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W Rattsfallssamlingen

FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
ATHANASIOS RANTOS
foredraget den 17 november 2022!

Mal C-628/21

TB
ytterligare deltagare i rittegangen:
Castorama Polska Sp. z o.0,
”Knor” Sp. z o.0.

(begédran om forhandsavgorande fran Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warsawa,
Polen))

"Begdran om férhandsavgorande — Tillndrmning av lagstiftning — Direktiv 2004/48/EG -
Skydd for immateriella réattigheter — Artikel 4 — Personer som har ritt att begéra tillimpning av
atgarderna, forfarandena och sanktionerna — Artikel 8.1 — Talan om immaterialrittsintrang —

Forséljning av intrangsgérande varor — Upphovsritt och nérstaende réttigheter —
Kéarandens rétt till information om ursprung och distributionsnit for de intrangsgérande
varorna — Huruvida kdranden ska styrka sitt innehav av de immateriella réttigheterna”

I. Inledning

1. Ett foretag salufor reproduktioner av grafiska framstillningar utan samtycke fran den person
som uppger sig ha skapat dessa framstillningar. Denna person vicker talan om
immaterialrattsintrang med stod av artikel 8.1 i direktiv 2004/48/EG? dér det faststills en
instrumentell rétt som syftar till att astadkomma ett effektivt immaterialréttsligt skydd.? Ska
denna person visa att han eller hon innehar de immateriella réattigheterna i fraga eller endast gora
det sannolikt att han eller hon innehar dessa réttigheter? Det ér inneborden i den fraga som stéllts
av Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warsawa, Polen).

2. I det nu aktuella malet ska domstolen, mot bakgrund av sin egen praxis, undersoka vilka
beviskrav som ska stdllas i samband med en begiran om information om ursprung och
distributionsnit for varor eller tjanster enligt den ritt till information som foreskrivs i artikel 8.1 i
direktiv 2004/48. For att fragan ska kunna besvaras bor en avvigning goras mellan & ena sidan
ratten till information for innehavare av immateriella réttigheter och & andra sidan skyddet for
svaranden mot missbruk av denna réttighet.

' Originalsprak: franska.

2 Europaparlamentets och radets direktiv av den 29 april 2004 om sikerstéllande av skyddet for immateriella rittigheter (EUT L 157, 2004,
s. 45 och rittelse i EUT L 195, 2004, s. 16). Se, betriffande detta direktiv, Petillion, F., och Heirwegh, A., "Genesis, Adoption and
Application of European Directive 2004/48/EG”, i Enforcement of Intellectual Property Rights in the EU Member States, Petillion, F.
(red.), Intersentia, Antwerpen, 2019, s. 1-48.

3 Se forslag till avgorande av generaladvokaten Cruz Villal6n i malet Coty Germany (C-580/13, EU:C:2015:243, punkt 24).

SV

ECLI:EU:C:2022:905 1




FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RANTOS — MAL C-628/21
CAsTORAMA PoLska ocH KNOR

II. Tillampliga bestimmelser

A. Unionsrdtt
3. Iskélen 10 och 17 i direktiv 2004/48 anges foljande:

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

(17) Beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje
enskilt fall ske sa att vederborlig hansyn tas till omstandigheterna i det enskilda fallet,
inklusive sérdragen hos de olika typerna av immateriella réttigheter och, nér det ar lampligt,
om intranget har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.”

4. Tartikel 1 i direktivet, som har rubriken ”Syfte”, anges foljande:

"Detta direktiv giller de atgérder, forfaranden och sanktioner som &r nodvindiga for att
sakerstilla skyddet for immateriella réttigheter. ...”

5. Kapitel II i direktivet, som har rubriken "Atgérder, forfaranden och sanktioner”, omfattar
artiklarna 3—15. I artikel 3 i direktivet, som har rubriken ”Allmén skyldighet”, foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgérder, forfaranden och sanktioner som &r
nédvéindiga for att sikerstilla skyddet f6r de immateriella réttigheter som omfattas av detta
direktiv. Atgirderna, forfarandena och sanktionerna skall vara réattvisa och skiliga, inte onddigt
komplicerade eller kostsamma och inte medfora oskéliga tidsfrister eller omotiverade drojsmal.

2. Atgérderna, forfarandena och sanktionerna skall ocksa vara effektiva, proportionella och
avskriackande och skall tillimpas sa att hinder for lagenlig handel inte uppkommer och sa att
missbruk inte sker.”

6. I artikel 4 i direktiv 2004/48,som har rubriken "Personer som har rétt att begéra tillimpning av
atgirderna, forfarandena och sanktionerna”, foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall tillerkédnna foljande personer och organ ritten att ansoka om tillimpning
av de atgarder, forfaranden och sanktioner som avses i detta kapitel:

a) personer som innehar immateriella réttigheter, i 6verensstimmelse med bestdmmelserna i
tillamplig lag,

b) alla andra personer som far utnyttja dessa réttigheter, i synnerhet licenstagare, i den man detta
tillats i och 6verensstimmer med bestammelserna i tillamplig lag,

c) organ som forvaltar kollektiva immateriella rattigheter och som regelmaissigt anses ha ratt att

foretrdda innehavare av immateriella réttigheter, i den mén detta tillats i och 6verensstaimmer
med bestimmelserna i tillimplig lag,
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d) organ som tillvaratar branschintressen och som regelmissigt anses ha rétt att foretrdda
innehavare av immateriella rattigheter, i den man detta tillats i och overensstimmer med
bestaimmelserna i tillimplig lag.

