprovning vid forstainstansritten. >

48. Till skillnad fran vad som giller pa
omridet for varumirken, inom vilket har
antagits bade direktiv 89/104/EEG* och
férordning nr 40/94 om gemenskapsvaru-
mérken, erbjuder gemenskapslagstiftningen
pa patentomradet ett langt ifran lika klart
svar pa fragan huruvida domstolen &ar behé-
rig att tolka TRIPs-avtalet. Av de rattsakter
som riknades upp i foregdende punkt kan
vissa, sisom vixtforddlarritterna, inte ens
betraktas som patent, vilket kommissionen
sjdlv har medgett, och andra har fortfarande
inte antagits utan ar kvar pa forberedelses-
tadiet.

49. I sjdlva verket saknas det harmonise-
ringslagstiftning, och inrdttandet av ett
gemenskapspatent har sttt pd odverstigliga
hinder inom radet. P4 det nuvarande stadiet
ar det inte mojligt att tillimpa den ritts-
praxis som bildats genom malet Hermeés och
modifierats genom domen i malet Etang de
Berre, enligt vilken det krivs gillande lag-
stiftning. Dock uppkommer genast fragan
vilka kriterier som skall gilla vid bedom-
ningen av om det finns tillrickligt med
lagstiftning for att det skall anses att
gemenskapen och, foljaktligen, domstolen
ar behorig.

39 — KOM (2003) 828 slutlig.

40 — Radets forsta direktiv av den 21 december 1988 om
tillndgrmningen av medlemsstaternas varumarkeslagar (EGT
L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgiva, omrade 13, volym 17,
s. 178).
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50. I det aktuella forfarandet om férhands-
avgorande diskuteras inte utdvandet av de
befogenheter som har tilldelats gemenska-
pen, varken dem som den har erhallit genom
artikel 95 EG, dven avseende de olika typerna
av immateriella rittigheter pd den inre
marknaden, eller dem som tillkommer den
med stod av artikel 308 EG, till exempel for
att inrdtta gemenskapspatentet, ett projekt
som inte har lyckats. I detta sammanhang
skall det betonas hur komplicerat det ar for
gemenskapen att utéva sina befogenheter.

51. Genom konventionen om meddelande
av europeiska patent frin 1973 (nedan kallad
Miinchenkonventionen), till vilken med-
lemsstaterna successivt har anslutit sig,
konstruerades ett europeiskt instrument
som samexisterar med de nationella. Syftet
med forslaget till forordning om gemen-
skapspatent var att skapa symbios mellan
gemenskapssystemet och det mellanstatliga
systemet. Forutsittningarna for att lyckas
med detta dr att férordningen om gemen-
skapspatent antas, att hdnsyn tas till Miinch-
enkonventionen och Europeiska patentver-
kets stillning, att gemenskapen ansluter sig
till Minchenkonventionen samt att man
undersdker mojligheten att i framtiden
samordna forordningens och konventionens
utveckling. Dessutom medger inte Miinch-
enkonventionen att Europeiska patentverket
patar sig denna roll, varfér konventionen
maste dndras. *!

41 — Punkt 2.3 i det ovanndmnda férslaget till forordning om
gemenskapspatent.
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52. Det dr svart att avgdéra om det mot denna
bakgrund vore orédttvist att forebrd kommis-
sionen for att inte ha lyckats med sina
foresatser, sdrskilt som det ar friga om ett
forfarande dar enhillighet kravs.** Kanske
hade den ritt som betriffande blandade avtal
skrev att ndr behorigheten upphéjs till
kriterium for domsritten, blir den sist-
nimnda gisslan under den forstnimndas
komplexitet. ** Med den beaktansvirda
6kningen av antalet fall av delad behérighet
pd de manga och atskilda omrdden dir
gemenskapen blir behorig, kan det férvintas
en flod av tolkningsfragor till domstolen
avseende dess behorighet, och det kommer
varje gang att bli nodvindigt att granska den
relevanta gemenskapslagstiftningen.

53. Sammanfattningsvis kan det vid en
ordagrann tillimpning av ovanndmnda ritts-
praxis konstateras att domstolen inte é&r
behérig, eftersom det saknas gemenskapsbe-
stimmelser. Om man betraktar immaterial-
ritten som ett enda omrade — under vilket
sorterar varumérken, modeller och alla andra
typer av rittigheter som omfattas av TRIPs-
avtalet — dédr det bara saknas gemenskaps-
lagstiftning i vissa avseenden, sdsom bestim-
melser om giltighetstid fér patent pad upp-
finningar, kan man diremot i stillet na
slutsatsen att domstolen, sdsom kommissio-
nen har antytt, 4r behdrig, eftersom ofull-
stindig lagstiftning enligt domen i malet
Etang de Berre inte dr nagot hinder for
domstolens tolkningsbehérighet.

