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I.  INLEDNING

Immateriella rattigheter skyddar immateriella tillgangar och gor det majligt for upphovsman,
uppfinnare och konstnédrer att dra nytta av sin kreativa och innovativa verksamhet.
Immateriella tillgangar star for mer an halften av foretagens vérde, och de blir allt viktigare. |
en varld dar EU-foretag i allt hdgre grad konkurrerar om innovation, kreativitet och kvalitet ar
immateriella rattigheter ett effektivt verktyg for att 6ka konkurrenskraften hos alla foretag,
inbegripet sma och medelstora foretag.

Direktiv 2004/48/EG om sakerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter* (nedan kallat
direktivet eller Ipred) foreskriver ett minsta men standardiserat antal atgarder, forfaranden och
sanktioner som mojliggor ett effektivt civilrattsligt sakerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter. Syftet med Ipred &r att fora de nationella rattssystemen nérmare varandra for att
sakerstalla en hog, likvardig och enhetlig skyddsniva for immateriella rattigheter pa den inre
marknaden?.

Utvarderingen av direktivet har visat att de atgarder, forfaranden och sanktioner som anges i
Ipred pa ett effektivt sétt har bidragit till att battre skydda immateriella rattigheter i hela EU
och battre hantera intrdng i immateriella rattigheter i civila domstolar. Direktivet har lett till
uppréttandet av en gemensam rattslig ram dar samma uppséttning verktyg ska tillampas 6ver
hela unionen. Malet att fora de nationella réttssystemen narmare varandra for ett civilrattsligt
sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter har i detta avseende uppnatts®,

De atgarder, forfaranden och sanktioner som anges i direktivet genomfors och tillampas
emellertid inte pa ett enhetligt satt bland medlemsstaterna. Eftersom direktivet foreskriver en
lagsta harmonisering (artikel 2 tillater uttryckligen nationell lagstiftning att tillhandahalla
medel som ar fordelaktigare for rattighetshavare) sa finns det ingen enhetlig tolkning av
direktivets bestammelser, och det finns skillnader i nationella civilréttsliga forfaranden och
rattsliga traditioner®. Saledes skulle EU:s rattsliga ram for civilrattsligt sakerstallande av
skyddet for immateriella rattigheter kunna gynnas av ett fortydligande av vissa aspekter i
direktivet som mojliggor en mer konsekvent och effektiv tolkning och tillampning.

Trots detta star det dven klart att tillampningsomradet for Ipred, aven om det tillampas
korrekt, &r begransat till att reglera atgarder, forfaranden och sanktioner som finns tillgangliga
for civilrattsligt sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter. Ipred kan darfor inte ta
itu med alla de utmaningar som rapporterats av berdrda parter under utvarderingen av
direktivet®, i synnerhet de som mer allmant galler skyddet av immateriella rattigheter utanfor
ramen for eller fore rattstvister. Exempelvis skulle vissa berorda parter vilja fortydliga eller
granska reglerna som begransar tjanstelevererande mellanhdnders ansvar, vilka huvudsakligen
behandlas i e-handelsdirektivet®. Kommissionen har tagit hansyn till de berdrda parternas
aterkoppling i denna fraga, och samtidigt som den har forbundit sig att uppratthalla det

! Europaparlamentets och rédets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for
immateriella réattigheter, EUT L 157, 30.4.2004, s. 45.

2 Skal 10 i lpred.

® Arbetsdokument frén kommissionens avdelningar — Utvérdering av Europaparlamentets och rédets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstallande av skyddet for immateriella rattigheter SWD(2017) 431.

* Aven om majoriteten av deltagarna enligt det senaste samrédet om direktivet (vars resultat finns tillgangliga pa
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661?locale=sv) anség att de befintliga reglerna pa ett effektivt satt
har bidragit till att skydda immateriella rattigheter och forhindra intrdng i dem, sd anser i synnerhet manga
rattighetshavare och mellanhander att de atgarder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i direktivet inte
tillampas pa ett enhetligt satt i alla medlemsstater.

> Arbetsdokument — Utvardering av direktiv 2004/48/EG. Bilaga Il — Sammanfattande rapport.

® Artiklarna 12—15 i Europaparlamentets och radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rattsliga
aspekter pa informationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden, EGT L 178,
17.7.2000, s. 1.



nuvarande systemet for ansvarsskyldighet’, har den ocks& i ett senare initiativ gett tydligare
information om mellanhanders ansvar for att upptacka och ta bort olagligt innehall online
(inklusive innehall som gér intréng i immateriella rattigheter)®.

Mot bakgrund av detta, framfor allt pd grundval av de berérda parternas aterkoppling under
utvarderingen av Ipred, har kommissionen beslutat att utfarda foreliggande vagledning for att
klargora sina &sikter om de bestammelser i direktivet dar olika tolkningar har gjorts®.

Denna vagledning ingar i ett omfattande immaterialrattspaket. Utmaningarna nar det galler
sékerstdllande av skyddet for immateriella réttigheter som inte berdr tolkningen och
tillampningen av dessa bestdmmelser, och mojliga satt att hantera dessa utmaningar
presenteras i kommissionens meddelande “Ett balanserat system for sdikerstdillande av
skyddet for immateriella rittigheter for att mota dagens samhdillsutmaningar”, vilket ocksa
ingdr i det paketet'®.

Tyngdpunkten i denna vagledning ligger pa féljande bestammelser i Ipred:

Omfattning (artiklarna 1 och 2).

Allman skyldighet (artikel 3).

Ratt att ansoka om atgarder, forfaranden och sanktioner (artikel 4).
Presumtion om innehav av upphovsratt eller narstaende rattighet (artikel 5).
Regler for att erhalla och bevara bevisning (artiklarna 6 och 7).

Ratt till information (artikel 8).

e Forbud (artiklarna 9 och 11).

e Korrigeringsatgarder (artikel 10).

e Berakning av skadestand (artikel 13).

o Kostnader for forfarandet (artikel 14).

Syftet med denna végledning &r att underlatta direktivets tolkning och tillampning av behoériga
rattsliga myndigheter och andra parter som ar inblandade i sakerstallandet av skyddet for
immateriella réttigheter i forfaranden fore dessa myndigheter. Ndrmare bestdmt syftar detta
vagledande dokument till att

- starka effektiviteten och andamalsenligheten for ramen for civilrattsligt sékerstéallande av
skyddet for immateriella réattigheter (avsnitt 1),

- sdkerstalla ett balanserat tillvagagangssatt for sakerstallande av skyddet for immateriella
rattigheter och forebygga missbruk av atgarder, forfaranden och sanktioner som anges i
direktivet (avsnitt 1),

- garantera ett effektivt sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter, inbegripet i ett
digitalt sammanhang (avsnitt V), och

- garantera den inre marknadens dimension i sakerstallandet av skyddet for immateriella
rattigheter (avsnitt V).

Medan det i végledningen tas hansyn till det faktum att de atgarder, forfaranden och
sanktioner som anges i direktivet ar tillgdngliga for alla anvéndare av system for
sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter, agnas sarskild uppmarksamhet at de
medel som &r sarskilt viktiga for sma och medelstora foretag. Till exempel anges reglerna for
att faststalla skadestand och utdoma kostnader for forfarandet och medel for att forhindra
missbruk.

" Kommissionens meddelande ”Onlineplattformar och den digitala inre marknaden — Mbjligheter och
utmaningar for Europa” COM(2016) 288.

& Kommissionens meddelande “Hantering av olagligt innehdll online — Mot ett ©kat ansvar for
onlineplattformar” COM (2017) 555.

® S&som anges i kommissionens arbetsdokument — Utvérdering av direktiv 2004/48/EG.

19 com(2017) 707.



De synpunkter som presenteras i vagledningen bygger pa de forhandsavgéranden som
Europeiska unionens domstol har utfardat efter det att direktivet antogs och pa slutsatserna
fran utvarderingen av Ipred, inbegripet offentliga samrad, samt basta praxis som faststallts pa
nationell niva. Denna vagledning kombinerar darfér en auktoritativ juridisk tolkning med
kommissionens asikter, vilket kan fungera som en inspiration for dem som anvander
végledningen.

Detta dokument &r inte rattsligt bindande, och den végledning som lamnas paverkar inte EU-
domstolens rattspraxis. Vagledningen bor emellertid gora det lattare att tolka och tillampa
Ipred, och darigenom ocksa informera och bidra till kommissionens arbete att kontrollera
efterlevnaden enligt artikel 258 i EUF-fordraget.

Il. EFFEKTIVISERA RAMEN FOR CIVILRATTSLIGT sékerstallande av skyddet
for immateriella rattigheter

1. Sakerstalla lamplig ersattning for den faktiska skadan

Det ofdrutsagbara ersattningsbelopp som ska tilldelas och den laga sannolikhet for att erhalla
lamplig erséattning for den skada som orsakats, ar vissa av de huvudsakliga skéalen till varfor
rattighetshavare inte soker civilrattslig ersattning vid intr&ng i immateriella rattigheter'’.
Denna aspekt &r av sarskild betydelse for smé och medelstora foretag™.

Praxis visar att det ar svart att bedoma skadestand for intrang i immateriella rattigheter. Darfor
har rattighetshavare, rattsvasendet, juristerna och allmanheten begart storre rattslig tydlighet
nar det galler att faststéalla skadestand samt rattvisare fordelning.

Faststallande av skadestand

| enlighet med artikel 13.1 i direktivet &r medlemsstaterna skyldiga att géra det mojligt for de
behoriga rattsliga myndigheterna att forplikta intrangsgoraren, som visste eller rimligen borde
ha vetat att han eller hon dgnade sig at intrangsgdérande verksamhet, att betala skadestand till
rattighetshavaren som ar lampligt i forhallande till den faktiska skada som denne har orsakats
till foljd av intranget. | de fall da en intrangsgorare har gjort intrang utan att veta det, eller
utan att denne rimligen borde ha vetat det, far medlemsstaterna foreskriva att de rattsliga
myndigheterna far férordna om aterbetalning av vinst eller betalning av skadestand, som kan
vara faststallt i forvag (artikel 13.2)).

| enlighet med artikel 13.1 bor skadestandet sta i proportion till den faktiska skada som
orsakats till foljd av intrdnget. Syftet ar att kompensera denna skada till fullo®.

Direktivet innehaller tva mojligheter att faststalla sadana skadestand. Deras belopp kan
bestammas av de réattsliga myndigheterna

e genom att beakta alla relevanta aspekter, sdsom de negativa konsekvenserna, daribland
utebliven vinst, for den skadelidande parten, den otillborliga vinst som intrangsgéraren har
gjort och, dar sa ar lampligt faktorer av annan an rent ekonomisk betydelse, sasom ideell
skada som rattighetshavaren har fororsakats genom intranget (artikel 13.1 a) eller som ett
alternativ,

1 Samrad om utvérderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sakerstallande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 26-28.

12 |bidem, s. 10. De viktigaste skalen for att sm& och medelstora inte driver rattstvister &r rattegangskostnaderna,
bristen pa resurser och bristen pa forutsagbarhet vad géller resultatet.

3 EU-domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 mars 2016, C-99/15, Christian Liffers v Producciones
Mandarina SL and Mediaset Espafia Comunicacion SA, anciennement Gestevision Telecinco SA,
EU:C:2016:173, punkt 25.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

e nar sa ar lampligt genom att faststalla som ett engangsbelopp pa grundval av faktorer
sasom atminstone det antal ersattningar eller arvoden som skulle ha betalats om
intrangsgoraren hade begart tillstand att anvanda de immateriella rattigheterna i fraga
("hypotetisk ersattning/avgift”) (artikel 13.1 b).

Syftet med denna bestammelse &r inte att infora ett straffliknande skadestand, utan att gora det
mojligt att fa ersattning baserad pa en objektiv berdkningsgrund som samtidigt beaktar
rattighetshavarens kostnader, t.ex. kostnader for identifiering och utredning™.

Sjalva formuleringen i artikel 13.1 i Ipred anger att medlemsstaterna ska se till att bada
metoderna for att faststalla skadan enligt denna bestammelse aterspeglas i deras nationella
lagstiftning. | motsats till exempelvis artikel 13.2 ar dessa darfor inte tva alternativ for
medlemsstaterna. Det &r snarare upp till sokanden, och i slutdndan den behoriga réttsliga
myndigheten, att bestdmma vilken av dessa tva alternativa metoder som ska tillampas for att
faststalla skadestandet i ett visst fall.

Nar det géller valet mellan de bada alternativa metoderna i ett visst fall anger formuleringen i
artikel 13.1 att det bor vara 1ampligt” att tillimpa den metod med ett engdngsbelopp som
avses i punkt b i den bestdmmelsen. | skél 26 i Ipred ges ett exempel, ndmligen situationer dar
det skulle vara svart att bestimma beloppet for den faktiska skada som orsakats. Det har
rapporterats™ att sokanden i vissa fall enligt gallande nationella regler endast kan begara
faststallande av skadestand enligt denna metod om anvandningen av metoden som avses i led
a ar omojlig. En sadan tolkning 6verensstammer enligt kommissionens uppfattning inte med
direktivet, med tanke pa att detta namns i skal 26 endast som exempel, och dessutom hanvisar
den till att anvandningen av den andra metoden &r svar men inte omojlig. Mot bakgrund av
skal 17 bor istéllet de allménna kraven i artikel 3, inbegripet effektivitet och proportionalitet,
liksom malet att mojliggora ersattning baserad pa ett objektivt kriterium, bestammas i
forhallande till omstandigheterna i varje enskilt fall, huruvida det &r lampligt att tillampa
metoden med ett engangsbelopp.

Enligt kommissionens uppfattning ar mojligheten att faststilla skadestand pa grundval av ett
engangsbelopp i enlighet med artikel 13.1 b ett alternativ till den metod som anges i artikel
13.1 a, vilken kraver faststdllande och kvantifiering av alla relevanta aspekter, och bada
metoderna bor i princip vara tillgdngliga for de behoriga rattsliga myndigheterna. Dessa
myndigheter bor kunna utdoma skadestand som faststélls till ett engangsbelopp enligt led b,
om de anser att detta ar lampligt med hansyn till omstandigheterna i det specifika fallet fore
dem, sarskilt om det &r svart att faststalla skadestand pa grundval av metoden enligt led a.

