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Asunto C-628/21

TB
con intervencion de:
Castorama Polska Sp. z o.0.,
Knor Sp. z o.0.

[Peticion de decisidn prejudicial planteada por el Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional
de Varsovia, Polonia)]

«Procedimiento prejudicial — Aproximacidn de las legislaciones — Directiva 2004/48/CE —
Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Articulo 4 — Personas legitimadas para
solicitar la aplicacién de medidas, procedimientos y recursos — Articulo 8, apartado 1 —
Procedimiento relativo a una infraccién de un derecho de propiedad intelectual — Venta de
mercancias litigiosas — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor —
Derecho de informacién del demandante sobre el origen y las redes de distribucién de las
mercancias — Necesidad o no de que el demandante demuestre que es titular del derecho de
propiedad intelectual»

I. Introduccion

1. Una empresa comercializa reproducciones de laminas sin el consentimiento de la persona que
asegura ser su autora. Dicha persona ha iniciado un procedimiento judicial relativo a una
infraccién de un derecho de propiedad intelectual sobre la base del articulo 8, apartado 1, de la
Directiva 2004/48/CE,* que establece un derecho instrumental dirigido a garantizar la proteccién
efectiva de la propiedad intelectual.? ;Debe demostrar esa persona que es titular del derecho de
propiedad intelectual en cuestién o simplemente que existen probabilidades razonables de que lo
sea? Esa es, en esencia, la cuestion que plantea el Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional
de Varsovia, Polonia).

' Lengua original: francés.

2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual

(DO 2004, L 157, p. 45; correccién de errores en DO 2004, L 195, p. 16, en DO 2004, L 351, p. 44, y en DO 2007, L 204, p. 27). Sobre esa
Directiva, véase Petillion, F., y Heirwegh, A., «Genesis, Adoption and Application of European Directive 2004/48/EC», en Enforcement of
Intellectual Property Rights in the EU Member States, Petillion, F. (éd.), Intersentia, Anvers, 2019, pp. 1 a 48.

3 Véanse las conclusiones del Abogado General Cruz Villalén presentadas en el asunto Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:243),
punto 24.
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2. Este asunto llevara al Tribunal de Justicia a examinar, a la luz de su jurisprudencia, el nivel de
prueba exigido en el contexto de una solicitud de informacién sobre el origen y las redes de
distribucién de las mercancias o servicios en virtud del derecho de informacién previsto en el
articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48. Para responder a la cuestion planteada, serd preciso
ponderar, por un lado, el derecho de informacién de los titulares de derechos de propiedad
intelectual y, por otro lado, la proteccién del demandado frente a un abuso de ese derecho.

II. Marco juridico

A. Derecho de la Unién
3. Los considerandos 10y 17 de la Directiva 2004/48 estan redactados en los siguientes términos:

«(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar [l]as legislaciones [de los Estados
miembros] para garantizar un nivel de protecciéon de la propiedad intelectual elevado,
equivalente y homogéneo en el mercado interior.

[...]

(17) Las medidas, procedimientos y recursos que dispone la presente Directiva deben
determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus
caracteristicas especificas, incluidos los rasgos especificos de cada derecho de propiedad
intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infraccién.»

4. El articulo 1 de la citada Directiva, que lleva como epigrafe «Objeto», enuncia lo siguiente:

«La presente Directiva se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. [...]»

5. El capitulo II de la citada Directiva, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», comprende
sus articulos 3 a 15. Segun el articulo 3 de esa misma Directiva, titulado «Obligacidn general»:

«1. Los Estados miembros estableceran las medidas, procedimientos y recursos necesarios para
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente
Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serdn justos y equitativos, no seran
inutilmente complejos o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o retrasos innecesarios.

2. Dichas medidas, procedimientos y recursos serdn asimismo efectivos, proporcionados y
disuasorios, y se aplicardn de tal modo que se evite la creacién de obstaculos al comercio legitimo

y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»

6. El articulo 4 de la Directiva 2004/48, titulado «Personas legitimadas para solicitar la aplicacién
de medidas, procedimientos y recursos», establece:

«Los Estados miembros reconoceran legitimidad para solicitar la aplicacién de las medidas,
procedimientos y recursos mencionados en el presente capitulo a:

a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislacién
aplicable;
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b) todas las demds personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios,
en la medida en que lo permita la legislacién aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella;

c) los organismos de gestién de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya
reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad
intelectual, en la medida en que lo permita la legislacion aplicable y con arreglo a lo dispuesto
en ella;

d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho
de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo
permita la legislacion aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella.»

7. El articulo 8 de esta Directiva, titulado «Derecho de informacién», dispone lo siguiente en sus
apartados 1y 2:

«1. Los Estados miembros garantizaran que, en el contexto de los procedimientos relativos a una
infracciéon de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una peticién justificada y
proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que
faciliten datos sobre el origen y las redes de distribuciéon de las mercancias o servicios que
infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que:

a) haya sido hallada en posesion de las mercancias litigiosas a escala comercial;
b) haya sido hallada utilizando servicios litigiosos a escala comercial;

c) haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en las actividades
infractoras,

o

d) haya sido designada por la persona a que se refieren las letras a), b) o ¢) como implicada en la
produccion, fabricaciéon o distribuciéon de dichas mercancias o en la prestacion de dichos
servicios.