42 — Forslaget till forordning om gemenskapspatent lades fram
med stod av artikel 308 EG, som kréaver radets enhillighet.
Under férhandlingen angav kommissionen nér den till-
fragades om anledningen till att radet inte godtog forslaget,
att sprékliga aspekter var det storsta hindret.

43 — Eeckhout, P, a.a., s. 237.

2. Alternativt forslag

54. Med hinsyn till de svérigheter som ar
férbundna med ovannamnda rittspraxis och
som sjilva domstolen har trasslat in sig i,
foredrar jag att foresprika en stindpunkt
genom vilken det dr mojligt att komma runt
det sa fast férankrade stillningstagandet och
inleda ett nyskapande arbete i gemenskapens
intresse. Enligt denna stindpunkt har dom-
stolen, av de skil som anges nedan, behorig-
het att tolka hela TRIPs-avtalet.

55. For det forsta borde storre uppméirk-
samhet an hittills dgnas WTO-avtalens
inlemmande i den internationella ritten,
dér avtal ratificeras i érlig avsikt att fullgéra
dem. Vidare skall den férdndring som GATT
har genomgatt framhdllas. Dess initiala
“kontraktsmissiga” karaktir har forsvagats,
och det har i stillet kommit att utgéra en
praktiskt taget konstitutionell ram f6r virlds-
handeln genom att det till fullo har inréttats
enligt de standarder som enligt Wienkon-
ventionen om traktatritt av den 23 maj 1969
giller for internationella avtal.** Det ir
foljaktligen lampligt att utgd fran synsittet
avseende blandade avtal i domarna i maélen

44 — 1 kraft sedan den 27 januari 1980 (UN. Doc A/CONF.39/27
(1969), 1155 U.N.T.S. 331). Pescatore, P. "Opinién 1/94 on
‘conclusion’ of the WTO Agreement: is there an escape from
a programmed disaster?”, i Common Market Law Review,
volym 36, 1999, s. 400.
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Haegeman och Demirel och anse dem inga i
gemenskapens rittsordning.

56. For det andra visar de avtal som
gemenskapen och medlemsstaterna ingar
med delad behédrighet deras gemensamma
avsikt, som ar bindande for dem gentemot
tredjelinder som &r parter i avtalet. Lojali-
tetsprincipen i artikel 10 EG tvingar med-
lemsstaterna att samarbeta savél under for-
handlings- och ingdendeskedet som vid
genomférandet av de &tagna forpliktel-
serna,*® vilket skall beaktas i forening med
skyldigheten att sidkerstilla gemenskaps-
rattens dndamalsenliga verkan, inte bara pa
lagstiftningsnivd, utan dven med avseende pa
den verkstillande och den démande verk-
samheten. *°

57. For det tredje dr det bista sittet att
fullgora de internationella forpliktelserna
gentemot tredjelander och uppnd den néd-
vandiga homogeniteten vid tolkningen, att
sikerstdlla att avtalen tolkas enhetligt, en
standpunkt som befists av det méjliga sam-
bandet mellan reglerna i avtalet, sdsom
generaladvokaten Tesauro har framhallit. ¥/
Det enda organ som kan utfora en sidan
uppgift 4r denna domstol, som vanligt med
ovirderlig hjilp fran de nationella dom-
stolarna genom férfarandet for forhandsav-

45 — Det ovannamnda yttrandet 1/94, punkt 108.

46 — Kahl, W. "Artikel 10”, i Callies, Ch./Ruffert, M., a.a,, s. 451
och féljande sidor.