7. Artikel 8 i direktivet, som har rubriken "Ratt till information”, har f6ljande lydelse i punkterna 1
och 2:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rattsliga myndigheterna, i samband med en
rittegdng om immaterialrattsintrang och som svar pa en berédttigad och proportionell begéiran av
kdranden, far besluta att information om ursprung och distributionsnit for de intrangsgérande
varorna eller tjansterna skall lamnas av intrangsgdraren och/eller annan person som

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

b) har befunnits anvénda intrangsgorande tjanster i kommersiell skala,

c) har befunnits i kommersiell skala tillhandahélla tjanster som anvénts i intrangsgérande
verksambhet,

eller

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

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

a) namn och adress pa producenter, tillverkare, distributorer, leverantorer och andra som tidigare
innehaft respektive anvant varorna eller tjdnsterna, samt pa tilltdnkta grossister och detaljister,

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

B. Polsk rditt
8. Artikel 278 i Ustawa — Kodeks postepowania cywilnego (lag om inférande av civilprocesslagen)
av den 17 november 1964, i den lydelse som ér tillaimplig i det nationella mélet* (nedan kallad

civilprocesslagen), har f6ljande lydelse i punkt 1:

”I fall som kraver sirskilda kunskaper kan domstolen, efter att ha hort parternas dnskemal om
antalet och valet av sakkunniga, inhdmta utlatande fran en eller flera sakkunniga.”

9. Iartikel 479% i denna lag foreskrivs foljande:
”1. Bestimmelserna i detta avsnitt ar tillimpliga pa mal som ror skydd av upphovsritt och

ndrstdende rittigheter, skydd av industriell 4ganderétt och skydd av andra rattigheter som ror
immateriell egendom (immaterialrattsliga drenden).

*  Dz. U. 2020, position 1575.
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2. Mal om immateriella réttigheter i den mening som avses i detta avsnitt ska dven omfatta
mal som ror

1) forebyggande och bekdmpande av illojal konkurrens,

»

10. I artikel 479" i namnda lag foreskrivs féljande:

"Bestimmelserna om den informationsskyldige ska tillimpas pa alla personer, daribland
svaranden, som innehar den information som avses i artikel 479" eller som har atkomst till
informationen.”

11. Artikel 479" i samma lag har f6ljande lydelse i punkterna 1 och 2:

”1. Innan talan vicks om immaterialréittsintrang eller under ett pagdende mal om
immaterialrattsintrang fram till dess att forhandlingen i forsta instans har avslutats, far
domstolen, pa begéran av rattighetshavaren, om han eller hon pa ett trovardigt sitt visar att det
foreligger =~ omstdndigheter som  kénnetecknar ett immaterialrdttsintrang, anmoda
intrangsgoraren att lamna information om ursprunget och distributionsnéten fér varorna eller
tjidnsterna om det dr nodvéndigt for att prova réattighetshavarens talan.

2. Om domstolen begir information innan talan om immaterialrittsintrang har vackts ska talan
vackas senast en manad efter verkstéllighet av beslutet om begédran om information.”

III. Det nationella malet, tolkningsfragorna och forfarandet vid domstolen

12. TB &r en fysisk person som salufér inredningsartiklar i egna webbutiker. I sin
ndringsverksamhet siljer hon egentillverkade reproduktioner med en enkel grafisk form
bestdende av ett begransat antal fiarger och geometriska figurer samt korta meningar. Bilderna A,
B och C (nedan kallade de aktuella reproduktionerna) innehaller en av f6ljande meningar vardera:
"M6j dom moje zasady” ("Hemma hos mig, dr det jag som bestimmer”), "Nie ma ludzi idealnych a
jednak jestem” ("Ingen &r perfekt utom jag”) och "W naszym domu rano slycha¢ tupot matych
stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy duzo obowiazkéw, mndstwo zabawy i milosci”
("Hemma hos oss vaknar vi till ljudet av sma fotter. Det luktar alltid nybakat. Vi har mycket att
gora, mycket gladje och mycket kérlek”). TB uppger att hon har skapat dessa bilder som hon
reproducerar och menar att bilderna utgor verk i upphovsrittslagens mening.

13. Exakta kopior av bilderna A och B, som levereras av "Knor” Sp. z 0.0. (nedan kallat Knor), siljs
utan TB:s medgivande i fysiska butiker och i en webbutik som tillh6r Castorama Polska Sp. z o.o.
(nedan kallad Castorama). Upphovsman eller bildernas ursprung anges inte vare sig pa TB:s
reproduktioner eller pa dem som salufors av Castorama. Castorama séljer ocksa reproduktioner,
som levereras av Knor, med samma text som i bild C men med vissa skillnader i grafik och
typsnitt. Den 13 oktober 2020 riktade TB en formell anmodan till Castorama att upphora med
intrangen i den ekonomiska och ideella upphovsritten till hennes verk som Castorama salde utan
hennes medgivande.
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14. Den 15 december 2020 vickte TB talan vid Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i
Warsawa), den hénskjutande domstolen, med stéd av artikel 479 i civilprocesslagen. Inom
ramen for detta forfarande begirde hon att Castorama och Knor skulle ldimna ut information,
betrdffande reproduktionerna i fraga, om distributionsniten och méngden varor som mottagits
och bestillts, en fullstindig leverantorsforteckning, tidpunkten dé varorna borjade saluforas i
Castoramas fysiska butiker och i bolagets webbutik samt varornas méngd och forsiljningspris,
fordelat pa fysisk forsdljning och forsiljning pa nétet. TB dberopade sina ekonomiska och ideella
upphovsrittigheter till reproduktionerna i fraga och angav att den information hon begért var
nodvéndig for att hon skulle kunna vécka talan om upphovsrittsintrang och, i andra hand, talan
om skadestand for illojal konkurrens.