2. Los datos a los que se refiere el apartado 1 incluirdn, segtn proceda:

a) los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y
otros poseedores anteriores de las mercancias o servicios, asi como de los mayoristas y

minoristas destinatarios;

b) informacién sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas,
asi como sobre el precio obtenido por las mercancias o los servicios de que se trate.»
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B. Derecho polaco

8. El articulo 278 de la ustawa — Kodeks postepowania cywilnego (Ley de aprobacién del Cédigo
de Enjuiciamiento Civil), de 17 de noviembre de 1964, en su versién aplicable al litigio principal*
(en lo sucesivo, «Cédigo de Enjuiciamiento Civil»), dispone lo siguiente en su apartado 1:

«En aquellos supuestos en los que se requieran conocimientos especiales, el Tribunal, tras haber
oido las peticiones de las partes sobre el numero e identidad de los peritos, podra solicitar la
opinién de uno o de varios peritos.»

9. Segun el articulo 479% de dicho Cédigo:

«1. Las disposiciones de esta seccidn se aplicaran a los asuntos relativos a la proteccién de los
derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor, a la protecciéon de los
derechos de propiedad industrial y a la proteccion de otros derechos relativos a activos intangibles
(asuntos en materia de propiedad intelectual).

2. También se consideran asuntos en materia de propiedad intelectual en el sentido de la
presente seccion aquellos que guarden relacién con:

1) laluchay la prevencién de la competencia desleal;

[...]».
10. El articulo 479" del citado Cédigo establece lo siguiente:

«Las disposiciones relativas a la persona obligada a facilitar informacién se aplican a todas las
personas, incluido el demandado, que dispongan de los datos a que se refiere el articulo 479" o
que tengan acceso a ellos.»

11. El articulo 479" de ese mismo Cddigo enuncia, en sus apartados 1y 2, lo siguiente:

«1. A solicitud del titular del derecho y cuando este demuestre, de manera plausible, la existencia
de circunstancias que caracterizan una infraccion de un derecho de propiedad intelectual, el
tribunal podra ordenar al infractor, antes de que se inicie un procedimiento relativo a una
infraccién de un derecho de propiedad intelectual o durante ese procedimiento antes de que
finalice la vista en primera instancia, que facilite datos sobre el origen y las redes de distribucién
de las mercancias o servicios, cuando resulte necesario a efectos de la demanda del titular.

2. Cuando el requerimiento de informacién del tribunal sea anterior al procedimiento relativo a
una infraccién de un derecho de propiedad intelectual, este debera iniciarse, a mas tardar, en un
plazo de un mes a contar desde la fecha de ejecucion del auto de requerimiento de informacién.»
II1. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

12. TB es una persona fisica que comercializa, a través de tiendas en Internet, articulos de
decoracion. En ejercicio de su actividad empresarial vende reproducciones realizadas de forma

mecdnica por ella misma, que contienen grafismos sencillos compuestos por unos cuantos

*  Dz.U. de 2020, posicién 1575.
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colores y figuras geométricas, asi como frases cortas. A este respecto, las imagenes A, By C (en lo
sucesivo, «reproducciones en cuestion») incluyen las siguientes frases, respectivamente: «MJoj
dom moje zasady» («En mi casa yo pongo las reglas»); «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem»
(«Aunque no existen las personas perfectas yo soy una de ellas») y «W naszym domu rano
stycha¢ tupot malych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy duzo obowiazkéw,
mnoéstwo zabawy i mitosci» («En casa por la mafana se oyen pasos de pies pequenitos. Siempre
hay un delicioso olor a bizcocho. Tenemos muchas obligaciones, felicidad y amor»). TB se
presenta como la autora de las imagenes que reproduce y que, en su opinién, constituyen obras
conforme a la legislacion sobre derechos de autor.

13. En las tiendas fisicas y en la tienda en Internet de Castorama Polska Sp. z 0.0. (en lo sucesivo,
«Castorama») se venden copias exactas de las imdgenes A y B, suministradas por Knor Sp. z o.0.
(en lo sucesivo, «Knor»). En lo que respecta a esas imdagenes, ni las reproducciones de TB ni las
que ofrece Castorama indican su autor u origen. Castorama también vende reproducciones,
suministradas por Knor, cuyo texto es idéntico al de la imagen C, pero con ciertas diferencias en
los grafismos y fuentes de letra. El 13 de octubre de 2020, TB emplaz6 a Castorama para que cesara
en su infraccidon de los derechos de autor de caracter patrimonial y moral sobre las obras de su
creacion que esa sociedad vendia sin su consentimiento.