47 — Punkterna 20 och 21 i hans forslag till avgorande i det
ovanndmnda mélet Hermes.
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gorande enligt artikel 234 EG. Den stora vikt
som domstolen ligger vid homogenitet vid
tolkningen av gemenskapsritten framgick av
yttrande 1/91, vilket rérde avtalet om Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet. I ytt-
randet befistes domstolens uppfattning att
behérigheten att tolka gemenskapsritten inte
— i syfte att sikerstilla en enhetlig tolkning
av densamma — bér spridas. *®

58. For det fjarde innebir inte domstolens
eventuella stillningstagande till forman for
sin egen behorighet att tolka blandade avtal,
och i synnerhet TRIPs-avtalet, att den
nationella lagstiftningsbehoérigheten Gverférs
till gemenskapen. Négon 6verforing sker inte
heller av siddan behorighet som tillkommer
medlemsstaterna nir gemenskapens institu-
tioner inte har utovat sin behérighet. Tvir-
tom kan medlemsstaterna dra nytta av att det
gors en enhetlig tolkning som dr bindande
fér alla, dven pd sddana omridden dir
gemenskapen dnnu inte har vidtagit nagon
atgird, pd si sitt att det blir littare for
medlemsstaterna att agera i enlighet med
artikel 10 EG nédr de utdvar sin ndmnda
behdrighet.

59. Slutligen ér det, for det femte, en mirklig
situation som har uppstitt till f6ljd av
nuvarande rittspraxis angdende blandade
avtal. Det dr ndmligen lika ologiskt att neka
domstolen behérighet att tolka ett sddant
avtal, ratificerat av gemenskapen, innan lag-
stiftning har inférts pa vissa omraden, som

48 — Yttrande enligt artikel 228.1 andra stycket i EEG-fordraget av
den 14 december 1991 (yttrande 1/91, REG 1991, s. 1-6079;
svensk specialutgdva, volym 11, s. I-533), punkterna 43—45.
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att forbjuda en nationell domstol att tolka en
ramlag innan de myndigheter som har
normgivningsbehérighet pd omradet har
utovat densamma.

60. Domstolen bor siledes vara medveten
om nackdelarna med sin rittspraxis och
forsoka rada bot pd den eviga osikerheten
betriffande dess behoérighet att tolka blan-
dade avtal genom att viga édndra riktning i
rittspraxis och ta sitt ansvar, bade i syfte att
leda in réttspraxis pa ritt vig och anpassa
den till de grundliggande principerna for
internationell ratt och for att se till att den
uppfyller de krav pd rittssikerhet som
gemenskapens institutionella aktérer begir.
Domstolen tog ett steg i denna riktning med
domen i malet Dior, dir den hinforde sig till
artikel 10 EG i sitt resonemang, men den
borde ha tillerként artikeln samma rickvidd
som den jag foresprakar.

61. Mot bakgrund av det ovan anforda vigar
jag foresld att domstolen skall forklara sig
behorig att tolka TRIPs-avtalet och folj-
aktligen dess artikel 33.

C — Huruvida artikel 33 i TRIPs-avtalet har
direkt effekt

62. Om tolkningen av blandade avtal har
blivit ritornellen i det partitur som utgérs av

de juridiska svarigheterna i samband med
gemenskapens externa relationer, dr den
direkta effekten den dirmed oupplosliga
vokalmusiken pa si sitt att de tva alltid foljs
at. Det finns grund for liknelsen, eftersom —
sasom vi nedan kan konstatera — argumen-
ten i gemenskapens rittspraxis uppvisar
ménga metodologiska beréringspunkter mel-
lan desamma.

63. Den fraga som Supremo Tribunal de
Justica har stillt dr tvetydigt formulerad och
forefaller avse savil den direkta effekten som
mojligheten fér parterna i mal som ér
anhidngiga vid nationella domstolar att
aberopa bestimmelserna i TRIPs-avtalet,
men av beslutet om hénskjutande och de
yttranden som har inkommit i detta forfa-
rande for forhandsavgorande framgar det att
betoningen ligger pa frdgan om huruvida
artikel 33 i TRIPs-avtalet ar direkt och
omedelbart tillimplig.

64. Jag kommer darfor forst att redogora for
férutsittningarna enligt domstolens ritts-
praxis for att dar finna ett lampligt svar,
och sedan modifiera det med hénsyn till vissa
overviaganden.
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1. Svaret enligt domstolens rittspraxis

a) Fran Hermes till Van Parys

65. I domen i malet Demirel ansag dom-
stolen att en bestimmelse i ett avtal som
gemenskapen har ingitt med tredjeland &r
direkt tillimplig om den, med hinsyn till
dess ordalydelse samt till avtalets syfte och
art, innebdr en klar och precis skyldighet,
vars fullgérande eller verkningar inte ar
beroende av utfirdandet av ytterligare ritts-
akter. *

66. I domen i malet Hermés behandlades
visserligen inte denna aspekt, men general-
advokaten Tesauro var bendgen att godta
direkt effekt hos WTO-avtalen med hénvis-
ning till att domstolens invindningar i fraga
om GATT inte langre kunde anses gilla
inom ramen fér WTO. *® Han angav emeller-
tid sdsom nyansering att TRIPs-avtalet kan
aberopas av enskilda, men att detta giller
endast "de regler som dr sddana att de tillater
detta”, vilket erinrar om det citat fran domen
i malet Demirel som atergetts i foregdende
punkt, eftersom “vad som rdknas ar om
regeln i fraga i sig lampar sig for att till-
lampas, vilket ar fallet varje gdng som ingen

49 — Domen i det ovanniamnda mdlet Demirel, punkt 14.