Ideellt skadestand

En svarighet att berdkna skadestand har rapporterats nar det finns en majlighet att erhalla
ersattning for den ideella skada som orsakats'®. Exempel p& dar ideellt skadestdnd har
aberopats ar fall dar rattighetshavarens rykte har skadats, kanslomassigt lidande har orsakats,
lidande orsakats av intrng osv'’.

| det avseendet &r artikel 13.1 a i Ipred tydlig, eftersom den uttryckligen ndmner andra
faktorer an ekonomiska faktorer, sasom att en ideell skada orsakad rattighetshavaren genom
en Overtradelse kan vara en av de “relevanta aspekter” att beakta vid faststillandet av
skadestandet enligt den metod som foreskrivs i denna bestammelse.

1 Skal 26 i Ipred.

5 Arbetsdokument — Utvérdering av direktiv 2004/48/EG, bilaga Il — Sammanfattande rapport.

16 Arbetsdokument — Utvérdering av direktiv 2004/48/EG, s. 17 och bilaga I11.

" Europeiska observatoriet avseende intrng i immateriella rattigheter “Damages in Intellectual Property
Rights”, s. 4.




| artikel 13.1 b i Ipred ndmns daremot inte uttryckligen mojligheten till erséttning for ideell
skada nar skadestandet faststalls i enlighet med metoden for ett engangsbelopp. EU-
domstolen har dock angett'® att den bestammelsen inte heller utesluter att en sadan ersittning
utdéms, och att det faktiskt ar nédvandigt att ta den ideella skada som orsakats i beaktande vid
faststallandet av ett engangsbelopp, for att uppna malet att tillhandahalla fullstandig ersattning
av den faktiska skadan.

En part som lidit skada av en oOvertrddelse av immateriella rattigheter och framstaller
skadestandsansprak for att kompensera for skadan, faststéllt i enlighet med metoden med ett
engangsbelopp i artikel 13.1 b i Ipred, kan vacka talan, och om den &r motiverad beviljas inte
bara ersattning for materiell skada utan dven for den ideella skada som parten fororsakats
genom intranget.

Faststalla skadestand som ett engangsbelopp

| utvarderingen av Ipred rapporterades svarigheter med att faststdlla skadestand pa grundval
av den metod som namns i artikel 13.1 b*°. I synnerhet havdades att beviljande av skadestand
som motsvarar endast engangsheloppet for den hypotetiska ersattningen/avgiften inte &r
tillrackliga for att kompensera for den faktiska skada som orsakats, och inte har en tillrackligt
avskréckande effekt. | det sammanhanget diskuterades huruvida direktivet mojliggor
beviljande av skadestand som skulle besta av ett flergangsbelopp for den hypotetiska
ersattningen/avgiften.

| ett m&l nyligen® uppgav EU-domstolen att en rattighetshavare vars ekonomiska upphovsratt
har utsatts for intrang har ratt att krava att intrangsgoraren betalar erséttning for den skada
som fororsakats i form av ett belopp motsvarande dubbelt sa mycket som det for en hypotetisk
ersattning/avgift, dar tillamplig nationell lag foreskriver en sadan majlighet. EU-domstolen
forklarade vidare att enbart betalning av en hypotetisk ersattning/avgift inte kan garantera
ersattning for all den forlust som faktiskt orsakats vid intrang i en immateriell rattighet. Detta
beror enligt EU-domstolen pa att betalningen av denna ersattning som sadan inte sakerstéller
kompensation for eventuella utgifter i samband med utredningen och identifieringen av
eventuella intrang, och inte heller kompensation for eventuell ideell skada eller ranta pa
forfallna belopp®. | det fallet noteras det ocksa att anvandningen av ett engéngsbelopp i sig
innebér att det skadestand som faststélls darfor inte kan vara exakt proportionellt i forhallande
till den faktiska forlusten, och att kravet om orsakssamband inte far tolkas och tillampas pa ett
alltfor strikt satt i detta avseende®.

Pa grundval av denna rattspraxis drar kommissionen slutsatsen att de skadestand som
faststallts med hjalp av metoden med ett engangsbelopp inte alls bor begransas till enbart ett
engangsbelopp for en hypotetisk ersattning/avgift, och beroende pa fallet kan behéva utgora
ett hogre belopp. De behoriga rattsliga myndigheterna tycks éven ha rétt att bestimma vid
faststallandet av skadestandet genom att tillampa denna metod. Foljaktligen kan den metod
som beskrivs i artikel 13.1 b ses som en befogenhet for dessa myndigheter att uppskatta
beloppet fér den skada som orsakats pa grundval av tillgéangliga omstandigheter®,

18 C-99/15 Liffers, punkt 15-27.

19 Arbetsdokument — Utvardering av direktiv 2004/48/EG, bilaga I11.

% EU-domstolens dom (femte avdelningen) av den 25 januari 2017, C-367/15, Stowarzyszenie “Olawska
Telewizja Kablowa” w Olawie v Stowarzyszenie Filmowcow Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36.

2L C-367/15 OTK, punkt 30. Se dven C-99/15 Liffers, punkt 18.

22 C-367/15 OTK, punkterna 26 och 32.

2 En liknande befogenhet, d&ven om den endast ar tillamplig under sérskilda omstandigheter, har forts in i artikel
17.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr
skadestandstalan enligt nationell ratt for Overtradelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens
konkurrensréttsliga bestdmmelser (EUT L 349, 5.12.2014, s. 1).



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234

Artikel 13.1 b i Ipred utgor inget hinder for en nationell lagstiftning enligt vilken en
rattighetshavare vars immateriella rattighet har utsatts for intrang kan krava betalning av
intrangsgoraren av ett belopp som motsvarar dubbelt sd mycket som den hypotetiska
ersattningen/avgiften. Aven om artikel 13.1 b i Ipred inte ndédvandigtvis kraver en sadan
fordubbling av den hypotetiska erséttningen/avgiften bor den nationella lagstiftningen for
genomforande av denna bestammelse mojliggora for rattighetshavaren att krava att det pa ett
engangsbelopp faststéallda skadestandet beréknas inte bara pa grundval av ett enda belopp for
den hypotetiska ersattningen/avgiften, utan ocksa pa grundval av andra relevanta aspekter.
Detta kan innefatta kompensation for eventuella utgifter i samband med utredningen och
identifieringen av eventuella intrang, och kompensation for ideell skada eller ranta pa
forfallna belopp.

2. Klargora och effektivisera regler om ersattning av juridiska kostnader

Resultaten av det offentliga samradet®® visar att de framsta orsakerna till att rattighetshavare
inte soker civilrattslig ersattning vid pastadd overtradelse av immateriella réttigheter beror pa
advokatarvoden och andra kostnader i samband med tvister, och pa den upplevda
osannolikheten att de kommer att fa lamplig kompensation for juridiska kostnader och andra
kostnader. Utvarderingen av lpred visade® att regler for ersattning av juridiska kostnader
skiljer sig at inom EU, och att de i vissa situationer ar otillrackliga for att tacka de fullstandiga
kostnaderna for den vinnande parten.

Enligt artikel 14 i direktivet ska de rimliga och proportionella kostnaderna for férfarandet och
andra kostnader som har dsamkats den vinnande parten ersattas av den forlorande parten om
det inte ar oskaligt. Principen om aterbetalning av kostnader for forfarandet enligt artikel 14
géller alla typer av rattsliga forfaranden som omfattas av direktivet, dvs. forfaranden vid
dvertradelse av immateriella rattigheter. Sasom klargjorts av EU-domstolen omfattar detta
exempelvis forfaranden for kompensation av skada som orsakats av parter som felaktigt
utsatts for vissa verkstallighetsatgarder i enlighet med artiklarna 7.4 och 9.7 i direktivet®,
samt ett exekvaturforfarande for att erkdnna och genomdriva en dom som syftar till att
verkstalla en immateriell rattighet?”. Ogiltighetsférfaranden omfattas inte?.

Medan denna generella princip tillhandahaller de nationella rattsliga myndigheterna grunden
for ersattningskostnaderna, &r dessa myndigheter vid berékningen av det faktiska beloppet
som ska tilldelas typiskt bundna av mer detaljerade nationella regler i denna fraga. Nagra av
dessa nationella system é&r inte specifika for immateriella rattigheter, & grundade pa ett
system med schablonméssiga taxor och/eller hénvisar till de nationella reglerna for
minimikostnader for advokat eller patentadvokat. Foljaktligen varierar medlemsstaternas
system vasentligt nar det galler att berdkna och ersatta juridiska kostnader och i de
forfaranden som styr denna fraga®.

System med schablonmassiga taxor

% Samrdd om utvérderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sakerstallande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 28-30.

% Arbetsdokument — Utvardering av direktiv 2004/48/EG. s. 20 och bilaga 111

% EU-domstolens dom (férsta avdelningen) av den 16 juli 2015, C-681/13, Diageo Brands BV v Simiramida-04
EOOD, EU:C:2015:471.

2" EU-domstolens dom (stora avdelningen) av den 18 oktober 2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV v
Bayer CropScience AG. EU:C:2011:668.

%8 C-180/11, Bericap, punkt 77-82.

2 »Stodstudie for efterhandsutvirdering och konsekvensbedomning pd forhand av direktivet om immateriella
rdttigheter”, Technopolis Group i ett konsortium med EY och Schalast Rechtsanwalte, 2017, s. 69-70.
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| det sammanhanget ifragasattes huruvida nationella system som grundar sig pa ett system
med schablonmassiga taxor som anger ett maximalt antal kostnader som kan ersattas,
dverensstammer med artikel 14 i lpred.

EU-domstolen forklarade®® att den lagstiftning som féreskriver en schablonersttning for
advokatarvoden i princip kan motiveras, forutsatt att lagstiftningen syftar till att sdkerstélla att
kostnaderna som ska ersattas ar rimliga. Den skulle ta hansyn till faktorer som foremalet for
forfarandet, det belopp som berors eller det arbete som ska utforas for att representera den
berdrda klienten. Detta kan vara fallet om den lagstiftningen ar avsedd att utesluta ersattning
av alltfor stora kostnader. Dessa ar kostnader pa grund av ovanligt hoga arvoden som avtalats
mellan den vinnande parten och dess advokat, eller pa grund av att advokaten tillnandahaller
tjanster som inte anses nodvandiga for att sakerstélla de berérda immateriella rattigheterna.

EU-domstolen ansag ocksa att™ kravet i artikel 14 i Ipred om att den forlorande parten méste
bira “rimliga” kostnader for forfarandet, inte kan motivera lagstiftning som infor en
schablonmassig taxa som ar betydligt lagre &n den genomsnittliga taxa som faktiskt tas ut for
en advokats tjanster i den medlemsstaten. En sadan lagstiftning skulle vara oférenlig med
artikel 3.2 i Ipred, dar det anges att de atgarder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs
maste vara avskrackande.

Dessutom foreskrivs i artikel 14 i Ipred att de kostnader for forfarandet som ska ersattas av
den forlorande parten maste vara “proportionella”. I detta hdnseende ansag EU-domstolen att
aven om kravet om proportionalitet inte innebar att den forlorande parten nddvandigtvis maste
ersatta hela motpartens kostnader, innebar det emellertid att den vinnande parten borde ha ratt
till ersattning av atminstone en betydande och lamplig del av de rimliga kostnader som
faktiskt asamkats den parten. Darfor maste nationell lagstiftning som faststéller en absolut
grans for advokatkostnader & ena sidan sékerstélla att denna gréans aterspeglar de verkliga
belopp som tas ut for advokaters tjanster pa omradet for immateriella rattigheter. Men sadan
lagstiftning maste ocksa sakerstalla att atminstone en betydande och lamplig del av de rimliga
kostnader som faktiskt har 4samkats den vinnande parten ersatts av den forlorande parten®.

Artikel 14 i lpred utg6r inget hinder for en nationell lagstiftning som foreskriver ett system
med schablonméssiga taxor for erséttningen av advokatkostnader, under forutséttning att
dessa belopp sékerstéller att de kostnader som ska betalas av den férlorande parten ar rimliga,
med beaktande av sérdrag som dr specifika for fallet. Dock utgor artikel 14 ett hinder, for en
nationell lagstiftning som innehaller schablonmassiga taxor som ar alltfor lagt satta, for att
sakerstalla att atminstone en betydande och lamplig del av de rimliga kostnader som den
vinnande parten har asamkats ersétts av den forlorande parten.

Typer av kostnader som ska ersattas

Ovriga skillnader mellan medlemsstaterna och deras nationella lagstiftning avser de typer av
kostnader som omfattas av bestammelser i nationell lagstiftning som genomfor artikel 14 i
Ipred. Medan kostnader for att vacka talan och andra rattegangsarvoden i praktiken ofta ar
helt tackta, &r de externa experternas kostnader, advokatkostnader och extra advokatarvoden
&tminstone i vissa fall endast delvis tackta®.

% C-57/15, UVP, punkt 25.

31 C-57/15 UVP, punkt 26-27.

¥ C-57/15 UVP, punkt 29-30.

* Samrdd om utvédrderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sikerstillande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 28.
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Enligt artikel 14 maste intrangsgoraren i allmanhet bara alla de finansiella konsekvenserna av
sina handlingar®*; A andra sidan har den vinnande parten rétt till ersattning for &tminstone en
betydande och lamplig del av rimliga kostnader for forfarandet som den faktiskt &samkades™.

Medan artikel 14 i Ipred hinvisar till ”kostnader for forfarandet och andra kostnader som har
asamkats den vinnande parten”, definierar direktivet inte vad dessa begrepp medfor exakt.
EU-domstolen har anfort att begreppet “kostnader for forfarandet” innefattar bland annat
advokatarvoden®®. Den hivdade ocksé att begre;jpet “andra kostnader” i princip innefattar
kostnader for en sakkunnig radgivares tjanster’’. EU-domstolen uppgav emellertid att det
sistndmnda begreppet ges en strikt tolkning och att det endast &r kostnader som har en direkt
och nara koppling till det aktuella domstolsforfarandet som ska betraktas som “andra
kostnader” i den mening som avses i artikel 14.%.

| det har sammanhanget fann EU-domstolen att det inte kan anses foreligga en sadan direkt
och néra koppling nar det géller kostnader for identifiering och utredning som har uppkommit
bl.a. nar en sakkunnig radgivare gor allmanna marknadsobservationer och férsoker upptacka
eventuella intrang i immateriella rattigheter, begangna av, i detta skede, okéanda
intrangsgorare. Daremot ansag domstolen att om en sakkunnig radgivares tjanster, oavsett
tjansternas karaktar, behovs for att en talan pa ett meningsfullt sétt ska kunna vackas i syfte
att i ett konkret fall kunna vérna en sadan rattighet, ar kostnaderna for att anlita en sadan
rddgivare att betrakta som “andra kostnader”. Enligt artikel 14 1 Ipred utgdr dessa “andra

kostnader” som méste ersittas av den forlorande parten®.