14. El 15 de diciembre de 2020, TB interpuso una demanda ante el Sad Okregowy w Warszawie
(Tribunal Regional de Varsovia), érgano jurisdiccional remitente, sobre la base del articulo 479"
del Cédigo de Enjuiciamiento Civil. En ese procedimiento, solicité a Castorama y a Knor que, en
relacion con las reproducciones en cuestion, le facilitaran datos sobre las redes de distribucién y
sobre la cantidad de mercancias recibidas y encargadas, asi como una lista completa de
proveedores, la fecha de comercializacién de las mercancias vendidas en las tiendas fisicas y en la
tienda en Internet de Castorama y sus cantidades, y el precio obtenido por la venta de las
mercancias, desglosado entre ventas fisicas y ventas a través de Internet. TB invocé derechos de
autor, tanto patrimoniales como morales, sobre las reproducciones en cuestion e indicé que los
datos solicitados resultaban necesarios para iniciar un procedimiento relativo a una infraccion de
sus derechos de autor y, con caracter subsidiario, de indemnizaciéon por dafios y perjuicios por
competencia desleal.

15. Castorama solicité que se denegara la solicitud de informacién y, con caracter subsidiario, que
la resolucién judicial tuviera el menor alcance posible y se limitara estrictamente a las obras
calificadas como tales con arreglo a la normativa en materia de derechos de autor, cuestionando
incluso que las reproducciones en cuestiéon pudieran considerarse «obras». También invocé la
proteccidn del secreto comercial y el hecho de que TB no habia demostrado que fuera titular de
los derechos patrimoniales de autor sobre tales reproducciones. Segin Castorama, las obras
intelectuales a que se refiere la solicitud de TB no son originales y dicha parte no ha demostrado
que cumplieran el requisito de originalidad. En opinién de Castorama, estimar la solicitud
supondria conceder la proteccién de los derechos de autor a ideas y conceptos, ya que las
reproducciones en cuestiéon encajan en la tendencia actual de la moda de los «grafismos
motivacionales simplificados», con frases triviales. Ademds, Castorama estima que todos los
elementos graficos de las reproducciones en cuestidn son triviales, repetitivos y no se distinguen
por ninguna originalidad en cuanto a su composicidn, colores y fuentes de letra empleadas, de
otros grafismos disponibles en el mercado.

16. En respuesta a tales alegaciones, TB no presenté ninguna proposicién de prueba para

acreditar la existencia de un derecho de propiedad intelectual sobre las reproducciones en
cuestién que estuviera referida a conocimientos especiales (con vistas a un informe pericial) en el
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ambito de las artes graficas y el diseio. Las pruebas que aporté junto con su demanda presentada
el 15 de diciembre de 2020 consistian en impresiones de paginas de articulos en venta en sus
tiendas en Internet y de facturas de venta a partir de 2014 y en impresiones obtenidas de las
paginas de Internet de Castorama y de facturas de compra de imdagenes en la tienda en Internet
de esa entidad.

17. Al examinar la demanda de TB, al 6rgano jurisdiccional remitente le surgieron dudas sobre el
modo de interpretar correctamente el articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, en particular
sobre si es necesario demostrar la naturaleza juridica del bien al que se refiere la solicitud de
informacidn, o si basta con acreditarla razonablemente, habida cuenta de que los articulos 6 y 7
de dicha Directiva tienen distinta terminologia y de que el articulo 4 de la citada Directiva se
refiere a los «titulares de derechos de propiedad intelectual». Las dudas del citado érgano
jurisdiccional también versaban sobre la posibilidad de aplicar un nivel de prueba distinto en
relacion con el estatuto de las reproducciones en cuestion, es decir, si se trata de obras o noy, por
consiguiente, sobre la legitimacién de TB.

18. El érgano jurisdiccional remitente sefnala que el articulo 479" del Cdodigo de Enjuiciamiento
Civil constituye la transposicion del articulo 8 de la Directiva 2004/48 y que el articulo 479% de
dicho Cédigo, que establece el ambito de los asuntos en materia de propiedad intelectual,
menciona, en su apartado 2, punto 1, los asuntos relativos a «la lucha y la prevencion de la
competencia desleal». Dicho 6rgano jurisdiccional, remitiéndose al considerando 13 de la citada
Directiva,® subraya que, a efectos del presente asunto, aunque la jurisprudencia polaca ain no ha
respondido de forma clara a esa pregunta, adopta la interpretaciéon segin la cual el Derecho
nacional ha extendido, por motivos internos, la aplicacién de esa Directiva a los actos de
competencia desleal consistentes en la copia fiel de productos, aunque estos no sean objeto de
derechos exclusivos como los derechos de autor. A la luz de esos elementos, en lo que respecta a
la parte de la demanda relativa a las imagenes A y B, no se plantearia ningtin problema en cuanto a
la interpretacién del Derecho de la Unidn, toda vez que TB ha demostrado que Castorama ha
vendido copias fieles de esas imagenes.

19. En cambio, para pronunciarse sobre la parte de la demanda referida a la imagen C, seria
necesario interpretar el Derecho de la Unidn, en la medida en que la reproduccién que vende
Castorama no constituye una copia fiel de dicha imagen, es decir, que se ha reproducido su texto,
se ha mantenido su disposicion en la pagina pero se han utilizado otros elementos graficos y otro
tipo de fuentes. Segun la jurisprudencia polaca, que coincide con la del Tribunal de Justicia,®
corresponderia al 6rgano jurisdiccional que conoce del asunto examinar las caracteristicas
creativas de una obra. A este respecto, segiin el 6rgano jurisdiccional remitente, cuando los
hechos del asunto resulten complejos y la experiencia del juez no sea suficiente, es preciso
recurrir a un dictamen pericial, recayendo, con caracter general, sobre la parte demandante la
carga de la prueba y de solicitar el dictamen.