15. Castorama yrkade att begdran om information skulle avslds och, i andra hand, att domstolens
beslut skulle ges en sa begransad rackvidd som mojligt och endast avse verk i strikt upphovsrattslig
mening. Castorama bestred att reproduktionerna i fraga 6ver huvud taget kunde betecknas som
"verk”. Castorama &beropade dven skyddet for affarshemligheter och gjorde géllande att TB inte
hade visat att hon hade den ekonomiska upphovsritten till reproduktionerna. Castorama menar
att de intellektuella verk som avses i TB:s begiran saknar originalitet och att hon inte har visat att
villkoret for att de ska betraktas som nya ar uppfyllt. Att bifalla denna begéran skulle vara
detsamma som att bevilja upphovsrittsligt skydd for idéer och begrepp, eftersom
reproduktionerna i fraga édr en del av den nuvarande trenden med forenklat motivationshojande
visuellt material med banala fraser. Castorama ansag vidare att alla grafiska element i de aktuella
reproduktionerna var banala, repetitiva och inte skiljde sig pad nagot originellt sdtt fran andra
bilder pa marknaden vad giller komposition, farger eller typsnitt.

16. TB bemotte inte dessa argument med nagon bevisning i syfte att styrka immateriella
rattigheter till reproduktionerna i fraga, knutna till sdrskilda kunskaper (infor ett
sakkunnigutldtande) i grafisk formgivning. De bevis som hon lade fram i sin begiran av den
15 december 2020 bestod av utskrifter av forséljningssidor fran hennes webbutik och
forsaljningsfakturor fran och med ar 2014 och utskrifter fran Castoramas webbplats och fakturor
fran kop av bilder i Castoramas webbutik.

17. Vid den hénskjutande domstolens provning av TB:s begidran har en fraga uppkommit om
tolkningen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48. Den hénskjutande domstolen vill i synnerhet fa
klarhet i huruvida det ar nodvéndigt att ligga fram bevis for den rattsliga karaktaren pa den vara
som avses med begdran om information, eller bara for att gora denna karaktiar sannolik, med
héansyn till den omstdndigheten att olika formuleringar anvénds i artiklarna 6 och 7 i direktivet
och att artikel 4 i direktivet avser "personer som innehar immateriella rattigheter”. Den
hanskjutande domstolen har ocksa stéllt sig tvivlande till mojligheten att tillimpa andra beviskrav
i fragan om vilken stéllningen reproduktionerna i fraga har, det vill séga om det ror sig om verk
eller inte och f6ljaktligen huruvida TB har taleritt.

18. Den hinskjutande domstolen har framhallit att artikel 8 i direktiv 2004/48 inforlivades genom
artikel 479'3 i civilprocesslagen och att artikel 479¥ i denna lag, i vilken omradet for
immaterialrdttsliga mal definieras, i punkt 2 led 1 anger mal som roér "forebyggande och
bekdmpande av illojal konkurrens”. Den hinskjutande domstolen har med hédnvisning till skal 13
i detta direktiv® understrukit att fragan visserligen dnnu inte har fatt nagot entydigt svar i polsk

I detta skil anges att ”"[d]irektivet maste ges ett sd brett tillimpningsomrade som mojligt, si att det inbegriper alla immateriella
rattigheter som omfattas av gemenskapsrittsliga bestimmelser pd omrddet och/eller den nationella lagstiftningen i den berérda
medlemsstaten. Detta hindrar dock inte de medlemsstater som sa onskar att utvidga tillimpningsomradet, for interna dndamél, till att
aven omfatta handlingar som innebir illojal konkurrens, inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet.”

ECLI:EU:C:2022:905 5



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT RANTOS — MAL C-628/21
CAsTORAMA PoLska ocH KNOR

rattspraxis, men att den i det nu aktuella malet har gjort tolkningen att direktivets
tillampningsomrade i nationell rdtt av inhemska skidl har utvidgats till att omfatta illojal
konkurrens i form av slavisk kopiering av varor, d&ven om varorna inte ar foremal f6r ndgon sadan
ensamrétt som tillkommer den som innehar upphovsratt. Mot bakgrund av dessa omstandigheter
uppkommer inga problem med tolkningen av unionsrétten vad géller den del av begéran som
avser bilderna A och B, eftersom TB har styrkt att Castorama har salt reproduktioner som
utgjorde identiska kopior av dessa bilder.

19. For att ta stdllning till begdran angdende bild C ar det ddremot nodviandigt att tolka
unionsrétten, eftersom den reproduktion som séljs av Castorama inte utgor en identisk kopia av
bilden, det vill sidga texten &r densamma, dispositionen pa sidan &ér oférdndrad men bilden
innehaller andra grafiska element och andra typsnitt. Enligt polsk réttspraxis, som sammanfaller
med domstolens praxis,® ankommer det pa den domstol som ska prova malet att granska de
kreativa egenskaperna hos ett verk. Den hénskjutande domstolen menar att det i detta avseende
ar nodvandigt att inhdmta ett sakkunnigutlatande om de faktiska omstidndigheterna i malet &r
komplexa och den behdriga domstolen inte har tillracklig erfarenhet och att det ar kdranden som
har bevisbordan och ska begira ett sakkunnigutlatande.