EU-domstolen har ocksd klargjort® att artikel 14 i lpred utgér hinder fér nationella
bestammelser om att kostnaderna for en sakkunnig radgivare endast kan ersattas om den
forlorande parten har begatt ett fel, eftersom dessa kostnader har en direkt och nara koppling
till en rattslig atgard som syftar till att varna en sadan immateriell rattighet.

Slutligen &r det viktigt att ange att ovanndmnda inte nédvandigtvis innebéar att kostnader som
inte omfattas av artikel 14 inte kan kompenseras. Det innebar snarare att krav pa ersattning
for sadana kostnader, till exempel kostnader for identifiering och forskning®, i
forekommande fall istéllet ska vackas genom en skadestandstalan enligt artikel 13.

Artikel 14 i lIpred géller kostnader for forfaranden, vilka inbegriper advokatarvoden samt
andra kostnader som har en direkt och nara koppling till det aktuella domstolsforfarandet. Det
sistnamnda omfattar kostnader for en sakkunnig radgivares tjanster, dar dessa tjanster &r
nodvandiga for att en talan, pa ett meningsfullt sétt, ska kunna vackas i syfte att kunna vérna
en sadan rattighet.

3. Fokus pa 6vertradelser i kommersiell skala

Néagra av de medel som anges i Ipred behover bara tillimpas pa intrang i immateriella
rattigheter i kommersiell skala (artikel 6.2 och artikel 9.2), eller som ber6r andra personer an
intrangsgorare (artikel 8.1 a—c)) som befunnits antingen vara i besittning av intrangsgérande

% C-406/09, Realchemie, punkt 49.

% EU-domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 juli 2016, C-57/15, United Video Properties Inc. v Telenet
NV (UVP), EU:C:2016:611, punkt 29.

% C-57/15 UVP, punkt 22.

3 C-57/15, UVP, punkt 34.

% C-57/15, UVP, punkt 36.

¥ C-57/15, UVP, punkt 39-40.

%0 C-57/15, UVP, punkt 40.

! Se skal 26 i Ipred.
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varor, eller anvanda intrangsgdrande tjanster i kommersiell skala, eller tillhandahalla tjanster i
kommersiell skala som anvands vid 6vertradelser®.

| samband med den rattsliga ramen for civilrattsligt sdkerstallande av skyddet for immateriella
rittigheter krdver begreppet “kommersiell skala” tillimpning av vissa mer langtgaende eller
patrangande atgarder vid Overtradelser av sarskild tyngdkraft, sa att de mest skadliga
Overtradelserna hanteras effektivt, samtidigt som proportionalitet och ett balanserat
tillvagagangssatt sakerstalls. Det verkar dock som om detta begrepp forstas och tillampas pa
olika sé&tt i medlemsstaterna.

Begreppet kommersiell skala har inte definierats i direktivet. Direktivet innehaller inte heller
nagon uttrycklig hanvisning till medlemsstaternas lagstiftning i syfte att bestamma dess
innebord. Det &r fast rattspraxis att detta begrepp mot bakgrund av behovet av en enhetlig
tillampning av EU-lagstiftningen och likabehandlingsprincipen i sadana fall bor ges en
sjalvstandig och enhetlig tolkning i hela EU*.

Dessutom tillhandahaller skal 14 i Ipred ett fortydligande genom att ange att det ror sig om
handlingar ”som utfors for att uppna en direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell
fordel, som normalt utesluter handlingar som utfors av slutkonsumenter i god tro”.

Dessutom diskuterades noggrant begreppet kommersiell skala, i den mening som avses i
artikel 61 i Trips-avtalet, i en panelrapport som antagits av Vérldshélsoorganisationens
(WTO:s) tvistldsningsorgan®. Panelen som undersokte detta tog hansyn till den ordinarie
betydelsen av termen ’skala” och “kommersiell”, och fann att begreppet ska forstds med
hanvisning till kvalitativa saval som kvantitativa faktorer, och att det hanvisar till storleken
eller omfattningen av typisk eller ordinarie kommersiell aktivitet med avseende pa en given
produkt p& en given marknad®*. Aven om begreppet i Trips-avtalet anvands i ett nagot
annorlunda sammanhang &n i lpred*®, och det faktum att sidana panelrapporter i EU:s
rattsordning i sig sjélva inte bindande nér det galler tolkningen av en réttsakt i sekundar EU-
lagstiftning sasom lpred, anser Kommissionen dock att denna rapport ar en anvandbar
referenspunkt®’.

Av det ovan anférda foljer att begreppet kommersiell skala, som anvands i olika
bestammelser i Ipred, enligt kommissionens mening inte bor forstas i rent kvantitativa termer.
Istallet bor vissa kvalitativa faktorer, till exempel huruvida verksamheten i fraga normalt
utfors i ekonomiskt eller kommersiellt syfte, ocksa beaktas.

Begreppet kommersiell skala enligt artikel 6.2, 8.1 och 9.2 i Ipred boér tolkas och tillampas
med beaktande av kvalitativa faktorer, sasom det ekonomiska eller kommersiella syfte som
kan efterstravas med Overtradelserna i fraga, liksom kvantitativa faktorer, sdsom antalet
Overtradelser och deras omfattning, vilka ar relevanta i det aktuella fallet.

%2 S&som anges i skél 14 i lpred: “Detta pdverkar inte medlemsstaternas majligheter att ocksd tillimpa dessa
atgdrder pa andra handlingar.”.

* T.ex. domstolens dom (stora avdelningen) av den 3 september 2014, C-201/13, Johan Deckmyn and
Vrijheidsfonds VZW v Helena Vandersteen and Others, EU:C:2014:2132, punkt 14.

* Rapport frén WTO-panelen av den 26 januari 2009, WT/DS362/R, s. 75-98.

* WT/DS362/R, punkt V11, 601-603 och VII, 635-636.

* Namligen i samband med vissa straffrattsliga atgarder, medan begreppet i Ipred anvands i samband med vissa
civilrattsliga medel.

* Det kan i detta sammanhang for det forsta papekas att EU ocksa &r part i Trips-avtalet (se skal 4 i Ipred), vilket
innebér att dess bestammelser utgor en integrerad del av EU:s réttsordning (se t.ex. C-180/11, Bericap punkt 67),
och for det andra att den ordinarie betydelsen av odefinierade termer som anvands i réttsakter av sekundar EU-
lagstiftning sdsom Ipred aven enligt EU-domstolens rattspraxis utgor en viktig faktor vid tolkningen av sadana
villkor (se t.ex. C-201/13, Deckmyn, punkt 19).
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I1l. SAKERSTALLA ETT BALANCERAT TILLVAGAGANGSSA_‘_I’T VID
sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter SAMT FORHINDRA
MISSBRUK

1. Allman skyldighet och grundlaggande rattigheter

Den allménna skyldigheten i direktivet ar att foreskriva atgarder, forfaranden och sanktioner
som &r nodvandiga for att sékerstalla immateriella rattigheter. Dessa ska vara rattvisa och
skaliga, och far inte vara onodigt komplicerade eller kostsamma och inte medféra oskéliga
tidsfrister eller omotiverade dréjsmal. De maste ocksa vara effektiva, proportionerliga och
avskrackande, far inte fungera som handelshinder och maste ge skydd mot missbruk (artikel
3.1 och 3.2). Dessutom bor sadana atgarder, forfaranden och sanktioner ske sa att vederborlig
hé&nsyn tas till omstandigheterna i det enskilda fallet, inklusive sardragen hos de olika typerna
av immateriella rattigheter och, nar det ar lampligt, om intranget har begatts avsiktligt eller
oavsiktligt®®. For att sakerstilla en balanserad anvandning av systemet for civilrattsligt
sékerstallande av skyddet for immateriella réattigheter bor de behdriga rattsliga myndigheterna
i allméanhet genomfora en bedomning fran fall till fall nar de dvervéger att bevilja de atgarder,
forfaranden och sanktioner som foreskrivs av Ipred.

Ipred respekterar alla de grundlaggande rattigheterna och iakttar de principer som i synnerhet
erkénns i Europeiska unionens stadga om grundlédggande rattigheter (nedan kallad stadgan);
Det syftar sarskilt till att sdkerstélla att immateriella rattigheter respekteras fullt ut, i enlighet
med artikel 17.2 i stadgan®®. Féljaktligen maste de regler som anges i direktivet tolkas och
tillampas pa ett sadant satt att inte bara denna sarskilda grundlaggande rattighet skyddas, utan
aven att andra grundldggande réttigheter behandlas fullt ut och respekteras. Dessa kan, i
forekommande fall, innefatta rétten till effektivt rattsligt skydd och skyddet av personlig
integritet och personuppgifter, yttrandefrihet samt ratten att bedriva verksamhet®’. Ett antal
domar fran EU-domstolen som utféardats efter antagandet av direktivet behandlar denna fraga.

| synnerhet i Promusicae-domen® behandlade Europeiska unionen fragan om balanseringen
mellan olika grundlaggande rattigheter vid tolkning av bestdmmelserna i e-handelsdirektivet,
informationssamhallsdirektivet, >’Ipred och direktivet om integritet och elektronisk
kommunikation®®, mot bakgrund av stadgan. EU-domstolen férklarade att de nationella
myndigheterna och domstolarna vid tolkningen av dessa direktiv maste se till att en réattvis
balans uppnas mellan de olika grundlaggande rattigheterna, och att det inte finns nagon
konflikt med andra allmanna principer i EU-lagstiftningen, sdsom proportionalitetsprincipen. |
det har fallet konstaterade Europeiska unionen att medlemsstaterna inte ar skyldiga att
faststalla en skyldighet att meddela personuppgifter for att sakerstélla ett effektivt skydd av
upphovsrétten i civilrattsliga forfaranden. EU-domstolen drog dock slutsatsen att de vid
inforlivandet av de ovannamnda direktiven bor tolka dem sa att en réttvis balans uppnas

8 Skél 17 i lpred.

9°Skal 32 i Ipred.

%0 Se respektive artiklarna 47, 7, 8, 11 och 16 i stadgan.

*! EU-domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 januari 2008, C-275/06, Productores de Musica de Espafia
(Promusicae) v Telefonica de Espafia SAU, EU:C:2008:54, punkt 68.

*2 Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter
av upphovsratt och narstaende rattigheter i informationssamhallet, EGT L 167, 22.06.2001, s. 10.

*% Europaparlamentets och radets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter
och integritetsskydd inom sektorn for elektronisk kommunikation, EGT L 201, 31.07.2002, s. 37, (som utgor ett
komplement till Europaparlamentets och radets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd for enskilda
personer med avseende pa behandling av personuppgifter och om det fria flodet av sddana uppgifter, EGT L 281,
23.11.1995, s. 31).
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mellan grundlaggande réttigheter som garanterar skydd av personuppgifter och privatliv samt
grundlaggande &ganderétt och effektivt rattslig skydd.

Detta tillvagagangssatt aterspeglades vidare i efterfoljande beslut av EU-domstolen>, vilka
gav mer vagledning om hur man kan uppna en rattvis balans mellan olika motstridiga
grundlaggande rattigheter, bl.a. nar beslut fattas om ratten till informationsforfragningar och
utdémande av férelagganden®.

Trots att dessa beslut utfardades pa det specifika omradet tvister som ror intrang i upphovsratt,
behandlar EU-domstolens analys i allménhet balansen mellan de aktuella grundldggande
rattigheterna. Darfor anser kommissionen att kravet om att sékerstalla en rattvis balans mellan
sadana rattigheter, mot bakgrund av den allménna proportionalitetsprincipen, inte bara galler
fall som ror intrang i upphovsratt, utan aven fall som ror alla immateriella réttigheter som
omfattas av tillampningsomradet for Ipred.

| alla fall dar bestdammelserna i Ipred tolkas och tillampas, och dar olika motstridiga
grundlaggande rattigheter som skyddas i EU:s rattsordning star pa spel, bor det sakerstéllas att
en rattvis balans uppnas mellan dem, mot bakgrund av proportionalitetsprincipen.

2. Uppna en réttvis balans mellan de tillampliga grundlaggande rattigheterna nar det
galler ratten till information

Att uppna en rattvis balans mellan olika grundlaggande rattigheter ar sarskilt viktig nar man
tillampar ratten till information som anges i artikel 8i lpred. | artikel 8 alaggs
medlemsstaterna att gora det mojligt for de behoriga réttsliga myndigheterna att besluta att
intrangsgoraren eller vissa andra personer tillhandahaller detaljerad information om de
intrangsgorande varornas eller tjansternas ursprung och distributionskanaler samt uppgifter
om tredje man som &r inblandad i intrénget™.

Nar det galler ratten till informationsforfragningar enligt artikel 8 kan det forekomma
situationer dar flera grundlaggande rattigheter maste balanseras mot varandra. Detta kan
sarskilt vara fallet nér géller de grundléaggande rattigheterna till skydd av dganderatt (inklusive
immateriella rattigheter) och effektivt rattsskydd & ena sidan, och de grundlaggande
rattigheterna till skydd av personuppgifter och privatliv samt friheten att bedriva verksamhet a

andra sidan.

Alla behoriga rattsliga myndigheters forelagganden om tillhandahallande av information
enligt artikel 8 ska endast gélla information som faktiskt behovs for att identifiera
Overtradelsens kélla och omfattning. Detta foljer enligt kommissionens uppfattning av kravet
pa en motiverad och proportionell begaran enligt artikel 8.1 och de allménna skyldigheter som
anges i artikel 3 (sérskilt kraven om att vidtagna atgarder maste vara rattvisa och skéliga och
inte far vara onodigt komplicerade eller kostsamma, och att skyddsatgarder mot missbruk
maste tillhandahallas).