5 Segun ese considerando, «es preciso definir el dambito de aplicacién de la presente Directiva de la manera mas amplia posible con el fin de
incluir todos los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones comunitarias sobre la materia y/o por la legislacién
nacional del Estado miembro de que se trate. No obstante, esta exigencia no impide que los Estados miembros que lo deseen puedan
extender, por motivos internos, lo dispuesto en la presente Directiva a actos de competencia desleal, incluidas las copias parasitas, o
actividades similares».

¢ Sentencia de 16 de julio de 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).
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20. Los juristas polacos han adoptado dos posturas contradictorias sobre la interpretacion del
articulo 479" del Cédigo de Enjuiciamiento Civil y han considerado que, o bien el demandante
debe demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual controvertido, o bien que no
debe demostrar la infraccién del derecho protegido sino tnicamente acreditar su probabilidad
razonable, dado que las solicitudes de informacién también pueden dirigirse contra un tercero.

21. El érgano jurisdiccional remitente sefiala que, en su opinion, el articulo 8, apartado 1, de la
Directiva 2004/48, en relacién con el articulo 4, de esa misma Directiva, debe interpretarse en el
sentido de que se refiere a una medida de proteccion de los derechos de propiedad intelectual
que unicamente es aplicable si queda acreditada la titularidad del derecho de propiedad
intelectual, sin que baste con que se acredite la probabilidad razonable de que esa medida se
refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, pues es necesario demostrar esa
circunstancia, en particular cuando la solicitud de informacién sobre el origen y las redes de
distribuciéon de las mercancias o servicios es anterior a la presentacién de una demanda por
dafos y perjuicios por infraccién de derechos de propiedad intelectual.

22. En estas circunstancias, el Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia)
decidi6 suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales
siguientes:

«1) ;Debe interpretarse el articulo 8, apartado 1, en relacion con el articulo 4, [...] de la Directiva
[2004/48], en el sentido de que se refiere a una medida de proteccién de los derechos de
propiedad intelectual aplicable tiinicamente si se atribuye en este u otro procedimiento el
derecho de propiedad intelectual al titular del derecho?

En caso de respuesta negativa a la primera cuestion prejudicial,

2) ;debe interpretarse el articulo 8, apartado 1, en relacién con el articulo 4, [...] de la Directiva
[2004/48], en el sentido de que resulta suficiente con que existan probabilidades razonables de
que la medida se refiera a un derecho de propiedad intelectual existente, en lugar de probar
este hecho, sobre todo en una situacién en la que una solicitud de informacién sobre el origen
y las redes de distribuciéon de las mercancias o los servicios precede a la presentacién de
reclamaciones de pago de las indemnizaciones por infracciéon de derechos de propiedad
intelectual?»

23. Han presentado observaciones escritas Castorama, los Gobiernos polaco y austriaco y la
Comision Europea.

IV. Apreciacion

A. Sobre la admisibilidad de la peticion de decision prejudicial

24. En sus observaciones escritas, el Gobierno austriaco aleg6 que albergaba dudas sobre la
admisibilidad de la peticiéon de decision prejudicial. Dicho Gobierno sefial6 que la calificacién de
«obra» de las reproducciones en cuestién debia examinarse como cuestion juridica en el marco
del litigio principal. A este respecto, tales reproducciones estin a disposicién del érgano
jurisdiccional remitente, siendo evidentes e incuestionables su presentaciéon y su concepcion
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especifica. Por consiguiente, en su opiniéon no resulta necesario para resolver el litigio que se
responda a la cuestién relativa al nivel de prueba que debe aplicarse en el contexto del articulo 8
de la Directiva 2004/48.

25. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, corresponde exclusivamente al
juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisiéon
jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto
la necesidad de una decisién prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las
cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones
prejudiciales relativas al Derecho de la Unién gozan de una presunciéon de pertinencia. El
Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestiéon prejudicial
planteada por un érgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretacion de
una norma de la Unién que se ha solicitado carece de relacién alguna con la realidad o con el
objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal
de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de
manera util a las cuestiones planteadas.’

26. En este caso, el érgano jurisdiccional remitente ha observado que la imagen C no ha sido
copiada fielmente. A este respecto, le corresponde examinar las caracteristicas creativas de una
obra. Segin dicho 6rgano jurisdiccional, cuando los hechos del asunto resulten complejos y la
experiencia del juez no sea suficiente, es preciso recurrir a un dictamen pericial. Por otro lado,
TB no ha propuesto medios de prueba para demostrar la existencia de un derecho de propiedad
intelectual que estuviesen referidos a conocimientos especiales que precisen de un dictamen
pericial. Por lo tanto, el érgano jurisdiccional remitente desea que se determine si el articulo 8,
apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una
medida de proteccién de los derechos de propiedad intelectual que tinicamente es aplicable si se
demuestra la infraccion del derecho de propiedad del titular en caso de que, por falta de
conocimientos especiales, el érgano jurisdiccional nacional en cuestion no esté en condiciones de
realizar una apreciaciéon independiente sin el apoyo de un perito. En ese caso, la solicitud de
informacién presentada por TB deberia desestimarse si no se lleva a cabo ningtn otro tramite
probatorio en el que la parte demandante desemperie un papel activo a la hora de aportar pruebas.