20. De polska juristerna har uttryckt tvd motstridiga asikter om tolkningen av artikel 479'" i
civilprocesslagen. De har antingen ansett att kdranden ska lagga fram bevis for sitt innehav av de
immaterialrittsliga rattigheterna i fraga eller att kiranden bara behover bevisa sannolikheten for
ett rattighetsintrang, inte ingreppet i sig, eftersom en begidran om information dven kan riktas
mot tredje part.

21. Den hidnskjutande domstolen har angett att den anser att artikel 8.1 i direktiv 2004/48,
jamford med artikel 4 i direktivet, ska tolkas sa, att den hanfor sig till en atgéird for skydd av
immateriella rattigheter som endast giller om innehavet av en immateriell rattighet ar styrkt och
att det inte dr tillrackligt att det gors sannolikt att atgdrden ror en befintlig immateriell réttighet,
eftersom det dr nodvandigt att lagga fram bevis for denna omsténdighet, i synnerhet for det fall
begiran om information om ursprung och distributionskanaler for varorna eller tjansterna
inkommer innan talan om skadestand for immaterialrattsintrang har vackts.

22. Under dessa omstdndigheter beslutade Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i
Warszawa) att vilandeforklara malet och stélla foljande fragor till domstolen for ett
forhandsavgorande:

”1) Ska artikel 8.1 jamford med artikel 4.1 i [direktiv 2004/48] tolkas sa, att den bestémmelsen
avser atgirder som vidtas for att skydda immateriella réttigheter endast da det i detta
forfarande eller i ett annat forfarande kan styrkas att réattighetsinnehavaren har en immateriell
rattighet?

— Om [den forsta fragan] besvaras nekande:

2) Ska artikel 8.1 jamford med artikel 4.1 i [direktiv 2004/48] tolkas s4, att det ar tillrackligt att
det gors sannolikt att den aktuella atgarden avser en befintlig immateriell réttighet och att
detta inte maste styrkas, sdrskilt ndr ett yrkande om information om ursprung och
distributionsnit for varor eller tjanster framstélls innan ett skadestdndsyrkande framstills
med avseende pa ett upphovsrittsintrang?”

¢ Dom av den 16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465).
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23. Skriftliga yttranden har inkommit fran Castorama, den polska och den 6sterrikiska regeringen
samt fran Europeiska kommissionen.

IV. Bedomning

A. Huruvida begdran om forhandsavgorande kan tas upp till provning

24. Den osterrikiska regeringen har i sitt skriftliga yttrande uttryckt tvivel i fragan huruvida
begdran om forhandsavgorande kan tas upp till provning. Den Osterrikiska regeringen har gjort
gallande att kvalificeringen "verk” nér det giller de aktuella reproduktionerna ska granskas som
en rittsfraga inom ramen for det nationella malet. Dessa reproduktioner ér tillgdngliga for den
hianskjutande domstolen, eftersom deras specifika presentation och utformning &r uppenbar och
obestridd. Fragan om vilka beviskrav som ska stéllas inom ramen for artikel 8 i
direktiv 2004/48/EG behover darfor inte besvaras for att den fragan ska kunna avgoras.

25. Det foljer av EU-domstolens fasta praxis att det uteslutande ankommer pa den nationella
domstolen, vid vilken malet anhédngiggjorts och vilken har ansvaret for det rattsliga avgdrandet,
att mot bakgrund av de sidrskilda omstdndigheterna i malet bedéma savdl om ett
forhandsavgorande ar nodvindigt for att doma i saken som relevansen av de fragor som stills till
EU-domstolen. Fragor om tolkningen av unionsritten presumeras saledes vara relevanta. En
begéran fran en nationell domstol kan bara avvisas av domstolen d& det dr uppenbart att den
begirda tolkningen av unionsritten inte har ndgot samband med de verkliga omstdndigheterna
eller foremélet for tvisten vid den nationella domstolen eller da fragorna ar hypotetiska eller
unionsdomstolen inte forfogar 6ver de uppgifter om sakforhéallandena eller de rittsliga
forhallandena som &r nodvandiga for att fragorna ska kunna besvaras pa ett andamalsenligt sétt.”

26. I det nu aktuella fallet har den hénskjutande domstolen konstaterat att bild C inte har
kopierats slaviskt. I det avseendet ankommer det pa domstolen att undersoka verkets kreativa
egenskaper. Den hinskjutande domstolen menar att det dr nddvindigt att inhdmta ett
sakkunnigutldtande om de faktiska omstdndigheterna i malet 4r komplexa och domstolen inte
har tillracklig erfarenhet. TB har inte heller lagt fram négra bevis for att styrka att det foreligger
en immateriell rattighet knuten till sérskilda kunskaper som gor att det krdvs ett
sakkunnigutlatande. Den hénskjutande domstolen vill darfér fa klarhet i huruvida artikel 8.1 i
direktiv 2004/48 ska tolkas sd, att den hanfor sig till en atgdrd for skydd av immateriella
rattigheter som endast géller om intrang i innehavarens dganderitt ar styrkt i en situation dar
den berdrda nationella domstolen inte dr i stand, i avsaknad av sakkunskap, att gora en
sjalvstindig bedomning utan hjalp av en sakkunnig. Om sa ér fallet bor TB:s begiran om
information avslas om ingen bevisupptagning, diar kdranden maéste spela en aktiv roll i
faststéllandet av bevis, genomfors.