EU-domstolen har klargjort®” att EU-lagstiftningen, i synnerhet artikel 8.3 i lpred, jamford
med artikel 15.1 i direktivet om e-handel, inte utesluter att medlemsstaterna alagger en

> T.ex. EU-domstolens beslut (attonde avdelningen) av den 19 februari 2009, C-557/07, LSG-Gesellschaft zur
Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v Tele2 Telecommunication GmbH, EU:C:2009:107; EU-
domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 april 2012, C-461/10, Bonnier Audio AB and Others v Perfect
Communication Sweden A,B EU:C:2012:219; EU-domstolens dom (fjarde avdelningen) av den 16 juli 2015, C-
580/13, Coty Germany GmbH v Stadtsparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485.

*® Se dven vidare diskussion gallande artikel 8 om rétten till information (kapitel 111) och artiklarna 9 och 11 om
forelagganden (kapitel 1V) i Ipred.

*® Se 4ven skal 21 i Ipred.

> C-275/06, Promusicae, punkt 58-59. Se dven avsnitt 1 ovan.
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skyldighet att lamna personuppgifter till vissa privata tredje parter gallande internettrafik for
att mojliggora for sadana tredje parter att véacka civilrattsliga forfaranden for intrang i
upphovsrétt. Det konstaterades emellertid ocksa att de aktuella EU-reglerna i det fallet inte
kraver att medlemsstaterna alagger en sadan skyldighet heller.

EU-domstolen har ocksa angett dessa regler inte hindrar en tillampning av en nationell
lagstiftning som &r inford med stod av artikel 8 i Ipred, och som innebar att en
internetleverantor i ett civilrattsligt forfarande, i syfte att en viss internetabonnent eller
internetanvandare ska kunna identifieras, foreldggs att ge en upphovsréttsinnehavare eller
dennes réattsinnehavare information om vilken abonnent som av internetleverantéren tilldelats
en viss IP-adress, fran vilken adress intrang pastas ha skett. En sadan nationell lagstiftning bor
emellertid gora det mojligt for den nationella domstolen att vdga de berdrda motstridiga
intressena mot varandra, pa grundval av fakta i varje enskilt fall och med vederbérlig hansyn
till proportionalitetsprincipen®.

| ett annat fall klargjorde EU-domstolen att artikel 8.3 e i Ipred utgor hinder for bestammelser
i nationell lagstiftning som pa ett obegransat och ovillkorligt satt tillater ett bankinstitut att
aberopa banksekretess for att i enlighet med artikel 8.1 ¢ i Ipred véga att tillhandahalla
information om en kontoinnehavares namn och adress®. Ett sddant obegransat och
ovillkorligt tillstand att dberopa banksekretess kan allvarligt forsamra ett effektivt utévande av
den grundlaggande ratten till immateriella rattigheter till férman for ratten for personer som
omfattas av artikel 8.1 i Ipred till skydd av personuppgifter om dem®.

Enligt artikel 8 i Ipred kan de behdriga myndigheterna begéara att intrangsgoraren eller vissa
personer tillhandahaller information om de intrangsgérande varornas eller tjansternas
ursprung och distributionskanaler. Denna information kan innefatta personuppgifter, dar ett
sadant utlamnande av information sker i Gverensstimmelse med gallande lagstiftning om
skydd av personuppgifter samt dar skyddsatgarder finns pa plats for att sékerstélla en rattvis
balans mellan de olika aktuella grundldggande réttigheterna.

3. Framstallning av specificerad bevisning som motparten foérfogar dver

Enligt artikel 6.1 i Ipred kan de behdriga rattsliga myndigheterna forelédgga att bevisning som
motparten forfogar Over framlédggs, om sokanden har framlagt rimlig tillgdnglig bevisning
som ar tillracklig for att stodja sina pastaenden, och for att stodja dessa har specificerat den
bevisning som ska framlaggas.

Under utvarderingen har det rapporterats att forfarandet géllande specificering av bevisning
som motparten forfogar 6ver i vissa medlemsstater kan vara mycket betungande fér sékanden,
och saledes i praktiken betydligt kan begransa mojligheten att erhalla sadan bevisning. Det
rapporterades att sdkande i vissa fall ombes ange de begérda handlingarnas exakta natur,
plats, referensnummer eller innehall, &ven om sadan information uppenbarligen ar svar, om
inte omojlig att erhalla for en extern person som inte nodvandigtvis har sett de begarda
handlingarna®®.

Aven om en viss grad av specifikation utan tvekan ar nodvandig, ifragasatter en alltfor
detaljerad niva effektiviteten hos de informationsatgarder som foreskrivs i artikel 6.1, och ger
anledning till tvivel vad géller kravens proportionalitet pa nationell niva. Detta véacker dven

%8 C-461/10, Bonnier, punkt 51-61.

*® EU-domstolens dom (fjarde avdelningen) av den 16 juli 2015, C-580/13, Coty Germany GmbH v
Stadtsparkasse Magdeburg, punkt 43.

60 C-580/13, Coty Germany, punkt 40.

6 Samrdd om utvérderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sikerstillande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 18. Se &ven SEK(2010) 1589 slutlig, s. 9.
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fragan om sddana kravs “réttvisa och skaliga” natur, och skulle kunna gora det alltfor
komplicerat att anvanda direktivets atgarder. Saledes kan detaljerade nationella krav av detta
slag strida mot artikel 6.1 jamford med de skyldigheter som anges i artikel 3 i direktivet.

Skadestandsdirektivet®> ar mer utforligt i detta hanseende. | direktivets artikel 5.2 om
utlamnande av bevisning alaggs medlemsstaterna att se till att de nationella domstolarna kan
utfarda ett foreldggande om utldamnande av ndrmare angiven bevisning, eller relevanta
beviskategorier, som ska avgransas sa exakt och sa snavt som mojligt pa grundval av rimligen
tillgdngliga uppgifter i den utférliga motiveringen.

Kommissionen anser att det kan finnas skal att anta ett liknande tillvagagangssatt vid
tolkningen och tillampningen av artikel 6.1 i Ipred. Sokanden bor ange den information som
begars i storsta mojliga utstrdckning, men skyldigheten att gora det bor tolkas inom rimliga
granser mot bakgrund av det aktuella fallet. Det innebdr att &ven om sokanden enligt
kommissionens uppfattning i princip maste ange enskilda bevis i sin begaran, sa hindrar
artikel 6.1 inte en sokande fran att i vissa fall ange en konkret beviskategori, forutsatt att
graden av specificering tillater motparten att identifiera konkreta bevis som den forfogar 6ver
och den behoriga réttsliga myndigheten att besluta om begaran om utlamnande.

Dessutom finns det svérigheter att forstd vad som menas med “bevisning som motparten
forfogar dver”. Narmare bestimt har det uppstatt osdkerhet om huruvida begreppet ’forfoga”
endast bor hanvisa till bevisinnehav, eller huruvida det ska forstas bredare och dven omfatta
krav om att motparten genomfor en rimlig sékning®.

Aven om artikel 6.1 inte enligt kommissionens uppfattning tycks ge nagon klar grund for att
krdva att en part aktivt soker efter bevisning som innehas av tredje man for att framlagga
sddan bevisning, noterar kommissionen att anvindningen av ordet “forfoga” foresléar att det
inte nodvandigtvis krévs att parten faktiskt ar i besittning av bevisningen. Darfor anser
kommissionen att artikel 6.1 om det ar motiverat skulle kunna ge anledning till en skyldighet
for en part att genomfora en omsorgsfull s6kning efter bevis inom sin organisation (inbegripet
separata rattsliga enheter som den kontrollerar). Detta forutsatt att sokanden pa ett
tillfredsstallande satt har dokumenterat och specificerat begdran om bevismaterial, att
skyldigheten inte gar utdver vad som &r proportionerligt och inte ar onodigt kostsamt samt att
skyddsatgarder mot missbruk tillhandah&lls vid behov®.

Varje begdran om framstéllning av bevis enligt artikel 6.1 i Ipred bor vara tillrackligt
motiverad och specificerad och forbli begransad till vad som star i proportion till de sarskilda
omsténdigheterna i fallet. Detta krav behdver emellertid inte utesluta mojligheten att den part
som omfattas av denna atgard i vissa fall ar skyldig att framstélla konkreta beviskategorier,
eller att gora en omsorgsfull s6kning efter bevisningen inom sin organisation.

4. Sakerstalla skydd av konfidentiell information

Mojligheten att erhdlla de atgarder som anges i artiklarna 6.1, 6.2, 7.1, 8.1 och 8.2 i Ipred
omfattas av skyddet av konfidentiell information. Denna begrénsning ar sarskilt viktig nér de
handlingar som anges som bevis eller information som potentiellt kan framstéallas innehaller

62 Europaparlamentets och radets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr
skadesténdstalan enligt nationell ratt for Overtradelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens
konkurrensréttsliga bestammelser (EUT L 349, 5.12.2014, s. 1.).

& Arbetsdokument — Analys av tillimpningen av direktiv 2004/48/EG av den 22 december 2010, s.9;
Kommissionens dokument “Sammanfattning av kommentarerna till kommissionens rapport om tillimpningen av
direktiv 2004/48”, juli 2011, s. 19.

% Se artikel 3 i Ipred.
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handelshemligheter eller annan kommersiellt kanslig information om den part som omfattas
av dessa atgarder.

Vad galler ratten till informationsforfragningar enligt artikel 8 rapporterades®® att det faktum
att vissa typer av uppgifter kan bli féremal for olika sekretessbestammelser i olika
medlemsstater kan orsaka ytterligare problem for rattighetshavare. Det beror pa att det ar
oklart huruvida de skulle kunna anvanda information som lagligen erhallits i ett land i ett
annat, dar sekretessen for sadan information omfattas av strangare sekretessbestammelser.

Av proportionalitetsskal bor begaranden om framstéllning av bevis med stéd av artikel 6, for
bevarandeatgarder enligt artikel 7 samt tillhandahallande av de uppgifter som avses i artikel 8,
vara relevanta for att bevisa den aktuella fordran eller fordringarna i det berérda réattsliga
forfaranden. Aven om vissa uppgifter som innehas av motparten emellertid kan vara
avgorande for att bevisa den pastadda Gvertradelsen eller dess omfattning eller konsekvenser,
kan den specifika karaktdren hos denna information i vissa fall till exempel fortfarande vara
av ett sa viktigt kommersiellt varde att den inte bor lamnas ut till sokanden. Enligt
aterkopplingen fran utvarderingen kan rattsliga myndigheter ha svart att hantera dessa
motstridiga intressen, sarskilt nar parterna &r konkurrenter.

Kommissionen noterar i detta avseende att namnda artiklar inte foreskriver att sadan
konfidentiell information inte kan anvandas i det aktuella forfarandet. Snarare foreskriver de
att informationen maéste skyddas. | vissa medlemsstater®® har atgarder inforts for att
mojliggora att endast konfidentiell information framldggs till domstolen eller en tredje part
som &r bunden av sarskilda sekretessbestimmelser. | artikel 60.3 i avtalet om en enhetlig
patentdomstol foreskrivs ocksd majligheten for en enhetlig patentdomstol (UPC)®” att utfarda
ett foreldggande om inspektion av lokaler av en person som utsetts av den enhetliga
domstolen. Sckanden kan inte vara narvarande vid en sadan inspektion, men kan
representeras av en oberoende yrkesutovare vars namn maste anges i forelaggandet.

Enligt kommissionens uppfattning borde de behoriga réattsliga myndigheterna i enlighet med
detaljerade bestammelser i nationell lagstiftning, pa eget initiativ eller pa begéran av en part i
forfarandet, kunna besluta om lampliga medel for att skydda konfidentiell information dar
sadan information kan paverkas av de atgarder som foreskrivs i artiklarna 6, 7 eller 8. Aven
om detta inte uttryckligen kravs enligt dessa bestimmelser, anser kommissionen att sadana
medel, om det & motiverat, kan innefatta mojligheten att lamna ut sadan information endast
till de behoriga rattsliga myndigheterna, eller till en oberoende och opartisk tredje part som
utses for att bista vid forfarandet eller inspektionerna for en beskrivning eller ett beslag, och
som omfattas av lampliga sekretesskrav. Sadana medel bor sékerstalla att informationen inte
lamnas ut till s6kanden, annan part i forfarandet eller allménheten, med beaktande av den
sokandes eller sddana andra parters ratt till forsvar®®.

Verkan bor ges skyldigheten att skydda konfidentiell information som anges i artiklarna 6, 7
och 8 i Ipred genom lampliga medel som tillhandahaller nddvandiga skyddsatgérder. Sadana
lampliga medel skulle kunna inbegripa utlamnande av konfidentiell information till behoriga

6 Samrad om utvarderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sakerstallande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 18-25.

% T ex. Nederlanderna.

" EUT C 175, 20.6.2013, s. 1.

® Se domstolens dom (tredje avdelningen) av den 14 februari 2008, C-450/06, Varec SA v Belgian State,
EU:C:2008:91, géllande balanseringen mellan aktuella motstridiga rattigheter i tvister avseende forfaranden for
offentlig upphandling.
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rattsliga myndigheter eller inspektion av lokaler for att anvandas, endast av vissa oberoende
och opartiska tredje parter, i en beskrivning eller ett beslag.

5. Betydelsen av garantier

| Ipred foreskrivs att atgarder for att bevara bevisning (artikel 7.2) och interimistiska atgérder
(artikel 9.6) far goras avhangiga av att sokanden staller lamplig sakerhet eller motsvarande
garanti avsedd att tacka eventuell erséttning till svaranden for skada. En sadan garanti eller
sakerhet dr ett viktigt instrument, inte enbart for att ersatta for sadan skada ex post, om det
behdvs, men ocksa for att férhindra potentiellt missbruk av de atgarder som foreskrivs i Ipred.
| det avseendet fullgor de sarskilda skyldigheter som foreskrivs i artiklarna 7.2 och 9.6 den
allmanna skyldigheten i artikel 3.2, i synnerhet att de atgarder, forfaranden och sanktioner
som foreskrivs i direktivet maste tillampas pa ett sadant satt att de skyddar mot missbruk.

| artikel 3.2 faststélls emellertid ocksa att atgarderna, forfarandena och sanktionerna maste
vara effektiva, proportionerliga och avskrackande och, enligt artikel 3.1, rattvisa och skaliga
samt inte onodigt kostsamma. Detta understryker att missbruk maste forebyggas, och att
medlen for att gora detta inte far vara sadant att det strider mot dessa senare krav. Detta
innebar till exempel att de garantier som maste stallas for de interimistiska atgarder som ska
tilldelas inte bor faststallas till sddana nivaer att sokandena i praktiken inte langre kommer att
ansoka om de aktuella interimistiska atgarderna. Detta ar sarskilt relevant for sma och
medelstora foretag, eftersom arvoden for civilrattsliga forfaranden, tillsammans med risken att
forlora malet och vara tvungen att betala arvoden for bada parterna, ar en viktig avskrackande
faktor i sakerstéllandet av skyddet for immateriella rattigheter i civilrattsliga forfaranden®.