27. Ante este contexto juridico y factico, en el que el 6rgano jurisdiccional remitente afirma que
necesita una decisidon prejudicial para poder dictar su sentencia, no resulta evidente que la
interpretacion solicitada no guarde relaciéon alguna con el litigio principal ni que el problema sea
de naturaleza hipotética. En estas circunstancias, considero que debe declararse la admisibilidad
de la presente peticion de decision prejudicial.

B. Sobre el fondo

28. Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el érgano
jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48
debe interpretarse en el sentido de que, en relaciéon con un procedimiento relativo a una
infraccién de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe demostrar que es titular
del derecho de propiedad intelectual en cuestidn, o si basta con que acredite que lo es con una

7 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2022, HV (Suspension del derecho a conducir) (C-266/21, EU:C:2022:754), apartado 21 y
jurisprudencia citada.
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probabilidad razonable, en particular cuando la solicitud de informaciéon es anterior a la
presentacion de una demanda por dafios y perjuicios por infraccién de un derecho de propiedad
intelectual.

29. Castorama y los Gobiernos polacos y austriaco proponen que se responda a estas cuestiones
prejudiciales que el demandante debe demostrar que es titular del derecho de propiedad
intelectual en cuestion. En cambio, la Comisién afirma que basta con acreditar, con un grado
suficiente de probabilidad, que su solicitud de informacién se refiere a un derecho de propiedad
intelectual existente.

30. A tenor del articulo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/48, los Estados miembros
garantizaran que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infraccién de un derecho
de propiedad intelectual y en respuesta a una peticién justificada y proporcionada del
demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el
origen y las redes de distribucién de las mercancias o servicios que infringen un derecho de
propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que haya sido hallada en posesién de las
mercancias litigiosas a escala comercial.

31. En este caso, el érgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si, cuando un
demandante inicia un procedimiento relativo a una infraccion de un derecho de propiedad
intelectual con arreglo al articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, debe demostrar que es
titular del derecho de propiedad intelectual en cuestion.

32. A la luz de su tenor, esa disposicién no impone, en si, esa obligacién al demandante. Sin
embargo, toda vez que la solicitud de informacién debe estar «justificada», debe incluir una
motivacién que contenga elementos facticos y pruebas suficientes con respecto al derecho de
propiedad intelectual invocado.

33. Como sefiala el 6rgano jurisdiccional remitente, el articulo 8, apartado 1, de la Directiva
2004/48 debe ponerse en relacién con el articulo 4 de dicha Directiva, segtiin el cual la persona
que solicita la aplicacién de las medidas, procedimientos y recursos previstos en el capitulo II de
la citada Directiva debe formar parte de alguna de las cuatro categorias de personas o entidades
enumeradas en las letras a) a d) del referido articulo. En estas categorias se incluyen, en primer
término, los titulares de derechos de propiedad intelectual; en segundo término, todas las demas
personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciatarios; en tercer término,
los organismos de gestion colectiva de derechos de propiedad intelectual a los que se haya
reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad
intelectual, y, en cuarto término, los organismos profesionales de defensa a los que se haya
reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad
intelectual. Sin embargo, a diferencia de los titulares de derechos de propiedad intelectual a que
se refiere el articulo 4, letra a), de la Directiva 2004/48, las tres categorias de personas
contempladas en el articulo 4, letras b) a d), de aquella deben tener ademas, de conformidad con
el considerando 18% de dicha Directiva, un interés directo en la defensa de tales derechos y
legitimacion para ejercitar acciones judiciales en la medida en que la legislacién nacional lo
permita y de conformidad con esa misma legislacién.’

8 A tenor de este considerando, «conviene que las personas legitimadas para solicitar la aplicacién de dichas medidas, procedimientos y
recursos sean no solamente los titulares de derechos, sino también las personas que tengan un interés directo y legitimo, en la medida en
que se permita y conforme a la legislacion aplicable, lo que podra incluir a las organizaciones profesionales para la gestién de los derechos
o para la defensa de los intereses colectivos e individuales a su cargo».

°  Sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada.
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34. Habida cuenta de que el articulo 4, letra a), de la Directiva 2004/48 se refiere a los «titulares de
derechos de propiedad intelectual», dicha disposicién podria interpretarse en el sentido de que, a
efectos de la aplicacién del articulo 8 de esa Directiva, el demandante debe demostrar
efectivamente que es titular del derecho de propiedad intelectual.

