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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 17 mars 2016*

"Begdran om forhandsavgérande — Immaterialrdtt — Direktiv 2004/48/EG — Artikel 13.1 —
Audiovisuellt verk — Intrangsgérande verksamhet — Skadestand — Berdkningsmetod —
Engéangsbelopp — Ideell skada — Omfattas”

I mal C-99/15,

angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstélld av Tribunal Supremo
(hogsta domstolen, Spanien) genom beslut av den 12 januari 2015, som inkom till domstolen den
27 februari 2015, i malet

Christian Liffers

mot

Producciones Mandarina SL,

Mediaset Espafia Comunicacion SA, tidigare Gestevisién Telecinco SA,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden J. L. da Cruz Vilagca samt domarna F. Biltgen, A. Borg Barthet,
E. Levits och M. Berger (referent),

generaladvokat: M. Wathelet,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Christian Liffers, genom E. Jordi Cubells, abogado,

— Producciones Mandarina SL, genom A. Gonzalez Gozalo, abogado,
— Mediaset Espaiia Comunicacién SA, genom R. Seel, abogado,

— Spaniens regering, genom M. Sampol Pucurull, i egenskap av ombud,

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

— Frankrikes regering, genom D. Colas och D. Segoin, bada i egenskap av ombud,

— DPolens regering, genom B. Majczyna, i egenskap av ombud,

— Europeiska kommissionen, genom E. Gippini Fournier och F. Wilman, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 19 november 2015 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Forevarande begidran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 13.1 i Europaparlamentets och
radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstillande av skyddet for immateriella
rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45).

Begidran har framstillts i ett méal mellan a ena sidan Christian Liffers och a andra sidan Producciones
Mandarina SL (nedan kallat Mandarina) och Mediaset Espafia Comunicacion SA, tidigare Gestevision
Telecinco SA (nedan kallat Mediaset). Malet ror en talan om immaterialréttsintrang.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt
Skélen 10, 17 och 26 i direktiv 2004/48 har féljande lydelse:

”(10) Syftet med detta direktiv &r att tillndrma lagstiftningarna [i medlemsstaterna] for att uppna en
hog, likviardig och enhetlig skyddsniva for immateriella réttigheter pd den inre marknaden.

(17) Beslut om de atgdrder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje enskilt
fall ske sa att vederborlig hénsyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet, inklusive
sdrdragen hos de olika typerna av immateriella rattigheter och, nir det ar lampligt, om intranget
har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.

(26) For att rattighetshavaren skall erhalla erséttning for den faktiska skada som har orsakats av ett
intrang som har begatts trots att intrdngsgoraren visste eller rimligen borde ha vetat att det
utgjorde ett intrang, bor skadestandet faststillas med beaktande av alla relevanta aspekter, sdsom
rattighetshavarens inkomstforlust, den otillborliga vinst som intrangsgoraren har gjort och, i
forekommande fall, ideell skada som rattighetshavaren har lidit. Om det exempelvis ar svart att
faststédlla omfattningen av den faktiska skadan, bor skadestandet i stéllet kunna faststéllas pa
grundval av faktorer som t.ex. de royalties eller avgifter som skulle ha utgatt om intrangsgoraren
hade begirt tillstand att utnyttja réttigheten. Syftet &r inte att infora ett straffliknande skadestand,
utan att inféra en mojlighet till ersittning baserad pa en objektiv berdkningsgrund som samtidigt
beaktar rattighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader for identifiering och utredning.”
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Direktivets artikel 13.1 har rubriken ”"Skadestand”, och dar foreskrivs f6ljande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna, efter ansokan fran den
skadelidande parten, forpliktar den som har begitt immaterialrattsintrang och som visste eller
rimligen borde ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrangsgorande verksamhet, att betala ett
skadestdnd till réttighetshavaren som ér lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intranget.

Nar de rattsliga myndigheterna faststéller skadestandet

a) skall de beakta alla relevanta omstédndigheter, sasom de negativa ekonomiska konsekvenserna,
déribland utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som intrangsgoraren
har gjort och, dar sa ar lampligt, omstdndigheter av annan dn rent ekonomisk betydelse, sasom
ideell skada som rittighetshavaren har fororsakats genom intranget,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a) dar sa ar lampligt, faststdlla skadestandet till ett engangsbelopp pa
grundval av sddana faktorer som atminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift
om intrangsgoraren hade begirt tillstdnd att nyttja den immateriella rattigheten i fraga.