Att krava att sokanden stéller en tillracklig garanti eller motsvarande sékerhet som en
forutsattning for att utfarda interimistiska atgarder och sakerhetsatgarder i enlighet med
artiklarna 7 och 9 i Ipred kan vara ett lampligt satt att forhindra att sadana atgérder
missbrukas. Vid bestdmning av vilken garanti eller motsvarande sékerhet som ska anses
lamplig i ett givet fall bor hansyn tas till bland annat sokandens ekonomiska kapacitet och de
potentiella effekterna nar det galler effektiviteten hos de atgarder som det ansokts om, sérskilt
for sma och medelstora foretag.

6. Mojligheter och fordelar med en skyddsskrift

| artikel 7.1 i Ipred foreskrivs majligheten att nar sa ar lampligt vidta atgarder for att bevara
bevisning utan att motparten hors (dvs. ex parte), sarskilt om ett dréjsmal kan antas medfcra
irreparabel skada for rattighetshavaren eller om det finns en uppenbar risk for att bevisningen
kan komma att forstoras. P4 samma satt kan interimistiska atgarder och sékerhetsatgarder
enligt artikel 9.4 i Ipred vidtas ex parte, sarskilt om ett droéjsmal skulle leda till irreparabel
skada for rattighetshavaren. | sadana fall tas beslutet om tilldelning av atgarder, pa grund av
arendets bradskande karaktar och/eller behovet av att inte underrétta svaranden i forvag,
unilateralt utan foregaende underréattelse och forhandling. Det sker saledes utan att svaranden
ges mojlighet att framfora nagra synpunkter till sitt forsvar, &ven om svaranden kan drabbas
av den eventuella omfattningen av deras inverkan som den tilldelade atgarden kan innebaéra.

| artiklarna7 och 9 foreskrivs ett antal skyddsatgarder, sérskilt det faktum att sadana
forelagganden ex parte endast kan beviljas pa sarskilda grunder, omedelbart maste meddelas
svaranden efter deras verkstallighet och &r foremal for rattslig prévning ex post, dar svaranden

 “Intellectual Property SME Scoreboard 2016, EUIPO, Europeiska observatoriet avseende introng i

immateriella réttigheter, 2016.
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kan horas. Andd kvarstdr det faktum att sddana atgarder ex parte visentligt paverkar
svarandens grundlaggande rétt att bli hord och forsvara sig i domstol, vilket &r en del av den
grundlaggande ratten till en rattvis rattegang’®. Begransningar av ratten att bli hord bor darfor
i princip endast alaggas enligt dessa artiklar och samtidigt tillhandahdlla nodvéandiga
skyddsatgérder och i den utstrackning sadana begransningar ar nédvandiga for att sakerstalla
ratten till skydd av immateriella réattigheter och ett effektivt rattsligt skydd for sokanden, vilka
ocksa ar grundlaggande rattigheter som garanteras enligt stadgan.

For att uppnd en rattvis balans mellan dessa motstridiga intressen och grundlaggande
rattigheter foreskriver vissa medlemsstater (Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederlanderna och
Spanien) samt artikel 207 i den enhetliga patentdomstolens arbetsordning” instrumentet
skyddsskrift, &ven kallat skyddsbrev. Med en skyddsskrift informerar en svarande som fruktar
att bli stamd for intrang i immateriella rattigheter (till exempel eftersom svaranden har
mottagit ett varningsbrev fran rattighetshavaren) de behdriga rattsliga myndigheterna i forvag
(dvs. redan innan en ansokan har gjorts) om varfor ett potentiellt ansprak om intrang enligt
svaranden ar ogrundat. Huvudsyftet med skyddsskriften ar att ge de rattsliga myndigheterna
sd mycket relevant information som mojligt, utan att hora svaranden nar ansokan om
preliminért foreldggande véal har gjorts, innan beslut fattas om den ansokan.

Aven om det inte uttryckligen foreskrivs i lpred kan en skyddsskrift ses som ett bra
instrument for att pa ett rattvist och proportionellt sétt balansera de olika aktuella motstridiga
intressena och grundlaggande rattigheterna i forhallande till méjligheten att vidta de atgarder
ex parte som anges i artiklarna 7.1 och 9.4 i Ipred.

IV.  GARANTERA ETT EFFEKTIVT sékerstallande av skyddet for immateriella
rattigheter, INBEBRIPET | EN DIGITAL KONTEXT

Tyngdpunkten i detta kapitel ligger pa fragan om forelagganden och mellanhander. De
synpunkter som uttryckts i det offentliga samradet visar att rattighetshavare anser att
prelimindra foreldgganden &r ett vasentligt instrument for att skydda deras réattigheter. |
enlighet med direktivet om harmonisering av vissa aspekter av upphovsratt och narstaende
rittigheter i informationssamhillet (”informationssamhillsdirektivet”)® i den digitala miljon,
kan dessutom mellanh&nders tjanster i allt storre utstrackning anvandas av tredje man for
intrangsgorande verksamhet. | manga fall &r sadana mellanhander bast lampade for att stoppa
en sadan intrangsgorande verksamhet.

1. Forelagganden och ansvar

| Ipred anges tva typer av forelagganden. For det forsta ar medlemsstaterna enligt artikel 9.1 a
skyldiga att se till att rattighetshavare ar i stand att ansoka om ett interimistiskt forelaggande
mot en intrangsgorare eller en mellanhand. Syftet med sadana foreldgganden &r att forebygga
forestaende intrang eller forbjuda fortsatt intrang. For det andra aldggs medlemsstaterna i
artikel 11 att i provningen av sakfragan se till att de behdriga rattsliga myndigheterna kan
utfarda ett forelaggande mot antingen intrangsgdraren, for att forbjuda fortsatt overtradelse,

0 Artikel 47 i stadgan. Se dven artikel 42 i Trips-avtalet.

™ Prelimindra bestammelser fér den enhetliga patentdomstolens arbetsordning (artonde utkastet) finns pa
https://www.unified-patent-court.org/documents.

"2 Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter
av upphovsratt och narstaende rattigheter i informationssamhallet, EGT L 167, 22.6.2001, s. 10, skal 59.
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eller mot en mellanhand som inte bara avser att stoppa ett intrang, utan aven att forhindra
ytterligare intrang”.

| det hér sammanhanget ar det viktigt att betona att EU-lagstiftningen skiljer mellan begreppet
ansvar och mdojligheten att utfarda forelagganden mot en mellanhand i enlighet med
artikel 9.1a och 11 i Ipred®. Europeiska unionen har bekréftat att den skyldighet som
medlemsstaterna  alaggs genom artikel 11 i Ipred giller “oberoende av eget

ansvar’[dvs. mellanhandens] i férhallande till de aktuella omsténdigheterna™".

Mojligheten att utfarda ett forelaggande mot en mellanhand pa grundval av artiklarna 9.1 a
och 11 i Ipred beror inte pa mellanhandens ansvar for den (pastadda) overtradelsen i fraga.
Foljaktligen kan de behdriga rattsliga myndigheterna inte krdva att sdékandena visar att
mellanhanden ar ansvarig, aven indirekt, for en (pastadd) overtradelse, som ett villkor for att
ett foreldggande ska beviljas.

2. Fortydligande av begreppet mellanhand

| artiklarna 9.1 a och 11 i Ipred hanvisas till mojligheten att utfarda foreldgganden mot “en
mellanhand vars tjanster anvands av en tredje part for att gora intrang i immateriella
rdattigheter”.. Direktivet anger inte vilka ekonomiska aktorer som ska betraktas som
mellanh&nder for tilldmpningen av direktivet.

EU-domstolen har fortydligat att en ekonomisk aktor kan kvalificera sig som en mellanhand
enligt dessa bestammelser nar den tillhandahaller en tjanst som kan anvéandas av en eller flera
andra personer for att gora intrang i en eller flera immateriella rattigheter , eller for att fa
tillgéng till intréngsgorande innehall eller varor™. Fér att kvalificera sig som sédan behdver
den ekonomiska aktoren inte ha nagot sarskilt forhallande med dessa personer, exempelvis
genom ett avtalsforhéllande’”.

Foljaktligen ar tillampningen av artiklarna 9.1 a och 11 i direktivet inte begransad till en viss
grupp av mellanhander, utan stracker sig 6ver olika sektorer och omfattar bade offline- och
onlinetjanster™®.

EU-domstolen har specifikt angett att internetleverantorer’®, sociala natverksplattformar®,
marknadsplatser online®! och hyresgaster i marknadshallar®® ska betraktas som mellanhander
under omstandigheterna i de aktuella forfarandena.

8C-324/09, L’Oréal v. eBay, punkt 131. C-70/10, Scarlet Extended, punkt 31. C-360/10, SABAM, punkt 29.

™ En sidan mojlighet — &ven oberoende av mellanhandens ansvar — foreskrivs dven i artikel 8.3 i
informationssamhallsdirektivet.

EU-domstolens dom (stora avdelningen) av den 12 juli 2011, C-324/09, L’'Oréal SA and Others v eBay
International AG and Others, EU:C:2011:474, punkt 127. Se dven C-494/15, Tommy Hilfiger, EU:C:2016:528,
punkt 22. Artiklarna 12-14 i e-handelsdirektivet faststaller specifikt med avseende pa vissa online-mellanhander
att de undantag fran ansvar som foreskrivs i dessa bestammelser inte paverkar majligheten for en domstol eller
forvaltningsmyndighet att krava att de upphér med eller forhindrar ett intrng.

7% Se C-314/12 UPC Telekabel; Domstolens dom (tredje avdelningen) den 24 november 2011.

" EU-domstolens dom (andra avdelningen) av den 7 juli 2016, C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing LLC and
Others v DELTA CENTER a.s., punkt 23. Med avseende pa artikel 8.3 i informationssamhéllsdirektivet, se aven
C-314/12 UPC Telekabel, punkt 34-35.

® Med hansyn till offline- and online-tjansteleverantérer, se C-494/15, Tommy Hilfiger, punkt 29.

™ C-557/07, LSG-Gesellschaft, punkt46; C-314/12 UPC Telekabel, punkt43-46; Domstolens dom (tredje
avdelningen) av den 24 november 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs
et éditeurs SCRL (SABAM), EU:C:2011:771, punkt 30.

% EU-domstolens dom (tredje avdelningen) av den 16 februari 2012, C-360/10, Belgische Vereniging van
Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV, EU:C:2012:85, punkt 28.

81 C-324/09, L’Oréal v. eBay, punkt 131.

8 C-494/15 Tommy Hilfiger, punkt 28.
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Kommissionen anser pa grundval av nuvarande tillganglig rattspraxis fran EU-domstolen att
det inte finns ndgon anledning att tro att detta ar en uttdmmande forteckning, och att en rad
andra ekonomiska aktorer som tillhandahaller tjanster som kan anvéandas av andra personer
for att gora intrang i immateriella rattigheter darfor ocksa kan omfattas av direktivets begrepp
mellanhand, vilket ska faststallas fran fall till fall. Enligt kommissionens uppfattning kan
sadana ekonomiska aktorer, beroende pa fallet, bland annat omfatta leverantrer av vissa
informationssamhallstjnster, leverantérer av post- och pakettjanster, transport- och
logistikforetag och aterforsaljare.

Kommissionen papekar vidare att artiklarna9.1a och 11 bor tolkas och tillampas mot
bakgrund av de allménna kraven i artikel 3, och de tillampliga grundldggande réttigheter som
skyddas i EU:s rattsordning. | samband med sékerstdllande av skyddet for immateriella
rattigheter enligt Ipred kan & ena sidan inblandning av sadana ekonomiska aktérer som inte
sjalva bedrev nagon intrangsgorande verksamhet vara nodvandig for att sdkerstélla att
rattighetshavare &r i stand att effektivt genomdriva sina rattigheter. A andra sidan kan det vara
sa att det i ett givet fall inte finns ndgon motivering for en sadan inblandning, dar tjansterna
som tillhandahalls &r sa avlagsna eller ovasentliga for den (pastadda) 6vertradelsen, att den
ekonomiska aktoren rimligen inte kan forvantas bidra vasentligt till ett sadant effektivt
sékerstéllande, vilket innebér att dess inblandning skulle vara oproportionerlig och onddigt
betungande®*.

Ekonomiska aktorer som tillhandahaller en tjanst som kan anvéandas av andra personer for att
gora intrang i immateriella rattigheter kan, beroende pa omstandigheterna i fallet, betraktas
som mellanhander i den mening som avses i artiklarna 9.1 a och 11 i Ipred, &ven i avsaknad
av ett specifikt forhallande, sasom ett avtalsférhallande mellan dessa tva parter.

3. Sékerstélla ett balanserat system for forelagganden och mellanhander

| samband med balanseringen av rattigheter och intressen som vanligtvis kravs i samband med
tolkningen och tillampningen av Ipreds system for foreldgganden och mellanhander, ar tva
fragor utdver det ovanstaende vanligtvis av sarskild betydelse, namligen omfattningen av
varje utfardat foreldggande och filtrering.

Forelaggandenas omfattning

Aven om det i forsta hand ar sokanden som i sin ansokan ska ange omfattningen av ett forbud
som han anser lampligt for att forhindra ett forestadende intrang eller forbjuda fortsatt intrang,
ar det den behdriga rattsliga myndigheten som ska besluta om denna ansokan. Det &r ocksa
den behodriga rattsliga myndigheten som avgor vilka atgarder (om nagon) som svaranden ska
vidta. Den rattsliga myndigheten bor beddéma ans6kan genom att ta vederborlig hénsyn
omsténdigheterna i det enskilda fallet (se skél 17 i Ipred), och varje utfardat foreldggande
maste Gverensstimma med proportionalitetsprincipen och andra allmanna krav som anges i
artikel 3, liksom de tillampliga grundldggande réttigheterna.