35. Sin embargo, segun reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto
de la aplicacién uniforme del Derecho de la Unién como del principio de igualdad se desprende
que el tenor de una disposicion del Derecho de la Unién que no contenga una remision expresa
al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe
ser objeto en toda la Unidn de una interpretacion auténoma y uniforme que debe buscarse
teniendo en cuenta no solo el tenor de la disposicion, sino también su contexto y los objetivos
perseguidos por la normativa de la que forme parte. ™

36. Pues bien, en lo que respecta al contexto del articulo 8 de la Directiva 2004/48, es preciso
sefalar que el articulo 6 de la misma Directiva, titulado «Pruebas», enuncia, en su apartado 1,
que los Estados miembros garantizaran que, a peticion de la parte que haya presentado pruebas
razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones y haya especificado, al
fundamentar tales alegaciones, qué otras pruebas se encuentran bajo control de la parte
contraria, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que la parte contraria entregue
dichas pruebas, sin perjuicio de que se garantice la proteccidén de los datos confidenciales. El
articulo 7 de la citada Directiva, rubricado «Medidas de proteccion de pruebas», prevé, en su
apartado 1, que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el fondo, los Estados
miembros garantizardn que las autoridades judiciales competentes puedan, a instancia de una de
las partes que haya presentado pruebas razonablemente disponibles para respaldar sus alegaciones
de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser infringido, dictar medidas
provisionales rapidas y eficaces para proteger pruebas pertinentes con respecto a la supuesta
infraccién, sin perjuicio de que se garantice la proteccién de toda informacién confidencial. En
cuanto al articulo 9 de la misma Directiva, titulado «Medidas provisionales y cautelares», su
apartado 3 establece que, respecto de las medidas citadas en los apartados 1 y 2 de dicho articulo,
las autoridades judiciales estaran facultadas para exigir al solicitante que facilite todas las pruebas
razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del
derecho y que se infringe su derecho o es inminente tal infraccion.

37. Por consiguiente, aunque la Directiva 2004/48 incluye a los «titulares de derechos de
propiedad intelectual» entre las personas que pueden solicitar la aplicaciéon de las medidas,
procedimientos y recursos previstos en el capitulo II de esa Directiva, dicha norma prevé
expresamente, en sus articulos 6, 7 y 9, que el demandante pueda aportar pruebas
razonablemente disponibles y suficientes para respaldar sus alegaciones, es decir, sin tener que
demostrar que es titular del derecho de derecho de propiedad intelectual en cuestion. Por
consiguiente, considero que el concepto de «titular de derechos de propiedad intelectual», con
arreglo al articulo 4 de la Directiva 2004/48, no puede interpretarse en el sentido de que impone
al demandante que demuestre que es titular del derecho de propiedad intelectual que invoca en
un procedimiento relativo a una infraccién de un derecho de propiedad intelectual iniciado sobre
la base del articulo 8 de esa Directiva.

38. En lo que respecta al objetivo que persigue la Directiva 2004/48, de los considerandos 10y 13
de la misma se desprende, respectivamente, que este consiste en aproximar las legislaciones de los
Estados miembros para garantizar un nivel de protecciéon de la propiedad intelectual elevado,

1 Véase la sentencia de 2 de junio de 2022, T.N. y N.N. (Declaracion relativa a la renuncia a la herencia) (C-617/20, EU:C:2022:426),
apartado 35 y jurisprudencia citada.
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equivalente y homogéneo en el mercado interior y que el ambito de aplicacion de dicha Directiva
debe definirse de la manera mas amplia posible con el fin de incluir todos los derechos de
propiedad intelectual cubiertos por las disposiciones del Derecho de la Union sobre la materia o
por la legislacion nacional del Estado miembro de que se trate."! Ademads, el Tribunal de Justicia
ha declarado que el objetivo de esa Directiva consiste en que los Estados miembros garanticen,
concretamente en la sociedad de la informacién, la proteccion efectiva de la propiedad
intelectual.”” De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que las
disposiciones de dicha Directiva pretenden regular los aspectos ligados a los derechos de
propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a
las infracciones de estos, obligando a que existan recursos juridicos eficaces destinados a prevenir,
hacer cesar o remediar cualquier infracciéon de un derecho de propiedad intelectual existente. '

39. Asimismo, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para garantizar una
proteccidn elevada de la propiedad intelectual es necesario descartar una interpretacién que
reconozca el derecho de informacion establecido en el articulo 8, apartado 1, de la Directiva
2004/48 tnicamente en el marco de un procedimiento cuyo objeto sea la declaracién de una
infraccién de un derecho de propiedad intelectual, habida cuenta de que tal nivel de proteccion
podria no ser garantizado si no fuera posible también ejercer este derecho de informacién en el
marco de un procedimiento auténomo entablado tras la conclusion definitiva de un
procedimiento en el que se haya declarado una infraccién de un derecho de propiedad
intelectual.* El Tribunal de Justicia ha precisado que procede aplicar el mismo razonamiento en
relacidon con un procedimiento auténomo anterior a la accion indemnizatoria con vistas a poder
interponer eficazmente una accidn jurisdiccional contra los supuestos infractores. *