50 — Forslag till avgérande i malet Hermés, punkt 30 andra
stycket.
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annan réttsakt behover antas for att denna

skall kunna fi réttsverkningar”. '

67. Domstolen utt?lckte sin asikt i malet
Portugal mot radet, > som inte avsag TRIPs-
avtalet, utan en talan om ogiltigférklaring av
tva avtal, det ena med Indien och det andra
med Pakistan, om marknadstilltride for
textilvaror. I malet gjordes gillande att det
beslut som lag tlll grund for undertecknan-
det av avtalen®® var rittsstridigt, eftersom
det stred mot vissa av WTO:s grundliggande
regler och principer.

68. Domen har diskuterats livligt i dokt-
rinen, som till storsta delen har varit mycket
kritisk. >* Fér att undvika att detta forslag blir
alltfor langt redogor jag hir endast kortfattat
for domen. Trots att domstolen medgav att
WTO-avtalen foreter betydande skillnader i
forhillande till bestimmelserna i GATT
1947, bland annat till f6ljd av forstirkningen
av skgfddsétgérder och tvistldsningssyste-

betonade den staternas férhandlarroll

51 — Ibidem, punkt 37, min kursivering.

52 — Dom av den 23 november 1999 i mal C-149/96, Portugal mot
radet (REG 1999, s. [-8395), punkterna 42-47.

53 — Radets beslut 96/386/EG av den 26 februari 1996 om
slutande av avtalsmemoranda mellan Europeiska gemenska-
pen och Islamiska republiken Pakistan samt Europeiska
gemenskapen och Republiken Indien om marknadstilltride
for textilvaror (EGT L 153, s. 47).

54 — Perfekt sammanfattad i Cebada Romero, A., a.a., 5. 467 och
foljande sidor.

55 — Overenskommelsen om regler och férfaranden for tvistlés-
ning (bilaga 2 till WTO-avtalen).
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for att dérefter finna att om avtalets direkta
effekt godtogs, skulle det leda till att de
avtalsslutande parternas verkstillande organ
berévades den i artikel 22 i 6verenskommel-
sen foreskrivna majligheten att na en losning
genom férhandlingar, om 4n bara som en
tillfillig atgard. >

69. Domstolen tillade att det i WTO-avtalen
inte fastslas vilka rittsliga medel som é&r
lampliga fér att garantera att de fullgors
arligt inom de avtalsslutande parternas
interna rittsordningar,®” varav den drog
slutsatsen att WTO-avtalen inte ingdr bland
de regler som domstolen skall beakta nir den
provar lagenligheten av gemenskapsinstitu-
tionernas rittsakter. *®

70. Domstolen hinvisade emellertid till tva
situationer di den tillerkéint bestimmelser i
GATT direkt effekt, ndrmare bestimt nir
gemenskapen avsett att fullgéra en sérskild
forpliktelse vilken den atagit sig inom ramen
for WTO (malet Fediol),®® eller nir det
uttryckligen hinvisas till WTO-avtalen i
gemenskapsrittsakten (malet Nakajima). *° I
dessa tva situationer avilar det domstolen att
prova lagenligheten av gemenskapsrittsakten
med hinsyn till WTO:s bestimmelser, och

56 — Domen i det ovanniamnda mélet Portugal mot radet,
punkterna 36-40.

57 — Punkt 41 i den i fotnoten ovan nimnda domen.

58 — Punkt 47 i domen i det ovannimnda mélet Portugal mot
radet.

59 — Dom av den 22 juni 1989 i mal 70/87, Fediol mot
kommissionen (REG 1989, s. 1781; svensk specialutgava,
volym 10, s. 67), punkterna 19-22.

60 — Dom av den 7 maj 1991 i mél C-69/89, Nakajima mot radet
(REG 1991, s. 1-2069; svensk specialutgdva, volym 11,
s. 1-149), punkt 31.

enligt domen i malet Van Parys utgor dessa
fall de enda tvd undantagen fran huvud-
regeln. ¢!