Spansk rdtt

Nedan éterges innehallet i artikel 140 i lagen om immateriella rattigheter — som godkénts genom
kungligt lagstiftningsdekret 1/1996 om antagande av den omarbetade lydelsen av lagen om
immateriella rattigheter, varigenom géllande bestimmelser pa omradet organiseras, fortydligas och
harmoniseras (Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
la materia), av den 12 april 1996 (BOE nr 97, s. 14369) — i dess lydelse enligt lag 19/2006 om utokat
skydd for immateriella rattigheter och industriell dganderétt och om faststillande av processrittsliga
regler for att underldtta tillimpningen av olika gemenskapsforeskrifter (Ley 19/2006, por la que se
amplian los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen
normas procesales para facilitar la aplicacién de diversos reglamentos comunitarios), av den 5 juni
2006 (BOE nr 134, s. 21230) (nedan kallad lagen om immateriella rittigheter):

”1. Skadestand till innehavaren av den rattighet i vilken intrang har gjorts omfattar ersittning inte bara
for den skada han eller hon redan har lidit, utan &ven for framtida inkomstforlust till foljd av
rattighetsintranget. Skadestandet kan i forekommande fall omfatta erséttning for utredningskostnader
som uppkommit for att inforskaffa tillrackliga bevis pa att det intrang som domstolsforfarandet giller
har dgt rum.

2. Skadestandet faststills i enlighet med den skadelidandes val enligt ett av foljande kriterier:

a) De negativa ekonomiska konsekvenser som den skadelidande parten har orsakats, daribland
utebliven vinst, samt den vinst som intrangsgoraren har gjort pa grund av det otillatna
utnyttjandet. Ideell skada ska ersittas, d&ven om ingen ekonomisk skada har styrkts. Skadestandets
storlek ska bestimmas med beaktande av omstdndigheterna i samband med intranget, skadans
allvarlighetsgrad och graden av réttsstridig spridning av verket.

b) Det ersittningsbelopp som den skadelidande parten skulle ha erhallit om intrangsgoéraren hade
begirt tillstand att nyttja den immateriella rattigheten i fraga.”
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Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragan

Christian Liffers &r regissor, manusforfattare och producent till ett audiovisuellt verk med titeln Dos
patrias, Cuba y la noche (Tva fosterlander, Kuba och natten). Verket innehéller sex personliga och
ndrgangna portritt av ett antal personer bosatta i Havanna (Kuba), vilka har det gemensamt att de alla
har valt att leva som homosexuella eller transsexuella.

Mandarina gjorde en audiovisuell dokumentir om barnprostitution pa Kuba. I denna visades brottslig
verksamhet som hade filmats med dold kamera. Dokumentdren innehaller ett antal sekvenser som é&r
hamtade fran verket Dos patrias, Cuba y la noche, trots att nagot tillstdnd fran Christian Liffers inte
hade begirts. Programmet sdndes i den spanska TV-kanalen Telecinco, som &dgs av Mediaset.

Christian Liffers vickte talan mot Mandarina och Mediaset vid Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid
(handelsdomstolen nr 6 i Madrid). Han yrkade att domstolen skulle forplikta svarandena att upphoéra
med intranget i hans immateriella réttigheter och att utge 6740euro i skadestand pa grund av
intranget i hans ritt att nyttja verket, samt att utge ett belopp pa 10000 euro for att ersitta den
ideella skada han pastod sig ha lidit.

For att faststélla skadestandet for intranget i nyttjanderétten till hans verk, utgick Christian Liffers fran
det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om Mandarina och Mediaset hade begirt
tillstand av honom for att fa nyttja den immateriella rattigheten. Han tillimpade sidlunda artikel 140.2
b i lagen om immateriella rattigheter. Enligt den bestimmelsen har en immaterialréttsinnehavare som
lidit skada rétt att faststdlla ersattningen for skadan utifran det belopp som skulle ha betalats i royalty
eller avgift om intrangsgoraren hade begirt tillstand for att fa nyttja réttigheten (nedan kallade de
hypotetiska avgifterna). Denna berdkningsmetod kréver inte, till skillnad fran den som anges i
artikel 140.2 a, att den som begir skadestdnd maste styrka den faktiska skadans omfattning. Christian
Liffers tillimpade hérvid de taxor som anvidnds av organet for tillvaratagande av audiovisuella
producenters réttigheter (Entidad de Gestién de Derechos de los Productores Audiovisuales). Utover
det sdlunda faststillda skadestandet for ekonomisk skada framstillde Christian Liffers dven ett krav pa
utbetalning av ett engangsbelopp som erséttning for den ideella skada han ansag sig ha lidit.