40. Ademas, el Tribunal de Justicia ha declarado que el derecho de informacién previsto en el
articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 concreta el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva consagrado en el articulo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni6én
Europea (en lo sucesivo, «Carta») y garantiza de ese modo el ejercicio efectivo del derecho
fundamental a la propiedad, del que forma parte el derecho de propiedad intelectual protegido
en el articulo 17, apartado 2, de esta. Asi, este derecho de informacién permite al titular de un
derecho de propiedad intelectual identificar a la persona que infringe dicho derecho y tomar las
medidas necesarias, como la presentacién de demandas de medidas provisionales, previstas en el
articulo 9, apartados 1y 2, de esa Directiva, o de dafos y perjuicios conforme al articulo 13 de esta
Directiva, a los efectos de proteccion de este derecho de propiedad intelectual. En efecto, sin un
conocimiento completo del alcance de la infraccion de su derecho de propiedad intelectual, el
titular de tal derecho no estaria en condiciones de determinar o de calcular con exactitud los
dafos y perjuicios a los que tendria derecho por tal infraccién. '

41. De toda la jurisprudencia expuesta se desprende claramente que es preciso distinguir la
funcion de una solicitud de informacién formulada con arreglo al articulo 8 de la Directiva
2004/48 de la de una demanda judicial para que se declare una infraccién de un derecho de

1 Sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099), apartado 38.

12 Sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099), apartado 39 y jurisprudencia citada.
3 Sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309), apartado 39 y jurisprudencia citada.

4 Sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), apartado 24.

1> Sentencia de 17 de junio de 2021, M.L.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 82. Asi, el articulo 479'5, apartado 2, del Cédigo de
Enjuiciamiento Civil enuncia que «cuando el requerimiento de informacién del tribunal sea anterior al procedimiento relativo a una
infraccién de un derecho de propiedad intelectual, este deber4 iniciarse, a més tardar, en un plazo de un mes a contar desde la fecha de
ejecucidén del auto de requerimiento de informacién».

1 Véanse las sentencias de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18), apartado 25, y de 17 de junio de 2021,
M.L.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492), apartado 83.
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propiedad intelectual. En particular, en el supuesto a que se refiere el 6rgano jurisdiccional
remitente en su segunda cuestion prejudicial, a saber, cuando la solicitud de informacién es
anterior a la presentacién de una demanda por dafios y perjuicios por infraccién de un derecho
de propiedad intelectual, esa solicitud tiene caricter auténomo y preliminar, con el fin de
obtener un conocimiento completo del alcance de la infraccion del derecho de propiedad
intelectual para, eventualmente, de interponer eficazmente una accién jurisdiccional con el fin de
reparar esa infraccion.

42. No puede exigirse en esa fase del procedimiento que, para tener legitimacion activa, el
demandante deba demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestion. Si
fuera asi, la solicitud de informacion que prevé el articulo 8 de la Directiva 2004/48 estaria sujeta
a las mismas exigencias de prueba que la accién jurisdiccional dirigida a que se declare la
existencia de una infraccién de un derecho de propiedad intelectual, a pesar de tener distinta
funciéon. En tal caso, el procedimiento independiente que establece el citado articulo 8 y que
constituye una especificidad del Derecho de la Unién'” perderia gran parte de su utilidad practica.

43. En estas circunstancias, opino que, cuando se aplique ese articulo 8, el demandante debe
acreditar de forma razonable, aportando suficientes elementos de prueba, sin tener que
demostrar que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestion, en particular cuando la
solicitud de informacidn sea anterior a la presentacién de una demanda por dafos y perjuicios por
infracciéon de un derecho de propiedad intelectual.

44. En el caso de autos, el 6rgano jurisdiccional remitente sefiala que en el litigio principal estd en
juego el derecho de autor de TB. A este respecto, aunque la Directiva 2004/48 no contiene
ninguna definiciéon de los derechos de propiedad intelectual comprendidos en su dambito de
aplicacion, la declaracion de la Comision sobre el articulo 2 de la Directiva 2004/48 ' precisa que,
segun dicha institucién, los derechos de autor figuran entre ellos. También se desprende de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los derechos de autor estan englobados en el concepto
de «propiedad intelectual» en el sentido de esa Directiva."

45. A tenor del considerando 17 de dicha Directiva, las medidas, procedimientos y recursos que
esta dispone deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta
sus caracteristicas especificas. A este respecto, el considerando 19 de la misma Directiva® subraya
que los derechos de autor existen desde la creaciéon de una obra y no exigen un registro oficial. En
lo que respecta a esos derechos, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la Directiva
2001/29/CE? resulta que el concepto de «obra» se compone de dos elementos. Por una parte,
implica un objeto original, que constituye una creacién intelectual propia de su autor y, por otra
parte, exige la expresion de esa creacion. Por lo que respecta al primer elemento, para que un
objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la
personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo. Por lo que

7 Como sefala la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a
garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, presentada por la Comisién el 30 de enero de 2003 [COM(2003) 46 final,
p. 16], ese derecho de informacién unicamente se habia introducido en el sistema juridico de algunos Estados miembros, en concreto en
Alemania, en las leyes sobre propiedad intelectual, y en la ley de marcas del Benelux.