Hérav foljer att den behdriga réttsliga myndigheten inte bor utfarda foreldgganden, som
kraver att atgarder vidtas som gar utdver vad som ar lampligt och nédvandigt med hansyn till
sakforhallanden och omstandigheter i det aktuella fallet for att forhindra ett forestaende
intrang eller forbjuda fortsatt intrang. Darfor bor varje utfardat forelaggande kunna vara
effektivt, men bor ha lagsta omfattning som kravs for att uppna detta mal. Det ar inte
nodvandigt att de atgarder som kravs enligt forelaggandet leder till att intrdngen av de
materiella rattigheterna upphor helt och hallet. Det kan under vissa omstandigheter vara
tillrackligt att de forsvarar de intrangsgérande handlingarna, eller pa allvar avskracker fran

8 Se skal 59 i informationssamhéllsdirektivet.
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dem®. Samtidigt bor forelaggandets adressat inte vara skyldig att gora alltfér betungande
uppoffringar®.

| rattstvister som ror intrdng i upphovsratt angav EU-domstolen® att de atgarder som vidtas
av en internetleverantor, i egenskap av mellanhand till vilken foreldggandet var adresserat,
maste vara mycket strikt malinriktade. Narmare bestamt maste sadana atgarder tjana till att
stoppa en tredje parts intrang i upphovsratt eller en narstaende rattighet, utan att darigenom
onddigt paverka internetanvandare som anvander leverantdrens tjanster for att lagligt fa
tillgang till information. Domstolen konstaterade under omstandigheterna i det fallet att
leverantorens inblandning i informationsfriheten fér dessa anvéndare skulle vara omotiverad
mot bakgrund av det efterstravade mélet. Sdsom noterats ovan®’ har EU-domstolen fortydligat
att nar det géller mellanhander kan forelagganden inte bara avsluta intranget, utan ocksa
forhindra ytterligare intrang.

| handelse av ett intrang i immateriella rattigheter bestaende av offentliggérandet av ett visst
innehall online kan det vara lampligt att i ett férelaggande adresserat till en mellanhand kréava
att denne tar bort eller inaktiverar atkomst till det innehallet. Generellt sett kan krav pa att
atkomst till hela webbplatsen blockeras vara alltfor langtgaende, daven om det kan finnas
omstandigheter da den behdriga rattsliga myndigheten bedomer att detta & nodvandigt och
proportionella (t.ex. | samband med storskaliga intrang eller intrang som férekommer pa ett
strukturerat satt). Enligt kommissionens uppfattning borde ett sadant beslut alltid fattas i
forhallande till de narmare detaljerna i det aktuella fallet.

EU-domstolen klargjorde ocks&®® att de behoriga rattsliga myndigheterna kan besluta att inte

uttryckligen beskriva de sérskilda atgarder som leverantéren maste vidta for att uppna det
resultat som efterstravas. EU-domstolen klargjorde emellertid ocksa att ett antal villkor i
sadana fall maste respekteras, sarskilt att atgarderna inte gar utdver vad som &r rimligt,
respekten for principen om rattssakerhet, respekten for de berdrda parternas grundldggande
rattigheter inbegripet internetanvéandarnas informationsfrihet, atgardernas strikta malinriktning
och en mojlighet for de behoriga rattsliga myndigheterna att kontrollera att dessa villkor har
uppfyllts, sérskilt genom en mojlighet for de berdrda internetanvandarna att havda sina
rattigheter nar sadana atgarder ar kanda.

Aven om ovannamnda rattspraxis avser intrang i upphovsratt bor de principer som anges dari
enligt kommissionens mening ocksa tillampas analogt i forhallande till intrang i andra
immateriella rattigheter &n upphovsratt och narstaende rattigheter.

Foreldgganden som utfardas enligt artiklarna 9.1 a och 11 i Ipred bor kunna vara effektiva,
men de far inte g utéver vad som ar nodvandigt och proportionellt under omstandigheterna i
det aktuella fallet for att uppna detta mal. Det kan vara tillrackligt att de forsvarar de aktuella
intrangsgorande handlingarna eller pa allvar avskracker fran dem, utan att det nddvandigtvis
leder till att de upphor helt och hallet. Mot bakgrund av réttspraxis fran EU-domstolen kan
foreldggandets adressat emellertid inte &lédggas att gora “alltfor betungande uppoffringar”sg.
Atgarder som vidtas méste vara tillrickligt exakta och effektiva, utan att det kravs en &tgard

som garanterar att intrnget stoppas™. Overensstimmelse med de grundlaggande rattigheterna

8 EU-domstolens dom (fjarde avdelningen) av den 27 mars 2014, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH v
Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192, punkt 63.

8 £-314/12, UPC Telekabel, punkt 53.

8 (C-314/12, UPC Telekabel, punkt 56.

87 Se 4ven diskussionen i kapitel IV i avsnitt 1 om férelagganden och ansvar.

8 (C-314/12, UPC Telekabel, punkt 52-57.

8 C-314/12, UPC Telekabel, punkt 53.

% EU-domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 september 2016, C-484/14, Tobias Mc Fadden v Sony
Music Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689, punkt 93-95; C-314/12 UPC Telekabel, punkt 56 samt
58-62.
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for alla berdrda parter bor sakerstallas i detta avseende, inbegripet de som tillhor tredje part
sasom internetanvandare, och som kan paverkas av de atgarder som vidtas for att uppfylla
foreldaggandet.

Filtreringssystem

En atskillnad maste gdéras mellan ett forelaggande som kraver att ett eller flera specifika
intrangsgorande innehallsobjekt tas bort frdn en webbplats, och ett férelaggande som i
slutdndan kan leda till att en mellanhand aktivt 6vervakar allt innehall tillgangligt pa ett visst
stille for att sakerstalla att inget av de enskilda objekten gor intrang i immateriella rattigheter.

Enligt artikel 15.1 i e-handelsdirektivet &r medlemsstaterna forbjudna att infora en allmén
overvakningsskyldighet for online-mellanhander i den mening som avses i artiklarna 1214 i
det direktivet™. En sédan skyldighet skulle ocks& vara oférenlig med de allmanna kraven om
rattvisa, proportionalitet och atgarder som inte &r alltfor kostsamma i artikel 3 i Ipred®.

| mélen Scarlet Extended® och SABAM®* utarbetade EU-domstolen grénserna for

omfattningen av ett foreldggande som féljde av dessa bestammelser samt av de bertrda

parternas tillampliga grundlaggande réattigheter. | fraga i Scarlet Extended var ett system som

skulle installeras av en internetleverantor for filtrering:

o av all elektronisk kommunikation som passerar via internetleverantérens tjanster, framfor
allt med hjélp av ”peer-to-peer”’-program,

e vilket ar tillampligt utan atskillnad i forhallande till samtliga av internetleverantorens
kunder,

o | férebyggande syfte,

e uteslutande pa egen bekostnad, och

e utan begransningar i tiden,

och vilket kan upptacka Overforing inom internetleverantorens nat av elektroniska filer
innehallande musikaliska eller audiovisuella verk samt filmverk, till vilka den som har yrkat
forelaggande gor ansprak pa att inneha de immateriella rattigheterna, i syfte att blockera
overforingen av sadana filer vars utvaxling innebar upphovsrattsintrang. Ett i stort sett likartat
system, som skulle installeras av en vardtjanstleverantor for information lagrad pa dess
servrar, var i fraga i SABAM.

| bada fallen konstaterade kommittén att kravet om att de berérda leverantérerna skulle
installera sadana allmanna filtreringssystem inte skulle vara forenliga med artikel 15 i e-
handelsdirektivet och artikel 3 i Ipred, jamforda med varandra och tolkade mot bakgrund av
de krav som foljer av skyddet for de tillampliga grundldggande rattigheterna

Samtidigt papekas i skal 47 i e-handelsdirektivet att artikel 15 endast avser
Overvakningsskyldigheter i allménhet och inte automatiskt innefattar
dvervakningsskyldigheter i ett visst fall. Narmare bestamt paverkar det inte nationella
myndigheters atgarder i enlighet med nationell lagstiftning. I skél 48 gors ett fortydligande
om att detta direktiv inte paverkar medlemsstaternas mojlighet att krava att berdrda
tjansteleverantdrer visar rimlig omsorg for att upptacka och férebygga vissa typer av illegal
verksamhet.

Déarfor kan, i forekommande fall och inom ramen for ovan ndmnda bestdmmelser, t.ex.
leverantdrer av webbhotellstjanster alaggas vissa skyldighetskrav i syfte att forhindra

| artikel 2.3 a i Ipred anges att direktivet inte ska paverka e-handelsdirektivet, och i synnerhet artiklarna 12-15.
%2 C-324/09, L’Oréal v. eBay, punkt 139; C-70/10, Scarlet Extended, punkt 36; C-360/10, SABAM, punkt 34.

% C-70/10, Scarlet Extended.

% C-360/10, SABAM.
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uppladdning av intrangsgoérande innehall som identifierats av rattighetségare och i samarbete
med dem®.

Vid beslut om att mellanhander ska vidta vissa atgarder for att forhindra ytterligare intrang i
enlighet med artikel 9.1a eller 11 i Ipred, kan de behoriga réttsliga myndigheterna i
forekommande fall utfarda forelagganden som medfor sérskilda dvervakningsskyldigheter.
Forbudet att alagga en allméan Overvakningsskyldighet som foljer av artikel 15.1 i e-
handelsdirektivet och artikel 3 i Ipred, jamfort med de krav som féljer av skyddet for de
tillampliga grundlaggande rattigheterna, hindar emellertid mellanhander genom sadana
forelagganden som utfardats i enlighet med artikel 9.1 a eller 11 i Ipred fran att omfattas av
skyldigheter som kréver att de installerar och alltfér brett anvénder ospecificerade och dyra
filtreringssystem av den typ och under de omstandigheter som &r aktuella i malen Scarlet
Extended och SABAM.

4. Framatblickande, katalog6vergripande och dynamiska forelagganden

Det finns skillnader i medlemsstaternas nationella lagstiftning vad géller omfattningen av ett
foreldggande som beviljats av en behorig réttslig myndighet, i synnerhet hur det kan hantera
forestaende eller upprepade intrang i samma immateriella rattigheter. Medan de ér tillgangliga
i vissa jurisdiktioner som Irland och Storbritannien, ar inte alla kataloger eller
repertoardvergipande forelagganden® tillgangliga i alla medlemsstater.

Vidare kan forbud i vissa fall forlora viss effektivitet pa grund av andringar i sakfragan for
vilken foreldggandet utfardades. Detta kan exempelvis vara fallet med foreldgganden om
blockering av webbplatser, dar en behdrig rattslig myndighet beviljar féreldaggandet med
hanvisning till vissa specifika domannamn, medan spegelsidor enkelt kan visas under andra
doméannamn och darmed forbli opaverkade av forelaggandet.

Dynamiska forelagganden ar ett mojligt satt att ta itu med detta. Dessa ar foreldgganden som
kan utfardas till exempel i fall dar samma webbplats blir tillgdnglig med en annan IP-adress
eller URL-adress direkt efter det att forelaggandet har utfardats, och som formuleras sa att de
aven técker den nya IP-adressen eller URL-adressen utan behov av ett nytt réttsligt forfarande
for att erhalla ett nytt forelaggande. Mojlighet att utfarda sadana forelagganden finns bland
annat i Storbritannien och Irland. Detta mal skulle ocksa kunna genomforas genom
ingripande av en offentlig myndighet eller polis, vilket skedde i ett specifikt fall i Belgien.”".

Sasom noterats ovan framgar det klart av ordalydelsen att de interimistiska forelagganden
som foreskrivs i artikel 9.1a i Ipred kan utfardas for att forhindra forestdende intrang.
Europeiska unionen har dven klargjort® att de forelagganden som avses i artikel 11, vad galler
mellanhéander, ocksa kan utfardas for att forhindra ytterligare intrang. Utover det finns det for
narvarande inga tydliga tecken pa forenlighet med eller behovet av sadana forordningar enligt
Ipred. Enligt kommissionens uppfattning bor detta bedomas fran fall till fall, eftersom det ar
underforstatt att de relevanta villkoren och forfarandena i princip ska anges i nationell

% Jamfor de skyldigheter for vissa leverantérer av webbhotellstjanster att forhindra uppladdning av otillatet
skyddat innehdll i samarbete med rattighetshavare som forelds i artikel 13 i kommissionens forslag till ett
direktiv om upphovsrétt pa den digitala inre marknaden (COM(2016) 593 av den 14.9.2016).

% Det vill saga forelagganden som kraver t.ex. mellanhander for att férhindra ytterligare intrdng i alla rattigheter
som innehas av en rattighetshavare, eller som ingar i en licensinnehavares katalog eller repertoar, baserat pa ett
faststallt intrang i ett urval av dessa rattigheter

% Anvers, den 14 februari 2013, mé&l 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, och Cass., den
22 oktober 2013, P.13.0550.N; I denna dom krdvde domaren att den belgiska polisen (“databrottsenheten”)
upprattade en forteckning 6ver domannamn relaterade till webbplatsen thepiratbay.org”.

% C-324/09, L’Oréal v. eBay, punkt 131.
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lagstiftning nar det galler forelagganden mot mellanhander.®. Under alla omstandigheter bor
hansyn tas till det syfte som efterstravas med dessa tva artiklar, de allmanna kraven i artikel 3
i Ipred samt de tillampliga grundldggande rattigheterna.

Kommissionen noterar det faktum att vissa medlemsstater ger mojlighet att utfarda
framéatblickande, katalogévergripande och dynamiska forelagganden. Aven om denna fraga
inte uttryckligen behandlas i Ipred anser kommissionen att sadana forelagganden kan vara ett
effektivt satt att forhindra fortsatt intrang i immateriella rattigheter, under forutsattning att
nodvandiga skyddsatgarder tillhandahalls,

5. Digital bevisning

Att samla, framstélla och bevara bevisning av intrang som begas online kan i vissa situationer
vara en stor utmaning. Direktivet hanvisar inte uttryckligen till anvandning och framstéllning
av digital bevisning i forfaranden for sakerstéllande av skyddet for immateriella rattigheter.