Juzgado de lo Mercantil n° 6 de Madrid (handelsdomstol nr 6 i Madrid) bif6ll delvis Christian Liffers
talan och forordnade bland annat att Mandarina och Mediaset skulle utge 3 370 euro till Christian
Liffers for den ekonomiska skada han dsamkats genom intranget samt 10 000 euro som erséttning for
den ideella skadan. Domen oOverklagades till Audiencia Provincial de Madrid (provinsdomstolen i
Madrid) som satte ned skadestandsbeloppet for den ekonomiska skadan till 962,33 euro och helt
befriade Mandarina och Mediaset fran skyldigheten att ersitta den ideella skadan. Den
omstidndigheten att Christian Liffers valt den berdkningsmetod som bygger pa de hypotetiska
avgifterna, vilken anges i artikel 140.2 b i lagen om immateriella réttigheter, innebar ndmligen enligt
den domstolen att Christian Liffers forlorat réitten att ddrutover kriva ersittning for ideell skada. For
att kunna gora detta borde han ha valt den berdkningsmetod som avses i artikel 140.2 a. Valet av den
ena berdkningsmetoden utesluter den andra, vilket betyder att en kombination av de bada metoderna
inte ar mojlig.

I overklagandet till den hinskjutande domstolen, Tribunal Supremo (hogsta domstolen), gjorde
Christian Liffers géllande att ersdttning for ideell skada ska utgd i samtliga fall, oavsett om kéranden
har valt berdkningsmetoden i artikel 140.2 a eller den i artikel 140.2 b i lagen om immateriella
rattigheter. Den hanskjutande domstolen finner att det rader osdkerhet kring vad som ar den korrekta
tolkningen av artikel 13.1 i direktiv 2004/48 och artikel 140.2 i lagen om immateriella rdttigheter,
vilken syftar till att inforliva ndmnda bestimmelse med spansk ritt.
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Mot denna bakgrund beslutade Tribunal Supremo (hogsta domstolen) att vilandeforklara malet och att
stélla foljande tolkningsfraga till EU-domstolen:

"Kan artikel 13.1 i direktiv 2004/48 tolkas s&, att den som har lidit skada av ett intrdng i en immateriell
rattighet och som yrkar skadestand for ekonomisk skada berdknat pa den royalty eller avgift som skulle
ha utgitt om intrdngsgoraren hade begirt tillstand att nyttja den immateriella rattigheten i friga, inte
dessutom far yrka skadestand for den ideella skada som har fororsakats honom?”

Provning av tolkningsfragan

Den nationella domstolen har stillt fragan for att fa klarhet i huruvida artikel 13.1 i direktiv 2004/48
ska tolkas s3, att den som har lidit skada till foljd av ett intrang i en immateriell rattighet och som
yrkar skadestand for ekonomisk skada pa grundval av de hypotetiska avgifterna i enlighet med
artikel 13.1 b, inte darutover kan framstilla yrkande om ett sadant skadestand for ideell skada som
foreskrivs i artikel 13.1 a.

Enligt domstolens fasta praxis ska vid tolkningen av en unionsbestammelse inte bara lydelsen beaktas,
utan ocksd sammanhanget och de mal som efterstravas med de foreskrifter som bestimmelsen ingar i
(dom Surmacs, C-127/14, EU:C:2015:522, punkt 28 och dér angiven rittspraxis).

Néar det for det forsta giller lydelsen i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48, konstaterar
EU-domstolen att dven om ideell skada inte ndmns i denna bestimmelse som en sadan faktor som
domstolar maste beakta nér de faststiller det skadestind som ska utbetalas till réttighetshavaren, sa
framgar det inte heller av denna bestimmelse att den typen av skada inte kan beaktas. Eftersom det
anges i denna bestammelse att skadestandet kan faststdllas till ett engdngsbelopp pa grundval av
"atminstone” de faktorer som dédr ndmns, innebédr den bestimmelsen namligen att d4ven andra faktorer
kan beaktas vid faststéllandet av skadestandsbeloppet, sasom, i forekommande fall, rattighetshavarens
ideella skada.

For det andra ger en analys av sammanhanget stod for denna bedémning.

I artikel 13.1 i direktiv 2004/48 uppstills ndmligen en huvudregel som siger att de behoriga rittsliga
myndigheterna ska forplikta den som har gjort sig skyldig till immaterialréttsintrang att betala ett
skadestand till rattighetshavaren ”som ar lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har
orsakats till foljd av intrdnget”. En ideell skada sasom en krdnkning av upphovsmannens anseende,
utgor, vilket generaladvokaten har papekat i punkt 28 i forslaget till avgorande, en del av den faktiska
skada som upphovsmannen har orsakats, forutsatt att den ar styrkt.