27. Mot bakgrund av detta rdttsliga och faktiska sammanhang, i vilket den héinskjutande
domstolen har forklarat att den behover ett forhandsavgorande for att kunna meddela sin dom,
ar det inte uppenbart att den begérda tolkningen helt saknar samband med det nationella malet
eller att den fraga som tagits upp ar hypotetisk. Under dessa omstidndigheter anser jag att denna
begédran om forhandsavgorande kan tas upp till provning.

7 Se dom av den 6 oktober 2022, HV (Indragning av rdtten att kéra) (C-266/21, EU:C:2022:754, punkt 21 och ddr angiven rattspraxis).
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B. Provning i sak

28. Den hiénskjutande domstolen har stillt de bada tolkningsfragorna, vilka ska provas
tillsammans, for att fa klarhet i huruvida artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas sa, att en
kdrande i samband med en talan om immaterialrattsintrang ska visa att han eller hon innehar
den aktuella immateriella réttigheten eller om det ar tillrackligt att kiranden gor det sannolikt att
han eller hon innehar denna rittighet, i synnerhet om begédran om information har framstallts
innan talan om skadestand for immaterialrattsintrang har vackts.

29. Castorama och de polska och den 0sterrikiska regeringen har foreslagit att domstolen ska
svara att kiranden maste visa att han eller hon innehar den immateriella réttigheten i fraga.
Kommissionen anser diremot att det ar tillrackligt att sokanden med tillracklig sannolikhet
styrker att hans eller hennes begidran om information ror en befintlig immateriell réttighet.

30. Enligt artikel 8.1 a i direktiv 2004/48 ska medlemsstaterna se till att de behoriga rattsliga
myndigheterna, i samband med en rittegdng om immaterialréttsintrang och som svar pa en
berattigad och proportionell begéiran av kdranden, far besluta att information om ursprung och
distributionsnat for de intrdngsgorande varorna eller tjansterna ska ldmnas av intrangsgdraren
eller annan person som har befunnits forfoga 6ver intrangsgérande varor i kommersiell skala.

31. I det nu aktuella fallet vill den hénskjutande domstolen fa klarhet i huruvida en kirande som
vicker talan om immaterialrittsintrang enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 maste visa att han eller
hon innehar den immateriella rattigheten i fraga.

32. Bestimmelsen i sig foreskriver inte, med hénsyn till dess ordalydelse, ndgon sddan skyldighet
for kdranden. En begédran om information ska emellertid vara "berdttigad”, vilket dirmed innebar
att den ska innehélla en motivering med tillrackliga faktiska omstidndigheter och bevis for de
immateriella rattigheter som gors géllande.

33. Sasom den hinskjutande domstolen har framhallit ska artikel 8.1 i direktiv 2004/48 jamforas
med artikel 4 i direktivet, enligt vilken den som ansoker om att atgirder, forfaranden och
sanktioner enligt kapitel II i direktiv ska vidtas ska hora till ndgon av de fyra personkategorier
eller organ som rdknas upp i artikel 4 a—d i direktivet. Dessa kategorier inbegriper for det forsta
personer som innehar immateriella rattigheter, for det andra alla andra personer som far utnyttja
dessa rattigheter, i synnerhet licenstagare, for det tredje organ som forvaltar kollektiva
immateriella rattigheter och som regelmdssigt anses ha rdtt att foretrdda innehavare av
immateriella réttigheter och for det fjairde organ som tillvaratar branschintressen och som
regelmaissigt anses ha ratt att foretrdda innehavare av immateriella réttigheter. Till skillnad fran
innehavare av immateriella rattigheter, vilka avses i artikel 4 a i direktiv 2004/48, maste dock de
tre personkategorier som avses i artikel 4 b—d i direktivet i enlighet med skal 18° i direktivet
dessutom ha ett direkt intresse av att dessa réttigheter tillvaratas och ritt att féra talan infor
domstol i den man detta tillats i och dverensstimmer med bestimmelserna i tillimplig lag.’

8 Enligt detta skil bor ”[i]nte bara réttighetshavarna, utan ocksa andra personer som har ett direkt intresse och partsbehérighet, vilket kan
inbegripa branschsammanslutningar som forvaltar rattigheter eller tillvaratar gemensamma och enskilda intressen inom sitt
ansvarsomrade, ... ha ritt att begira tillimpning av atgdrderna, forfarandena och sanktionerna i den mén detta tillats i och
Overensstimmer med tillimplig lag”.

° Se dom av den 17 juni 2021, M.LC.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, punkterna 63 och 64 och dér angiven réttspraxis).
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34. Artikel 4 a i direkt 2004/48 héanfor sig till "personer som innehar immateriella rattigheter” och
dérfor kan denna bestammelse tolkas s3, att en kdrande inom ramen for tillimpningen av artikel 8
i detta direktiv faktiskt maste visa att han eller hon innehar den immateriella réttigheten.