Under utvérderingen papekades att bevisning i digital form kan vara svara att bevara och att
bilder av innehallet pa en webbsida vid ett visst tillfalle (sk. “skirmdumpar”) i vissa
situationer inte godtas som bevisning av behdriga rattsliga myndigheter i vissa medlemsstater.
Anvéndningen av sk&rmdumpar &r dock ett av de vanligaste sdtten att bevisa att en viss
aktivitet agt rum i online-miljon. | praktiken kan en sk&rmdump exempelvis visa kdnnetecken
for online-distributionen av en intrangsgorande vara, eftersom innehallet pa en webbsida kan
illustrera vilken typ av vara som var tillgangligt for forsdljning, av vem, inom vilket
territorium och till vilken publik den riktade sig. Som sadana kan de hjalpa rattighetshavare
att effektivt sakerstalla sina rattigheter aven i ett online-sammanhang. P4 samma sétt kan
svarandena ocksa vilja forlita sig pa skarmdumpar for att bestrida pastaenden om

intrangsgorande beteende.

| vissa medlemsstater'®® ar de behériga rattsliga myndigheternas nuvarande praxis att erkanna

skarmdumpar som bevisning, under forutsattning att de har tagits av en notarie eller
exekutionstjansteman, och att de pa ett tillrackligt synligt och exakt satt anger de pastadda
intrangsgorande varorna eller tjansterna. Med tanke pa avsaknaden av uttryckliga regler i
detta hanseende kan Ipred enligt kommissionens uppfattning inte sdgas ndédvandigtvis krava
en sadan praxis. Kommissionen ser emellertid ett sadant tillvagagangssatt som forenligt med
Ipred. Det kan ses som basta praxis eftersom det kan vara ett bra satt att hantera parternas
forutndmnda behov, samtidigt som det sakerstéller att det finns tillrdcklig sékerhet vad géller
bevisningens noggrannhet och tillforlitlighet, pa grundval av vilken den behdriga rattsliga
myndigheten ska besluta fallet.

Mojligheten som finns i nationell lagstiftning i vissa medlemsstater att tillata skarmdumpar
som bevisning i rattsliga forfaranden som vackts inom ramen for Ipred, forutsatt att de pa ett
tillrackligt synligt och exakt satt anger de pastadda intrangsgorande varorna eller tjansterna
samt uppfyller vissa rattssakerhetsgarantier, kan enligt kommissionen anses vara bésta praxis.
Beroende pa nationella rattssystem kan sadana skyddsatgarder bland annat innefatta
skyldigheten att fa sddan bevisning upptagen av en notarie eller exekutionstjansteman.

V. GARANTERA DEN INRE MARKNADENS DIMENSION |
SAKERSTALLANDET AV IMMATERIELLA RATTIGHETER

% Se skal 23 i Ipred. See also C-324/09, L’Oréal v. eBay, punkt 135; C-70/10, Scarlet Extended, punkt 31; C-
360/10, SABAM, punkt 29.
100 T ex. Belgien, Frankrike, Polen.
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1. Fortydligande av vilka rattigheter som omfattas av direktivet

Ipred géller de atgarder, forfaranden och sanktioner som &r nodvéandiga for att sdkerstélla
skyddet for immateriella rattigheter.'®® (artikel 1). Direktivet galler for varje intrdng i
immateriella rattigheter som foreskrivs genom unionsratten och/eller genom den berérda
medlemsstatens nationella lagstiftning, aven om direktivet inte paverkar medel som ar eller
kan tillhandahallas enligt EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning eftersom dessa medel kan
vara gynnsammare for rattighetshavare (artikel 2.1)'%. Ipred galler utan att paverka de
sérskilda bestdammelserna om verkstéllighet av rattigheter och undantag i EU:s lagstiftning om
upphovsratt och narstaende rattigheter (artikel 2.2). Det paverkar inte EU-lagstiftningen om
skydd av personuppgifter eller e-handelsdirektivet i allménhet, i synnerhet artiklarna 12-15 i
det direktivet (artikel 2.3 i Ipred).

Immateriella rattigheter som omfattas av direktivet

Aven om direktivet inte innehéller en forteckning éver de specifika rattigheter som anses vara
immateriella rattigheter for dess andamal, anges i skal 13 att dess tillampningsomrade bor
definieras sa brett som mojligt for att omfatta alla de immateriella rattigheter som omfattas av
bestammelserna i EU-lagstiftningen pa detta omrade och/eller enligt medlemsstaternas
nationella lagstiftning.

Ar 2005 utfardade kommissionen ett icke juridiskt bindande uttalande'®® om artikel 2 i

direktivet for att klargora dess tillampningsomrade. Kommissionen antydde i detta uttalande
att den anser att atminstone fdljande immateriella rattigheter omfattas av direktivets
tillampningsomrade:

Upphovsritt eller rattigheter narstaende upphovsratten.

En databasframstallares sui generis-ratt.

Rattigheter som tillhor skaparen av kretsmonster i halvledarprodukter.
Varumarkesréttigheter.

Maonsterskydd.

Patentrattigheter, inklusive rattigheter som harror fran certifikat om tillaggsskydd.
Geografiska beteckningar.

Bruksmodellskydd.

Vaxtforadlarrattigheter.

Firmanamn, om dessa &r skyddade som exklusiva rattigheter i den berdrda nationella
lagstiftningen.

Enligt kommissionens uppfattning borde de atgarder, forfaranden och sanktioner som anges i
direktivet under alla omstandigheter vara tillgangliga i intrangsforfaranden avseende varje
rattighet som anges i dess uttalande fran 2005.

Samordning med direktivet om affarshemligheter

Viss oséakerhet kvarstar emellertid, séarskilt vad galler andra rattigheter som skyddas enligt
nationell lagstiftning, sdsom domannamn, affarshemligheter och andra handlingar som ofta
omfattas av nationell lagstiftning om illojal konkurrens (t.ex. renommésnyltning). Aven om
medlemsstaterna i enlighet med skal 13 i Ipred far utvidga direktivets bestammelser for
interna andamal till handlingar som utgor illojal konkurrens, inklusive renommésnyltning

191 Enligt artikel 1 i avses med begreppet “immateriella rittigheter” i detta direktiv ven industriella rittigheter.
192 5e C-367/15, OTK, punkt 23: “Direktiv 2004/48 faststaller minimistandard nar det galler iakttagandet av
immateriella rattigheter och hindrar inte medlemsstaterna fran att vidta strangare skyddsatgarder”.

103 Uttalande frdn Kommissionen om artikel 2 i Europaparlamentets och ré&dets direktiv 2004/48/EG om
sékerstallande av skyddet for immateriella rattigheter (2005/295/EG), EUT L 94, 13.4.2005, s. 37.
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eller liknande aktiviteter, &r de inte skyldiga att gora det. Av de utvarderingar som hittills'*

har utforts forefaller det som om ingen av medlemsstaterna har beslutat att utvidga direktivets
bestammelser till sddana handlingar.

Antagandet av direktivet om affarshemligheter’® 2016 gav ett fortydligande av de handlingar
som hittills omfattas av nationell lagstiftning om illojal konkurrens. | direktivet om
affarshemligheter anges att det inte bor paverka tillampningen av annan relevant lagstiftning
pa andra omraden, inbegripet immateriella rattigheter, och att det bor ses som lex specialis nar
dess tillampningsomrade éverlappar tillimpningsomradet for Ipred*®. Nar inforlivandet av
direktivet om affarshemligheter ar fullstandigt'’” kommer alla som drabbas av handlingar som
kan tolkas som olagligt forvarv, anvandning eller offentliggérande av affarshemligheter enligt
definitionen i direktivet darfor att i forsta hand kunna dra nytta av de atgarder, forfaranden
och sanktioner som anges i direktivet om affarshemligheter. Nar det géller alla handlingar av
illojal konkurrens som regleras pa nationell niva, och som inte omfattas av direktivet om
affarshemligheter, galler de allménna reglerna. Bestammelserna i Ipred kommer endast att
tillampas om den berérda medlemsstaten beslutar att utvidga tillampningen av dem pa
nationell niva i enlighet med skal 13 i Ipred.

For affarshemligheter géller direktivet om affarshemligheter som lex specialis avseende Ipred.

For alla handlingar som innebér illojal konkurrens som regleras enligt nationell lagstiftning,
och som inte avser intrang i en immateriell rattighet i den mening som avses i Ipred eller
omfattas av direktivet om affarshemligheter, ar bestdimmelserna i Ipred endast tillampliga om
en medlemsstat beslutar att for interna &ndamal utvidga dessa bestammelser till att omfatta de
aktuella handlingarna.

2. Forfaranden utanfor direktivets tillampningsomréade

| direktivet hanvisas i artikel 2.1 specifikt till intranget i immateriella rattigheter. | detta
sammanhang har man ifragasatt mojligheten att tillampa bestimmelserna om genomforande
av direktivet i forfaranden som syftar till att ogiltigforklara rattigheterna.

EU-domstolen klargjorde™® att dven om direktivet galler for forfaranden som syftar till att

sakerstélla att immateriella rattigheter skyddas, géller det inte ogiltighetsforfaranden dar en
person som inte ar innehavare av en immateriell réttighet bestrider det skydd som beviljats
innehavaren av motsvarande réttigheter.

Dessutom ansdg EU-domstolen®® att direktivet inte &r tillampligt pa forfaranden i vilka de

som ar skyldiga att betala den rimliga ersattningen véacker talan vid den nationella domstolen,
for ett beslut mot det organ som ar ansvarigt for att samla in erséttningen och férdela den till
upphovsréttsinnehavare, som forsvarar talan.

1041 synnerhet, rapport fran kommissionens “Tillimpning av Europaparlamentets och ridets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sdkerstillande av skyddet for immateriella rdttigheter”(KOM(2010)0779
slutlig); “Stodstudie for efterhandsutvirdering och konsekvensbedomning pd forhand av direktivet om
immateriella rdttigheter (Ipred)”, Technopolis Group i ett konsortium med EY och Schalast Rechtsanwalte,
2017, s. 69-70.

1% Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2016/943 av den 8 juni 2016 om skydd mot att icke réjd know-
how och foretagsinformation (foretagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och rojs (EUT L 157,
15.6.2016, s. 1).

106 Skl 39 i direktivet om féretagshemligheter.

197 Medlemsstaterna ska inforliva direktivet senast den 9 juni 2018.

108 EU-domstolens dom (tredje avdelningen) av den 15 november 2012, C-180/11, Bericap Zarédastechnikai Bt.
v Plastinnova 2000 Kft, EU:C:2012:717, punkt 79-81.

199 EU-domstolens dom (fjérde avdelningen) av den 10 april 2014, C-435/12, ACI Adam BV and Others v
Stichting de Thuiskopie and Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, EU:C:2014:254, punkt 63.
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De atgarder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i Ipred kan inte aberopas vid
forfaranden for ogiltigforklaring av immateriella réttigheter, eller i forfaranden som innebar
betalning av en rattvis ersattning till upphovsrattsinnehavare som vackts mot det organ som
ansvarar for att samla in och fordela sadan ersattning.

3. Ratt att ansoka om atgarder, forfaranden och sanktioner

| artikel 4 i direktivet anges att medlemsstaterna, under vissa forutsattningar, maste erkanna
foljande personer som berattigade att ansoka om atgarder, forfaranden och sanktioner som
anges i direktivet: i) innehavare av immateriella rattigheter, ii) alla andra personer som é&r
behoriga att anvanda dessa réttigheter, sérskilt licenstagare, iii) organ som forvaltar kollektiva
immateriella rattigheter, och iv) organ som tillvaratar branschintressen.

Licenstagare

| artikel 4 b i direktivet anges att personer som &r behotriga att anvadnda immateriella
rattigheter, i synnerhet licenstagare, har ratt att begéra de atgarder, forfaranden och sanktioner
som anges i direktivet i den utstrackning som tillats av och i enlighet med bestammelserna i
tillamplig lagstiftning. Det har emellertid ifrdgasatts om en licenstagare ocksa har ratt att soka
tillampning av dessa atgarder om licenstagaren, trots att denne erhallit en licens fran
rattighetshavare, inte har registrerat en sadan licens i ett lampligt register, om det ar relevant.

EU-domstolen har klargjort''® att licenstagaren, i enlighet med férordningarna i fraga om

licenser som utfdrdats for en registrerad gemenskapsformgivning ("RCD”) eller EU-
varumirket ("EUTM”), kan vicka talan om pastatt intrang i den RCD/EUTM som ér foremal
for licensen, &ven om licensen inte har upptagits i respektive gemenskapsregister eller register
éver EU-varumarken, och att en sadan licenstagare i synnerhet bor ha majlighet att anséka om
forelagganden.

Aven om dessa domar kan ses som indikationer pa att detsamma géller artikel 4 b i Ipred
beror detta pa de bestammelser i nationell lagstiftning i den berérda medlemsstaten till vilken
bestammelserna uttryckligen hanvisar for att avgéra den rattsliga statusen for personerna i
fraga enligt direktivet.

| réttspraxis avseende EU:s bestdmmelser om design- och varumdrkesskydd anser EU-
domstolen att licenstagarna har rattslig status att anséka om féreldgganden, &ven utan
foregaende registrering. For andra immateriella rattigheter enligt artikel 4 b i IPRED é&r dessa
fragor beroende av nationell lagstiftning.

Organ som forvaltar kollektiva immateriella rattigheter och organ som tillvaratar
branschintressen

| artikel 4 ¢ och d foreskrivs att de organ som forvaltar kollektiva immateriella rattigheter
respektive de organ som tillvaratar branschintressen, vilka regelbundet erkants rattigheten att
foretrada rattighetshavare, har ratt att ans6kan om det civilrattsliga sékerstallande som
foreskrivs i direktivet i den mdn detta tilldats i och dverensstimmer med bestimmelserna i
tillamplig lag™™**. | detta sammanhang varierar genomférandet av férmagan hos kollektiva
organ att vacka talan vasentligt mellan medlemsstaterna.