Det framgar saledes av sjélva lydelsen i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48, jamford med
artikel 13.1 forsta stycket, att det &ar uteslutet att faststélla skadestandet till rattighetshavaren endast pa
grundval av de hypotetiska avgifterna i de fall da rattighetshavaren faktiskt har lidit en ideell skada.

Vidare konstaterar domstolen att de behoriga réttsliga myndigheternas tillimpning av den metod for
berdkning av ett engangsbelopp som foreskrivs i artikel 13.1 andra stycket b i direktiv 2004/48 enbart
ar tillaten — som ett alternativ — "dér sa ar lampligt”.

Det forklaras i skél 26 i direktivet att det ovan angivna uttrycket ska uppfattas sa att den metoden ska
tillimpas ”[o]m det exempelvis dr svért att faststilla omfattningen av den faktiska skadan”. I sddana
situationer kan skadestandet faststéllas pa grundval av sadana faktorer som de royalties eller avgifter
som borde ha utgitt for nyttjandet av den immateriella réttigheten, vilket inte inbegriper nagon
hénsyn till ideell skada.
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For det tredje konstaterar domstolen, nér det giller de syften som efterstriavas i direktiv 2004/48, att
det framgar av ordalydelsen i skidl 10 att direktivet bland annat har till syfte att uppna en hog,
likvirdig och enhetlig skyddsniva for immateriella réttigheter pa den inre marknaden.

Vidare framgar det av skél 17 i direktivet att beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som
anges i direktivet i varje enskilt fall bor ske s& att vederborlig hdnsyn tas till omstédndigheterna i det
enskilda fallet.

Slutligen anges det bland annat i skdl 26 i direktivet att for att rattighetshavaren ska erhalla ersattning
for den faktiska skada som har orsakats av ett intrang bor skadestandet faststillas med beaktande av
alla relevanta aspekter, bland annat den ideella skada som rattighetshavaren har lidit.

Det framgar saledes av skilen 10, 17 och 26 i direktiv 2004/48 att detta direktiv har till syfte att uppna
en hog skyddsnivda for immateriella rattigheter, som varierar beroende pa de sarskilda
omstiandigheterna i varje enskilt fall och som &r baserad pa en metod for faststillande av skadestand
som speglar dessa sdrskilda omstédndigheter.

Mot bakgrund av de syften som efterstravas genom direktiv 2004/48 ska artikel 13.1 forsta stycket i
direktivet tolkas sd, att den innehéller en princip som sédger att det skadestand som ska betalas till
innehavaren av en immateriell réttighet ska faststillas pa ett sadant sdtt att rdttighetshavaren
garanteras full ersdttning for “den faktiska skada som denne har orsakats” inklusive den ideella skada
som kan ha uppstatt.

Ett skadestand i form av ett engidngsbelopp som har faststillts enbart pa grundval av de hypotetiska
avgifterna, ticker emellertid uteslutande den ekonomiska skada som innehavaren av den immateriella
rattigheten har lidit (sdsom framgér ovan av punkt 20), vilket innebér att denna rattighetshavare, for
att kunna erhalla full ersdttning, maste ha rétt att — utover det salunda faststillda skadestandet — dven
krava ersattning for den ideella skada som vederborande eventuellt har lidit.

Mot denna bakgrund ska tolkningsfragan besvaras enligt foljande. Artikel 13.1 i direktiv 2004/48 ska
tolkas sa, att den som har lidit skada till foljd av ett intrang i en immateriell rattighet och som yrkar
skadestand for ekonomisk skada pa grundval av de hypotetiska avgifterna i enlighet med artikel 13.1
andra stycket b, darutover dven kan framstilla yrkande om ett sadant skadestand for ideell skada som
foreskrivs i artikel 13.1 andra stycket a.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den hédnskjutande domstolen att besluta om réttegangskostnaderna. De
kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra &n ndmnda parter har haft ar inte
ersattningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) f6ljande:

Artikel 13.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sikerstillande av skyddet for immateriella rittigheter ska tolkas sa, att den som har lidit skada
till foljd av ett intrang i en immateriell rittighet och som yrkar skadestand for ekonomisk
skada, beridknat i enlighet med artikel 13.1 andra stycket b, pa grundval av det belopp som
skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrangsgoraren hade begirt tillstand att nyttja den
immateriella rittigheten i fraga, ddrutover &dven kan framstilla yrkande om ett sadant
skadestand for ideell skada som foreskrivs i artikel 13.1 andra stycket a.

Underskrifter
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