35. Enligt EU-domstolens fasta praxis foljer det emellertid savdl av kravet pa en enhetlig
tillampning av unionsrdtten som av likhetsprincipen att ordalydelsen i en unionsbestimmelse
som inte innehéller ndgon uttrycklig hanvisning till medlemsstaternas rattsordningar for
faststéllandet av bestimmelsens innebord och tillimpningsomréde, i regel ska ges en sjalvstindig
och enhetlig tolkning inom hela unionen, med beaktande inte bara av bestimmelsens lydelse, utan
ocksa av det ssmmanhang i vilket bestimmelsen forekommer och det mél som efterstravas med
den aktuella lagstiftningen. '

36. Vad betriffar det ssmmanhang som artikel 8 i direktiv 2004/48 forekommer i, finns det
anledning att framhélla att det anges i artikel 6 i detta direktiv, vilken artikel har rubriken
"Bevisning”, att medlemsstaterna ska se till att de behdriga réttsliga myndigheterna, pa begidran
av en part som har lagt fram skdlig bevisning som dr tillrdcklig for att visa grund for talan och har
angett bevisning till stod for sin talan som motparten forfogar 6ver, kan besluta att motparten ska
lagga fram denna bevisning, forutsatt att konfidentiell information skyddas. I artikel 7 i direktivet,
som har rubriken ”Atgirder for att skydda bevisning”, anges i punkt 1 att medlemsstaterna ska se
till att de behoriga rattsliga myndigheterna, redan innan prévningen av sakfragan inletts och pa
begiran av en part som har lagt fram skdlig bevisning till stod for sina pdstdenden att ett
immaterialrattsintrang har begatts eller &r omedelbart forestaende, far besluta om omedelbara
och effektiva interimistiska atgérder for att sékra relevant bevisning om det pastadda intranget,
forutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas. I artikel 9 i samma
direktiv, som har rubriken "Interimistiska atgérder och sikerhetsatgiarder”, anges i punkt 3 att de
rattsliga myndigheterna i frdga om de atgédrder som avses i punkterna 1 och 2 ska kunna kréva att
sokanden tillhandahdller skilig bevisning sda att de med tillricklig sikerhet kan faststilla att
sokanden dr rdttighetshavare och att det har begatts ett intrang i dennes rattighet eller att ett
sadant intrang ar omedelbart forestaende.

37. Foljaktligen anges det uttryckligen i direktiv 2004/48, trots att "personer som innehar
immateriella rattigheter” i direktivet anges som personer som kan begéra tillimpning av atgérder,
forfarande och sanktioner enligt kapitel II i direktivet, att kdranden enligt artiklarna 6, 7 och 9 i
direktivet kan lidgga fram skilig bevisning som ar tillracklig for att visa grund for talan, det vill
sdga utan att behova visa att han eller hon innehar den immateriella rattigheten i fraga. Jag anser
dérfor att begreppet "person som innehar immateriella réttigheter” i den mening som avses i
artikel 4 i direktiv 2004/48 inte kan tolkas sa, att kdranden maste styrka sitt innehav av den
immateriella réattighet som han eller hon &beropar i en talan om immaterialréttsintrdng som
vackts med stod av artikel 8 i direktivet.

38. I fraga om syftet med direktiv 2004/48 framgar det av skal 10 respektive 13 i detta direktiv att
direktivet syftar till att tillndirma medlemsstaternas lagstiftningar for att uppna en hog, likvardig
och enhetlig skyddsniva for immateriella rattigheter pd den inre marknaden och att direktivets
tillaimpningsomrade maste definieras sa brett som mojligt, sa att det inbegriper alla immateriella
rittigheter som omfattas av unionsrittsliga bestimmelser pa omradet eller den nationella
lagstiftningen i den berérda medlemsstaten." Domstolen har dessutom slagit fast att syftet med
direktivet &r att medlemsstaterna, bland annat vad giller informationssamhallet, ska sékerstélla

1 Se dom av den 2 juni 2022, T.N. och N.N. (Forklaring om avstdende av arv) (C-617/20, EU:C:2022:426, punkt 35 och dir angiven
rattspraxis).
" Dom av den 18 december 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, punkt 38).
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att immateriella rattigheter ges ett effektivt skydd.> Av EU-domstolens praxis framgér ocksa att
bestammelserna i detta direktiv syftar till att reglera samtliga aspekter av immaterialriatten som
avser dels efterlevnaden av immaterialrattsskyddet, dels intrang i detta skydd, genom att
foreskriva effektiva rédttsmedel for att hindra, fi att upphora eller atgirda samtliga
immaterialrattsintrang. **

39. For att sikerstdlla en hog skyddsniva for immateriella rattigheter, bor rétten till information
enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48 enligt domstolens praxis inte tolkas sd, att denna rétt endast
foreligger i ett forfarande om faststillande av immaterialréattsintrang. Det skulle ndmligen finnas
en risk for att en sadan hog skyddsniva inte sidkerstilldes om det inte var mojligt att utdva ratten
till information éven i ett separat forfarande som inletts efter det att en réttegang avslutats dar det
faststéllts att intrang skett i en immateriell réttighet.'" Domstolen har klargjort att samma
resonemang ska tillimpas ndr det giller ett sjilvstdndigt forfarande som foregar en
skadestindstalan for att pa ett dndamaélsenligt siatt kunna vdcka talan mot férmodade
intrdngsgorare. °