71. I det sistndimnda malet fastslog dom-
stolen klart att WTO-bestimmelserna inte
har direkt effekt, eftersom den fann att det
inte var mojligt att vid en domstol i en
medlemsstat dberopa att en gemenskaps-
rattslig bestimmelse 4r oférenlig med WTO-
avtalen, dven om WTO:s tvistlosningsor-
gan ® har funnit att bestimmelsen r ofér-
enlig.63 Principen pacta sunt servanda,
vilken anges i artikel 26 i Wienkonventio-
nen,® kan harvid ha overtritts, eftersom
hinsyn inte togs till avgéranden frin ett
organ vars behorighet har erkints av gemen-
skapen genom undertecknandet av WTO-
avtalen. Dessutom forvanar domen i malet
Van Parys i det avseendet att domstolen
annars alltid har ménat om att dess egna
avgbranden beaktas pa alla nationella nivier
— forvaltningsnivé, lagstiftningsnivd och
domstolsniva.

b) Konsekvenserna av domen i méilet Dior

72. Till skillnad fran i méalet Hermeés undvek
domstolen i malet Dior inte de nationella

61 —Dom av den 1 mars 2005 i mal C-377/02, Van Parys
(REG 2005, s. I-1465), punkterna 39 och 40.

62 — Vilket ndmns i artikel 2.1 i den ovannimnda G&verens-
kommelsen om regler och forfaranden for tvistlosning.
63 — Domen i det ovanndmnda malet Van Parys, punkt 54.

64 — Laget-Annamayer, A., "Le Statut des accords OMC dans
l'ordre juridique communautaire: en attendant la consécra-
tion de l'invocabilité”, i Revue trimestrielle de droit européen,
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nederlindska domstolarnas fragor angdende
TRIPs-avtalets direkta effekt. Malet avgjor-
des emellertid inte i enlighet med general-
advokaten Tesauros forslag, utan domstolen
valde édven hir att grunda avgdrandet pa
kompetensfordelningen mellan medlemssta-
terna och gemenskapen.

73. Med st6d av punkt 14 i domen det
ovannidmnda malet Demirel och efter att ha
erinrat om att enskilda inte kan &beropa
WTO-bestimmelserna vid nationell domstol
(domen i malet Portugal mot radet), skilde
domstolen mellan de omraden som omfattas
av gemenskapslagstiftningen och dem dér
gemenskapen #nnu inte har lagstiftat. ¢®
Savitt avser de férstnimnda upprepade dom-
stolen skyldigheten att tolka TRIPs-avtalet
mot bakgrund av dess ordalydelse och
syfte.®® Vad giller de sistnimnda anség
domstolen att med hinsyn till att de inte
omfattas av gemenskapsritten “[gemen-
skapsritten] varken foreskriver eller uteslu-
ter .. att en medlemsstats rittssystem ger
enskilda ratt att direkt aberopa [TRIPs-
avtalet]”.

74. Sammanfattningsvis innebdr denna
rattspraxis att det ater dr nédvindigt att
besvara fragan huruvida det dr gemenskapen
eller medlemsstaterna som har behdrighet
for att det skall vara mdjligt att tillimpa en
konkret bestimmelse och bedéma vem som

65 — Domen i det ovanndgmnda mélet Dior, punkterna 47 och 48.
66 — Enligt domen i det ovannidmnda mélet Hermés, punkt 28.
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skall avgora huruvida bestimmelsen kan
dberopas. Vid en tillimpning av detta synsitt
pa det nu aktuella malet skall det limpligen
papekas att om artikel 33 i TRIPs-avtalet
anses hora till de omraden som omfattas av
gemenskapens behorighet ar det domstolen
som dr behorig att vidta den bedémningen,
medan det ér de nationella domstolarna som
ar behériga om bestimmelsen i stillet ar
héinforlig till det omrdde dir medlemssta-
terna 4r behoriga. ¢

75. Precis som i fallet med den foérsta
tolkningsfragan &r jag inte Overtygad om
lampligheten i domstolens metod att utgd
fran gemenskapens och medlemsstaternas
respektive behorighet. Detta innebér ndmli-
gen att det ater blir nédvandigt att utreda
huruvida unionen har utovat sin behorighet i
tillracklig utstrickning. An en ging aktua-
liseras bristen pa forutsebarhet fér de
institutionella aktorerna och den ondédigt
centrala roll som domstolen far, eftersom
den maste slita tvisten angdende kompetens-
fordelningen. Framfor allt dventyras enhet-
ligheten och homogeniteten i tolkningen av
gemenskapsritten, inbegripet de internatio-
nella avtal dir bade medlemsstaterna och
gemenskapen &r part, vilket talar for en
annan metod.