5 DO 2005, L 94, p. 37.
19 Véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099).

% Segun ese considerando, «puesto que los derechos de autor existen desde la creacion de una obra y no exigen un registro oficial, conviene
incorporar la norma establecida en el articulo 15 del Convenio de Berna, que establece la presuncién de que el autor de una obra literaria
o artistica se considera tal cuando su nombre aparece estampado en la misma. [...]».

2 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la informacién (DO 2001, L 167, p. 10; correccién de
errores en DO 2002, L 6, p. 70, y en DO 2008, L 314, p. 16).
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respecta al segundo elemento, el concepto de «obra» a que se refiere la Directiva 2001/29 implica
necesariamente la existencia de un objeto identificable con suficiente precisién y objetividad.*
Corresponde al érgano jurisdiccional remitente comprobar si TB ha acreditado de forma
razonable, aportando suficientes elementos de prueba, que es titular del derecho de propiedad
intelectual sobre la imagen C, a la luz de la reproduccion de esta que comercializa Castorama.

46. Es preciso anadir que la Directiva 2004/48 tiene por objeto garantizar un justo equilibrio
entre, por un lado, el interés de los titulares en la proteccién de su derecho de propiedad
intelectual, garantizada por el articulo 17, apartado 2, de la Carta, y, por otro lado, la protecciéon
de los intereses y de los derechos fundamentales de los usuarios de prestaciones protegidas, asi
como del interés general. En cuanto atafie, mds concretamente, al articulo 8 de esa Directiva, el
Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasiéon de declarar que esta disposicion tiene la finalidad de
conciliar el respeto de distintos derechos, en particular el derecho de informacién de los titulares
y el derecho a la proteccion de los datos personales de los usuarios.*

47. En el mismo sentido, el articulo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que tales
medidas, procedimientos y recursos seran justos y equitativos y no seran inutilmente gravosos.
Ademds, a tenor del apartado 2 del mismo articulo, dichas medidas, procedimientos y recursos
seran efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicardn de tal modo que se ofrezcan
salvaguardias contra su abuso. De este modo, este articulo obliga a los Estados miembros y, en
definitiva, a los érganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantias de que, en particular, la
solicitud de informacion contemplada en el articulo 8 de la Directiva 2004/48 no se utilice de
forma abusiva.*

48. Por consiguiente, corresponde al 6rgano jurisdiccional remitente apreciar el caracter fundado
de la solicitud de informacién y verificar que la demandante no ha abusado de ella. Para ello debe
tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el
comportamiento de las partes.” Si dicho drgano jurisdiccional constata un abuso del derecho,
deberd denegar la posibilidad de disfrutar del derecho de informacién previsto en el articulo 8 de
la Directiva 2004/48.2

49. A la luz de todo lo anterior, considero que el articulo 8, apartado 1, de esa Directiva debe
interpretarse en el sentido de que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracciéon
de un derecho de propiedad intelectual, el demandante debe acreditar de forma razonable,
aportando suficientes pruebas, que es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestidn,
sin que se le exija demostrarlo, en particular cuando la solicitud de informacién es anterior a la
presentacion de una demanda por dafios y perjuicios por infraccién de un derecho de propiedad
intelectual. El 6rgano jurisdiccional nacional debe apreciar asimismo el cardcter fundado de la

2 Véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461), apartados 22 a 25.

% Véase la sentencia de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542), apartados 37 y 38 y jurisprudencia citada.
Véase también la Comunicacién de la Comision al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Econdmico y Social Europeo, de
29 de noviembre de 2017, Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2017)708 final, p. 11], segtn la cual «para garantizar el uso equilibrado
del sistema civil de garantia de respeto de los [derechos de propiedad intelectual], las autoridades judiciales competentes deberian, por lo
general, llevar a cabo una evaluacién caso por caso al considerar la concesion de las medidas, procedimientos y recursos» previstos por la
Directiva 2004/48.

% Véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309), apartado 43.

% Véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C-688/17, EU:C:2019:722), apartado 70.

% Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2020:1063),
punto 121.
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solicitud y tener debidamente en cuenta todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el
comportamiento de las partes, para comprobar, en particular, que el demandante no ha hecho un
uso abusivo de tal solicitud.

V. Conclusion

50. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que
responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal
Regional de Varsovia, Polonia) del siguiente modo:

«El articulo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,

debe interpretarse en el sentido de que,

en el contexto de los procedimientos relativos a una infraccion de un derecho de propiedad
intelectual, el demandante debe acreditar de forma razonable, aportando suficientes pruebas, que
es titular del derecho de propiedad intelectual en cuestion, sin que se le exija demostrarlo, en
particular cuando la solicitud de informacién es anterior a la presentacion de una demanda por
danos y perjuicios por infraccion de un derecho de propiedad intelectual. El érgano jurisdiccional
nacional debe apreciar asimismo el caracter fundado de la solicitud y tener debidamente en cuenta
todas las circunstancias objetivas del asunto, incluido el comportamiento de las partes, para
comprobar, en particular, que el demandante no ha hecho un uso abusivo de tal solicitud.»

14 ECLLI:EU:C:2022:905
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