40. Domstolen har ocksa slagit fast att ratten till information enligt artikel 8.1 i direktiv 2004/48
utgor en konkretisering av den grundldggande ratten till ett effektivt riattsmedel, som garanteras i
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande rittigheterna (nedan kallad
stadgan), och att den darigenom sdkerstdller att den grundldggande ratten till egendom, som
dven omfattar immateriell egendom som &tnjuter skydd enligt artikel 17.2 i stadgan, utovas
effektivt. Rétten till information gor det foljaktligen mojligt for innehavaren av en immateriell
rattighet att identifiera den som gjort intrang i réttigheten och att vidta nodvéindiga atgarder,
sasom att framstélla en begdran om interimistiska atgérder enligt artikel 9.1 och 9.2 i detta
direktiv eller en ansokan om skadestand enligt artikel 13 i direktivet, for att skydda
immaterialrattigheten. Om innehavaren av en immateriell rattighet inte har full kinnedom om
omfattningen av intranget i réttigheten, kan vederborande ndmligen inte faststélla eller nairmare
berdkna det skadestand som han eller hon har ritt till pa grund av intranget.'¢

41. Det framgar tydligt av denna samlade réttspraxis att en begiran om information enligt
artikel 8 i direktiv 2004/48 fyller en annan funktion dn en talan i domstol i syfte att faststélla ett
immaterialrattsintrang. I synnerhet i det fall som avses med den hénskjutande domstolens andra
fraga, det vill sdga ndr en begidran om information framstdlls innan talan om skadestind for
immaterialrdttsintrang har vickts, har denna begéran en sjilvstindig och prelimindr karaktdr
och syftar till att den sokanden ska fa full kinnedom om omfattningen av
immaterialrattsintranget for att eventuellt kunna véicka en dndamalsenlig talan for att avhjéilpa
detta intrang.

42. 1 detta skede av forfarandet kan det inte kravas att karanden, for att ha taleritt, ska visa att han
eller hon innehar den immateriella réttigheten i fraga. Om sa vore fallet skulle den begdran om
information som avses i artikel 8 i direktiv 2004/48 omfattas av samma beviskrav som en
domstolstalan i syfte att faststdlla ett intrang i en immateriell réttighet, trots att denna begiran

2 Dom av den 18 december 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, punkt 39 och dér angiven réttspraxis).
3 Dom av den 28 april 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, punkt 39 och citerad rittspraxis).
" Dom av den 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, punkt 24).

* Dom av den 17 juni 2021, M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 82). I artikel 479'2.2 i civilprocesslagen anges séledes att "[o]m
domstolens begidran om information foregér forfarandet avseende immaterialrittsintrang ska detta forfarande inledas senast en manad
efter det att beslutet om begéran om information verkstallts”.

1 Se dom av den 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, punkt 25), och dom av den 17 juni 2021, M.I.C.M. (C-597/19,
EU:C:2021:492, punkt 83).
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fyller en annan funktion. I ett sddant fall skulle den praktiska nyttan av det separata forfarande
som inrdttats genom artikel 8 och som é&r specifikt for unionsriatten' saledes till stor del ga
forlorad.

43. Under dessa forutsiattningar anser jag att en kidrande vid tillimpning av artikel 8 maste lagga
fram tillracklig bevisning for att gora det sannolikt att sdkanden innehar den immateriella
rattigheten i fraga, i synnerhet om begéran om information féregar talan om skadestind for
immaterialrdttsintrang.

44. 1det nu aktuella fallet har den hanskjutande domstolen angett att det &r TB:s upphovsritt som
stair pa spel i det nationella mélet. Det faststills visserligen inte i direktiv 2004/48 vilka
immaterialratter som omfattas av direktivets tillimpningsomrade, men i kommissionens
forklaring till artikel 2 i direktiv 2004/48'® anges att kommissionen anser att upphovsritt hor till
dessa rittigheter. Det framgar dven av domstolens praxis att upphovsritt omfattas av begreppet
“immateriella rattigheter” i den mening som avses i direktivet."

45. Beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som anges i direktivet bor enligt skal 17 i
direktivet i varje enskilt fall ske s& att vederborlig hénsyn tas till omstandigheterna i det enskilda
fallet. I skél 19 i samma direktiv* understryks att upphovsratt uppstar nar verket skapas och inte
kraver nagon formell registrering. Nér det giller denna rattighet framgar det tydligt av domstolens
rattspraxis om direktiv 2001/29/EG* att begreppet "verk” har tva bestandsdelar. Begreppet
forutsétter for det forsta att det finns ett originellt alster som &r upphovsmannens egen
intellektuella skapelse och for det andra kravs det att detta skapande kommer till uttryck. Néar det
giller den forsta delen ar det, for att ett alster ska kunna anses vara ett original, bade nédvandigt
och tillrackligt att det aterspeglar upphovsmannens personlighet, genom att ge uttryck for dennes
fria och kreativa val. Vad géller den andra delen innebar begreppet verk enligt direktiv 2001/29
med nodvandighet att det finns ett alster som kan identifieras med tillriacklig precision och
objektivitet.”? Det ankommer pa den hianskjutande domstolen att undersoka huruvida TB genom
att lagga fram tillracklig bevisning har gjort det sannolikt att hon innehar upphovsritten till bild C
med avseende pa den reproduktion som saluforts av Castorama.

46. Jag vill tilldgga att direktiv 2004/48 syftar till att upprétthélla en skilig avvigning mellan, & ena
sidan, intresset hos innehavare av upphovsritter att skydda sin ritt till immateriell egendom,
vilken garanteras i artikel 17.2 i stadgan och, & andra sidan, skyddet av de intressen och
grundldggande rittigheter som tillkommer anvidndarna av skyddade alster samt allménintresset.