2. Alternativt forslag

76. Huvudtanken i mitt resonemang &ar
enklare. Den bygger pid nodvindigheten av
att fullgéra unionens internationella forplik-

67 — Se dven domen i det ovanndmnda mélet Schieving-Nijstad m.
fl, punkterna 51-55.
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telser i enlighet med principen om tro och
heder, vilken enligt artiklarna 26 och 31 i den
ovannidmnda Wienkonventionen alltid skall
kdnneteckna medlemsstaternas och de inter-
nationella organisationernas agerande, lik-
som tolkningen av de avtal som de ingar. ®®

77. Jag tror inte att jag misstar mig om jag
pastar att det dr mojligt att lisa in samma
filosofi i domen i mélet Demirel, nir dom-
stolen i den ovan citerade punkt 14 gjorde
direkt tillimplighet av avtal som gemenska-
pen har ingitt beroende av dels avtalets
ordalydelse, syfte och art, dels att det innebar
en klar och precis skyldighet. Provningen av
den direkta effekten bor vigledas av dessa tva
kriterier i stillet for av den rittspraxis for
vilken redogjorts ovan.

78. Sa ldnge synsittet i domen i maélet
Portugal mot radet, vilket bekriftades senast
i domen i mélet Van Parys, fortfarande rader,
finns det emellertid ingen mdjlighet att
frangd det dualistiska system med vilket
domstolen, pd osdker rittslig grund, pa
gemenskapens vignar har mottagit folkrit-
ten och WTO-avtalen i syfte att undgd sin
uppgift.®® En bestimmelse av det aktuella

68 — Dupuy, P. M., Droit international public, Dalloz, fjirde
upplagan, Paris. 1998, s. 284.

69 — Pescatore, P., "Free World Trade and the European Union”, i
Pérez van Kappel, A./Heusel, W., (utg.) Free World Trade
and the European Union — The reconciliation of Interest and
the Review of the Understanding on Dispute Settlement in the
Framework of the World trade Organisation, Academy of
European Law, volym 28, Trier, 2000, s. 12.

slaget kan dirfor aldrig fa direkt effekt inom
Europeiska unionen savida inte de situatio-
ner som angetts i domarna i de ovanndmnda
mélen Fediol och Nakajima foreligger.

79. Med hiénsyn till att domstolens argu-
ment snarare ar politiska dn rittsliga, %4r det
meningslost att fortsitta debatten, utan vi far
i stallet lita pd att kritiken av réttspraxis
6vervinner motstandet mot att godta gene-
raladvokaten Saggios stindpunkt, enligt vil-
ken en bestimmelse i ett internationellt avtal
pé grund av sitt tydliga, precisa och ovillkor-
liga innehall i princip kan vara ett kriterium
for att prova gemenskapsrittsakternas lagen-
lighet, och enskilda endast kan aberopa dessa
vid nationell domstol om detta framgar av
avtalets allmianna systematik. "

80. Da dterstir for mig endast att uttrycka
ytterligare tvd tankegingar angdende detta
problem, som synes vara l6st med hjalp av
fast rattspraxis.

81. For det forsta: Om det verkliga skilet for
att inte tillerkinna WTO-avtalen direkt
effekt ar att domstolen inte vill inkrikta pa
gemenskapens politiska institutioners beho-

70 — Laget-Annamayer, A, aa, s. 287. Se dven Cebada Romero,
A, aa, s. 490.

71 — Forslag till avgérande i det ovanndmnda malet Portugal mot
radet, punkt 18.
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righet genom att agera inom den forhand-
lingsram som dessa har enligt 6verenskom-
melsen om regler och forfaranden for tvist-
l6sning, ’* kan detta bara gilla omraden dir
det finns en reell mdjlighet att nd en
férhandlingslosning.

82. Aven om TRIPs-avtalet ingar bland de
omraden dir denna Overenskommelse ar
tillimplig rimmar beskaffenheten hos de
bestammelser som den skall harmonisera,
narmare bestimt bestimmelser om immate-
riella och industriella réttigheter, illa med
tvistlosningsmekanismen, eftersom niamnda
rattigheter per definition innehas av enskilda
och inte av medlemsstaterna. ”>

83. Denna bilaga i WTO-avtalet skiljer sig
avsevirt till sin natur frin det allminna
avtalet, avseende vilket domstolen redo-
gjorde for sina asikter i mélet Portugal mot
radet. Det 4r svart att jamstilla minimi-
skyddsregler, sisom giltighetstiden for
patent, och bestimmelser som till exempel
kraver sdnkning eller avskaffande av tullav-
gifter for att underldtta vissa produkters
marknadstilltride. Jag betvivlar att dessa
olika typer av bestimmelser erbjuder samma
mojlighet till flexibilitet ndr en &verens-
kommelse skall forhandlas fram. Stérre upp-
mérksamhet borde dirfér &dgnas &t den

72 — Eeckhout, P., a.a., 5. 306.
73 — Fjarde skilet i TRIPs-avtalet.
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bestimmelse som skall tolkas nir det skall
avgoras huruvida den kan kringgés genom
forhandlingar.

84. For det andra innebdr domstolens syn-
satt att orimligt stor vikt liggs vid WTO:s
tvistlosningssystem, eftersom den sitter valet
att inte uppfylla de forpliktelser som foljer av
WTO-avtalet framfor detta avtals bindande
verkan i egenskap av multilateralt inter-
nationellt avtal.

85. Avtalet erbjuder visserligen inte nigon
utvig sasom fordragsbrottstalan enligt
artikel 226 EG, och 4n mindre finns det
mojlighet att vidta sddana tvangsatgirder
som foreskrivs i artikel 228 EG. Sadana
brister innebar emellertid inte att det é&r till-
latet att invertera villkoren i det internatio-
nella avtalet genom att forvandla tvistlos-
ningsmetoden till en lagstadgad undanflykt
och ett alternativ till kravet pi att folja
principen om tro och heder inom den
internationella ritten. Man kan inte ge
tvistlosningsmetoden en saddan tyngd genom
att forvanska det som egentligen skall utgéra
ett undantag. Dessutom &r forhandlmgslos-
mngar alltid av tillfillig karaktir,”* och skall
sa langt majligt innebéra att avtalet foljs, 7>

vilket dar till stod fér dem som betonar
mekanismens unika tvistlésningsfunktion.

74 — Artikel 2.1 i 6verenskommelsen.

75 — Detta framgar av artikel 3.7 i Gverenskommelsen, enligt
vilken ”... en lésning som &r Omsesidigt godtagbar for
parterna i en tvist och Jorenlig med de berdrda avialen ir
klart att foredra. ...”, min kursivering.
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86. Aven om artikel IX i WTO-avtalet ger
ministerkonferensen och Allmidnna radet
ensam behorighet att tolka avtalet och de
multilaterala handelsavtalen skall en tolkning
antas med en majoritet av tre fjirdedelar av
medlemmarna. P4 grund av det stora antalet
parter i WTO idr det svart att uppna sédan
majoritet, och jag haller dirfér inte med om
att behorigheten enligt artikel IX minskar
tvistlésningsmekanismens rattskipningska-
raktir, 7® for hittills har behérigheten aldrig
utovats. ”’

87. Ovanstdende dverviganden innebdr att
det forsta hindret, betriffande det granskade
avtalets natur och bakgrund 6vervunnits.
Saledes aterstar bara att tolka artikel 33 i
TRIPs-avtalet f6r att kunna avgora huruvida
den har direkt effekt.

88. Med hinsyn till att det forslag som jag
mot bakgrund av réttspraxis har formulerat
under punkt 1 i avsnitt C i del V i detta
forslag till avgorande inte dr intressant for
den hinskjutande domstolen, som i sjilva
verket vill ha tolkningsanvisningar som
hjélper den att avgora huruvida den omtvis-
tade bestimmelsen har direkt effekt, skall det
behandlas i en tredje punkt som, ur meto-

76 — Timmermans, C.W.A., "L'Urugay Round: sa mise en oeuvre
par la Communauté européenne”, i Revue du Marché Unique
Européen, nr 4/1994, s. 178.

77 — Enligt muntliga uppgifter frin WTO:s réttsavdelning.

dologiskt perspektiv far betraktas som
gemensam for de bada andra. Detta foljer
logiskt av att bdda vdgarna sammanstrélar i
den punkt dédr bestimmelsens direkta effekt
noga skall utredas.