17" Sasom anges i forslaget till Europaparlamentets och rédets direktiv om étgérder och forfaranden for skydd av immaterialrétter, vilket
lades fram av kommissionen den 30 januari 2003 [KOM(2003) 46 slutlig, s. 16], hade en sadan rétt till information bara inforts i nagra
medlemsstaters rittssystem, namligen i Tyskland i lagen om immaterialratt och i Benelux i lagen om varumarken.

8 EUT L 94, 2005, s. 37.
Y Se, exempelvis, dom av den 18 december 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099).

% Skalet har foljande lydelse: "Eftersom upphovsrétt uppstar nér verket skapas och inte kraver nagon formell registrering édr det lampligt att
anta den bestimmelsen som finns i artikel 15 i Bernkonventionen och som slar fast presumtionen att upphovsmannen till ett litterért
eller konstnirligt verk skall anses som sddan om dennes namn férekommer pa verket. ...”

2 Europaparlamentets och radets direktiv av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nirstdende
rattigheter i informationssamhallet (EGT L 167, 2001, s. 10).

2 Se dom av den 11 juni 2020, Brompton Bicycle (C-833/18, EU:C:2020:461, punkterna 22-25).
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Vad nidrmare bestamt géller artikel 8 i direktivet har domstolen redan slagit fast att denna
bestimmelse syftar till att forena sdkerstdllandet av olika réttigheter, daribland
rattighetshavarnas ritt till information och anviandarnas ritt till skydd av personuppgifter.*

47. Pa samma sitt anges i artikel 3.1 i direktiv 2004/48 att dessa atgérder, forfaranden och
sanktioner bland annat ska vara réttvisa och skiliga, och att de inte far vara onddigt kostsamma.
Dessa atgirder, forfaranden och sanktioner ska dessutom enligt punkt 2 i denna artikel vara
effektiva, proportionella och avskriackande och tillimpas sa att missbruk inte sker. Namnda
artikel innebdar en skyldighet for medlemsstaterna och, i slutindan, foér de nationella
domstolarna, att garantera att bland annat den begéran om information som avses i artikel 8 i
direktivet inte missbrukas.*

48. Det ankommer foljaktligen pa den hinskjutande domstolen att préva huruvida begéran om
information dr vélgrundad och att kontrollera att sokanden inte har missbrukat denna begéran.
For att gora detta ankommer det pa den hanskjutande domstolen att ta vederborlig hénsyn till
samtliga objektiva omstdndigheter i malet, inklusive parternas agerande.” For det fall den
hianskjutande domstolen faststéller att det ar fraga om réttsmissbruk, ska den neka kdranden den
ratt till information som foreskrivs i artikel 8 i direktiv 2004/48.%*

49. Mot bakgrund av det ovan anforda anser jag att artikel 8.1 i direktivet ska tolkas s4, att en
kdrande i samband med en talan om immaterialrittsintrang ska ldgga fram bevisning som ar
tillracklig for att gora det sannolikt att kdranden innehar de immateriella réttigheterna i fraga,
utan att behova styrka detta innehav, i synnerhet om begéran om information framstalls innan
talan viacks om skadestdand for immaterialrittsintrang. Den nationella domstolen ska dven
bedoma huruvida begidran ar vialgrundad och ta vederborlig hansyn till samtliga objektiva
omstdndigheter i malet, inklusive parternas agerande, bland annat for att kontrollera att
kdranden inte har missbrukat denna begéran.

V. Forslag till avgorande

50. Mot bakgrund av ovanstdende overviganden foreslar jag att domstolen besvarar de
tolkningsfragor som stillts av Sad Okregowy w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen)
foljande sitt:

Artikel 8.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om
sakerstallande av skyddet for immateriella réttigheter,

ska tolkas s3, att

% Se dom av den 9 juli 2020, Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542, punkterna 37 och 38 och ddr angiven rattspraxis). Se dven
meddelande fran kommissionen till Europaparlamentet, radet och Ekonomiska och sociala kommittén av den 29 november 2017 om
vigledning om vissa aspekter av Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG om sikerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter (COM(2017) 708 final, s. 11). Ddr anges att de behdriga rittsliga myndigheterna "[f]6r att sdkerstilla en balanserad
anvindning av systemet for civilrittsligt sékerstillande av skyddet for [immateriella rittigheter] i allménhet [bor] genomféra en
bedomning frén fall till fall nér de 6vervéger att bevilja de atgérder, forfaranden och sanktioner” som foreskrivs i direktiv 2004/48.

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 28 april 2022, Phoenix Contact (C-44/21, EU:C:2022:309, punkt 43).

% Se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 september 2019, Bayer Pharma (C-688/17, EU:C:2019:722, punkt 70).

% Se, for ett liknande resonemang, forslag till avgorande av generaladvokaten Szpunar i mélet M.I.C.M. (C-597/19, EU:C:2020:1063,
punkt 121).
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en kirande i samband med en talan om immaterialrittsintrang ska lagga fram bevisning som ar
tillracklig for att gora det sannolikt att kdranden innehar de immateriella réttigheterna i fraga,
utan att behova styrka detta innehav, i synnerhet om begéran om information framstills innan
talan vicks om skadestand for immaterialrédttsintrang. Den nationella domstolen ska &ven
bedoma huruvida begdran ar vilgrundad och ta vederborlig hansyn till samtliga objektiva
omstandigheter i malet, inklusive parternas agerande, bland annat foér att kontrollera att
kdranden inte har missbrukat denna begaran.
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