3. Granskning av artikel 33 i TRIPs-avtalet

89. Iflera av de yttranden som har inkommit
i detta mal om begiran om forhandsavgs-
rande har den omtvistade bestimmelsen
karakteriserats som klar, vilket har sin grund
i en alltfor ytlig lasning av artikeln.

90. Jag delar inte denna stindpunkt. Arti-
kel 33 innehéller tva delar. Genom den forsta
regleras minimitiden for patentskyddets gil-
tighet, som faststills till 20 ar, och genom
den andra maximitiden, som det 6verlats till
den nationella lagstiftaren att faststilla.

91. Ordalydelsen ar inte klar och har med-
fort felaktiga tolkningar. Bestimmelsen inne-
bar ritteligen ett krav pa de avtalsslutande
staterna, ndmligen att de skall anpassa sin
patentlagstiftning till vad som anges i den
forsta delen, sd att det i lagstiftningen
foreskrivs ett skydd foér de aktuella indu-
striella réattigheterna som uppgar till
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minst 20 ar frdn dagen for ansdkan. Bestam-
melsens andra del innebir att de avtalsslu-
tande staterna sjilva fritt kan lagstifta om
skyddets maximala giltighetstid.

92. Den forsta delen skulle kunna tillskrivas
en “asymmetrisk” direkt effekt for fall som
det aktuella, dir overtrddelsen foljer av att
patentskyddet har uppritthallits kortare tid
dn den angivna efter utgingen av den 6ver-
gangsperiod som medges genom sjilva
TRIPs-avtalet. Det forefaller odiskutabelt att
de avtalsslutande staternas skyldighet upp-
fyller rekvisiten for omedelbar tillimplighet.
Pa sa sitt skulle de som paverkas av
otillracklig lagstiftning ha rétt att dberopa
den omtvistade bestimmelsen gentemot den
stat som har gjort sig skyldig till Gver-
tridelsen. For detta finns stéd i domstolens
rattspraxis om direktivens vertikala direkta
effekt.

93. Svaret pa fragan om en eventuell hori-
sontell direkt effekt ar inte lika klart, pa
grund av att det saknas en maximigrins for
skyddet. Utgéngen av skyddsperioden for de
aktuella rattigheterna paverkar inte bara
rittsinnehavarna, utan dven och i synnerhet
tredje man och myndigheterna, som pa detta
omrade representerar allménintresset. Kon-
kurrenterna, men dven de behoriga registre-
ringsmyndigheterna maste kunna veta nir
patentets skydd enligt den nationella ritts-
ordningen upphér.
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94. Om lagstiftaren inte tillvaratar den
aktuella valmojligheten ar det omdjligt att
pad grundval av enbart ordalydelsen av
artikel 33 nidrmare ange den bestimda
tidpunkt da det lagstadgade monopolet upp-
hor att gilla. Att bestimma att det rdcker
med minimitiden pa 20 ar skulle innebira att
man tillskansade sig lagstiftarens behérighet,
och ett sddant val skulle inte kunna &beropas
mot tredje man.

95. Eftersom artikel 33 i TRIPs-avtalet &r
beroende av att den nationella lagstiftaren
utovar sin behorighet att faststilla den exakta
skyddsperioden for patent i det nationella
rittssystemet saknar den foljaktligen direkt
effekt.

96. Slutligen skall det tillaggas att artikel 70 i
TRIPs-avtalet, som har rubriken "Skydd fér
gillande rittigheter”, som har pastatts vara
grunden for att ndimnda artikel 33 4r direkt
tillamplig, syftar till att ge de rattigheter som
var skyddade nédr TRIPs-avtalet tradde i kraft
samma skydd som de rittigheter som beviljas
enligt de bestimmelser som antas av de
avtalsslutande staterna foér att genomfora
TRIPs-avtalet. Det dr saledes friga om att
tillimpa de nya bestimmelserna pa befintliga
patentritter, och bestimmelsen har darfor
inget att gora med den direkta effekten av
bestimmelserna i TRIPs-avtalet.
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VI — Forslag till avgorande

97. Mot bakgrund av det ovan anfoérda foreslar jag att domstolen skall besvara de
tolkningsfragor som Supremo Tribunal de Justica i Portugal har stillt pa foljande
satt:

Eftersom artikel 33 i TRIPs-avtalet dr beroende av att den nationella lagstiftaren
utfirdar en rittsakt for att faststilla den exakta giltighetstiden for patentskyddet
saknar artikeln direkt effekt och den kan saledes inte dberopas vid nationell domstol
av enskilda gentemot andra enskilda.
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