110 EU-domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 februari 2016, C-163/15, Youssef Hassan v Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71, punkt26; EU-domstolens dom (sjunde avdelningen) av den
22 juni 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG v Griine Welle Vertriebs GmbH, EU:C:2016:468,
punkt 25.

11 samma fras har forts in i artikel 4 b i Ipred.
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Aven om formuleringarna som anvands i dessa bestimmelser tyder pé& att medlemsstaterna
har rétt att besluta i detta avseende, foreskriver flera medlemsstater mojligheten att bevilja
sadana organ ratten att vacka talan pa sina medlemmars vagnar, om deras syfte ar att forsvara
sina medlemmars rattigheter och arendet anses intressant fér medlemmarna**2. Kommissionen
konstaterar att detta i allménhet tycks forbattra mojligheten att effektivt sakerstalla
immateriella rattigheter. Detta sarskilt eftersom sadana organ i vissa fall kan vara i béattre
position och béttre utrustade (nar det galler tillgang till information, sakkunskap, personal,
finansiell stallning osv.) &n rattighetshavarna sjalva for att pa ett faktiskt och effektivt satt
inleda rattsliga forfaranden mot intrang i immateriella rattigheter vid behov, sarskilt nar

rattighetshavarna ar sma och medelstora foretag***,

Flera medlemsstater har beslutat att utnyttja den mdéjlighet som faststalls i artikel 4 c och d i
Ipred att ge de organ som forvaltar kollektiva immateriella réttigheter och de organ som
tillvaratar branschintresse, vilka regelbundet erkénts rattigheten att foretrada rattighetshavare,
ratten att ansckan om de atgarder, forfaranden och sanktioner som féreskrivs i Ipred. Att gora
det forbattrar i allmédnhet det effektiva sékerstallandet av immateriella rattigheter och kan
darfor betraktas som basta praxis.

4. Presumtion om innehav av upphovsrétt och narstaende rattighet

| artikel 5 i direktivet anges en presumtion om innehav av upphovsratt som ej utesluter
motbevisning till férman for personen (upphovsmannen eller innehavaren av upphovsrittsliga
rattigheter), vars namn forekommer pa verket eller det skyddade alstret pa vanligt sétt. Denna
bestammelse syftar till att underlatta dessa personers mojlighet till sékerstéllande, med tanke
pa att bevis pa upphovsratt eller narstaende rattighet kan vara svara att tillhandahalla, sarskilt
nar flera verk &r inblandade.

Enligt kommissionens asikt har medlemsstaterna en visst ratt att bestamma vid tillampningen
av artikel 5, sarskilt nar det géller nd&rmare bestdmmelser om ndr och hur det nédvéandiga
motbeviset for denna presumtion tillhandahalls, eftersom denna bestammelse inte innehaller
nagra uttryckliga regler i detta hanseende. Det noteras emellertid att dessa detaljerade regler
och det satt pa vilket de tillampas inte kan vara sadana att de ifragasatter effektiviteten i
artikel 5.

Presumtionen om innehav av upphovsratt som ej utesluter motbevisning i artikel 5 i Ipred bor
tolkas och tillampas pa ett sadant satt att dess syfte att underlatta sakerstallandet av relevanta
immateriella réattigheter av upphovsman och innehavare av upphovsrattsliga rattigheter
skyddas.

5. Tillganglighet av vissa specifika atgarder

Bevisning

| artiklarna 6 och 7 i direktivet anges skyldigheter fér medlemsstaterna att se till att det finns
effektiva medel for att framstdlla och bevara bevis. Syftet med dessa bestdmmelser &r att
garantera att de uppgifter som behovs for att avgora huruvida ett intrang i immateriella
rattigheter har gt rum och om sa ar fallet, vilka konsekvenser det har, &ven om sdkanden inte
ar i besittning av denna information, gors tillganglig for sokanden och de behdriga rattsliga
myndigheterna. Dessa forfaranden bor emellertid ta hansyn till svarandens rattigheter och

112 Bestammelser av detta slag finns i Frankrike, Belgien, Portugal och Nederlanderna.

3 Enligt den allménna &terkoppling som mottagits frén de berérda parterna. Se aven “Stédstudie for
efterhandsutvdrdering och konsekvensbedémning pd férhand av direktivet om immateriella vittigheter”,
Technopolis Group i ett konsortium med EY och Schalast Rechtsanwalte, 2017, s. 88-89.
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tillhandahalla nédvandiga garantier, inklusive skydd av konfidentiell information och skydd
av personuppgifter och privatliv'*“.

Enligt artikel 7.1 far de behdriga rattsliga myndigheterna vid en motiverad ansokan besluta
om snabba och effektiva interimistiska atgarder for att bevara relevant bevisning pa det
pastadda intranget. Ratten att bevara bevisning ar uttryckligen tillamplig innan provningen av
sakfragan inleds, forutsatt att skyddet av konfidentiell information och frivilliga garantier och
sakerheter (sasom avses i artikel 7.2) for att undvika potentiellt missbruk foreskrivs i den
nationella lagstiftningen. Det innebar sarskilt att sokanden ocksda kan gdra en lamplig

forfragan genom férhandsavgoérande, inbegripet i vissa fall forfaranden ex-parte™>.

| vissa medlemsstater ar det fortfarande svart att ansoka om sadana interimistiska
bevarandedtgéarder innan provningen av sakfrigan faktiskt har inletts''®. Den uttryckliga
formuleringen i artikel 7.1 i direktivet anger emellertid att en begaran om sadana atgarder inte
bor avvisas av det enda skalet att prévningen av sakfragan annu inte har inletts.

Ratt till information

De synpunkter som uttrycktes i det offentliga samradet pekade pa osakerhet om huruvida
ratten till information i artikel 8 lpred kan utdvas innan ndgon prévningen av sakfragan
gallande ett intrng i immateriella rattigheter har utfardats*’. I artikel 8.1 anges att en ratt till
informationsbeslut kan utfardas i samband med ett forfarande om intrang i en immateriell
rattighet”. Emellertid anges inte, sasom ér fallet t.ex. i artikel 7.1 att ett sddant beslut kan
utfirdas “redan innan provningen av sakfragan inletts”. Inte heller anges det uttryckligen att
det kan utfardas innan provningen av sakfragan &ar avslutad. Som ett resultat &r det i vissa
medlemsstater svart att fa ratt till informationsbeslut fore det slutliga beslutet i prévningen av
sakfragan.

EU-domstolen forklarade nyligen'® att formuleringen i artikel 8.1 inte medfér att ratten till

information nodvandigtvis maste utévas i samma rattsliga forfaranden som forfarandet
gallande ett intrang i en immateriell rattighet. 1 synnerhet fann den att ratten till information
kan aberopas nar sokanden, efter det slutgiltiga avslutandet av forfarandet vid vilket man
konstaterat ett intrang i en immateriell ratt, i ett separat och efterféljande forfarande soker
tillhandahallande av information om varornas eller tjansternas ursprung och
distributionsnatverk i vilka intrang i den immateriella ratten sker, med avsikt att vacka talan
om skadestand.

Aven om tillvagagangssattet skiljer sig mellan medlemsstaterna, kan en viss basta praxis
identifieras. | Tyskland foreskrivs det till exempel™ i varumarkeslagen att man, i handelse av
ett uppenbart intrang i den aktuella immateriella rattigheten, kan besluta om skyldigheten att
tillhandahalla information genom ett preliminart forelaggande i enlighet med de relevanta
bestdimmelserna i den tyska civilprocesslagen.

Specifikationen i artikel 8 i Ipred, om att en rétt till informationsbeslut ar tillgdnglig i
samband med” forfaranden gillande ett intrdng 1 en immateriell réittighet, innebar att ett beslut
om tillhandahéllande av information inte nédvandigtvis behdver tas under samma rattsliga
forfaranden. Det kan ocksa beslutas separat i efterfoljande forfarande med tanke pa en

14 °5KkEl 20 i Ipred.

115 Se avsnittet om méjligheter och fordelar med en skyddsskrift, s. 15.

16 Arbetsdokument — Utvardering av direktiv 2004/48/EG, sid. 13.

17 samr&d om utvarderingen och moderniseringen av den rattsliga ramen for sakerstallande av skyddet for
immateriella réttigheter, s. 22.

118 EU-domstolens dom (nionde avdelningen) av den 18 januari 2017, C-427/15, NEW WAVE CZ, as. v
ALLTOYS, EU:C:2017:18, punkt 27.

19 pynkterna 2 och 7 i avsnitt 19 i den tyska varumarkeslagen.
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eventuell skadestandstalan. Beroende pa tillampliga bestammelser i nationell lagstiftning kan
det ocksa beslutas i ett tidigare skede, genom ett preliminart forelaggande.

Korrigeringsatgarder

| artikel 10 i direktivet anges att de behoriga rattsliga myndigheterna kan besluta om
aterkallelse fran handelskanaler av varor som har visat sig vara intrangsgorande i en
immateriell rattighet, nar sa ar lampligt, av det material och den utrustning som huvudsakligen
har anvants for att skapa eller tillverka varorna. Dessutom kan det beslutas om deras
slutgiltiga borttagning fran handelskanalerna eller deras forstorelse. Sadana atgarder ska
genomforas pa bekostnad av intrangsgorare.

Artikel 10 i direktivet grundar sig pa artikel 46 i Trips-avtalet. | artikel 10.3 i Ipred, precis
som i den tredje meningen i artikel 46 i Trips-avtalet, foreskrivs det att det vid provningen av
en begaran om korrigeringsatgarder ar nodvandigt att beakta behovet av proportionalitet
mellan intrangets allvar, de sanktioner som forelagts och tredje parts intressen. Enligt
efterféljande mening i artikel 46 vad galler varumérkesforfalskade varor ar det dessutom inte
tillrackligt att bara avlagsna det varumarke som olagligt har fasts pa varor, annat &an i
undantagsfall, for att tillata att varorna slapps ut i handelskanalerna. Det framgar av EU-
domstolens allmanna rattspraxis i detta avseende'® att artikel 10 i direktivet s& langt det &r
mojligt ska tolkas och tillampas mot bakgrund av denna bestdammelse i Trips-avtalet.

Det ar ocksa vart att notera att man i artikel 10, i motsats till bestammelserna om skadestand
(artikel 13), inte uttryckligen kraver att en intrangsgdrare har begatt ett immaterialrattsintrang
utan att veta det, eller utan att denne rimligen borde ha vetat det, for att de aktuella atgarderna
ska alaggas.

Artikel 10 i direktivet ska sa langt det ar mojligt tolkas och tillampas mot bakgrund av artikel
46 i Trips-avtalet. | enlighet med den sistndmnda bestdmmelsen &r det emellertid inte
tillrackligt att bara avlagsna det varumarke som olagligt har fasts pa varumarkesforfalskade
varor, annat an i undantagsfall for att tillata att varorna slapps ut i handelskanalerna.

6. Gransoverskridande dimension

Avsikten med Ipred ar emellertid inte att skapa harmoniserade regler om réttsligt samarbete,
domstols behorighet eller erkannande och verkstéllighet av domar pa privatrattens omrade,
och inte heller att reglera fragor om tillamplig lag. Det finns andra EU-réttsliga instrument
som reglerar sadana fragor, och som i princip ar tilliampliga dven pa immaterialrattens omrade

och vid immaterialrattsliga tvister **.

Nar det galler dessa andra EU-réttsliga instrument pa privatrattens omrade ska domstolarnas
behdrighet i medlemsstaterna bestammas i enlighet med Bryssel I-férordningen'??. Den
forordningen reglerar erkénnande och verkstallighet av sadana domstolars beslut i hela EU.
Regler om tillamplig lag avseende utomobligatoriska forpliktelser, som ofta ar foremal for

120 ge t.ex. domstolens dom av den 16 juni 1998, C-53/96, Hermés International v FHT Marketing Choice BV,
EU:C:1998:292, punkt 28; C-275/06, Promusicae, punkt 60.

121 Skl 11 i Ipred.

122 Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols
behdrighet och om erkannande och verkstallighet av domar pa privatrattens omrade (omarbetning) (EUT L 351,
20.12.2012, s. 1).
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sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter, tillnandahalls genom Rom II-
forordningen'?,

Behoriga domstolar, i synnerhet for forelagganden

Manga immaterialrattsliga tvister har en transnationell dimension. Darfor kan rattstvister om
immateriella rattigheter, séarskilt de som begas i en online-milj6, dga rum samtidigt i flera
medlemsstater. Det kan vara utmanande for réttighetshavare, sarskilt nar det géller att
faststalla den behoriga nationella domstolen och omfattningen av de begérda féreldggandena.

Det ar anmarkningsvart att Bryssel I-férordningen innehaller flera fortydliganden om
domstolarnas behorighet att utfarda interimistiska atgarder i granséverskridande fall. | skal 25
i forordningen ingar uttryckligen en hanvisning till Ipred, vilket fortydligar att begreppet
“Interimistiska atgarder, inbegripet sdkerhetsatgirder” i den mening som avses i bland annat
artikel 35 i férordningen'** innefattar exempelvis skyddsatgarder som syftar till att erhlla
information eller bevara bevisning som avses i artiklarna 6 och 7 i Ipred.

Enligt Bryssel I-férordningen ska rattighetshavare som regel vacka talan mot en pastadd
intrangsgorare av immateriella rattigheter vid domstolen i den medlemsstat déar den pastadda
intrangsgoraren har hemvist (artikel 4). Om talan avser skadestand utanfor avtalsférhallanden
kan de ocksa gora vid domstolen i den ort dar skadan intraffade eller kan intraffa (artikel 7.2).

Dessutom foreskrivs i Bryssel I-forordningen en majlighet att vacka talan mot en pastadd
intrangsgorare, som ar en av flera svarande i domstolen i den medlemsstat dar nagon av dem
har hemvist, forutsatt att det finns ett tillrackligt nara samband mellan karomalen for att en
gemensam handlaggning och dom ska vara pakallad for att undvika att oférenliga domar
meddelas som en foljd av att karomalen provas i olika rattegangar (artikel 8.1). EU-domstolen
har forklarat'®® att av denna bestimmelse, i samband med ett fall som rér intrdng i
upphovsrétt, ska tolkas sa att den enda omstandigheten att karomal har vackts mot flera
svarande med stod av nationella bestammelser som skiljer sig at mellan medlemsstaterna inte
utgér hinder for tillampningen av denna bestdimmelse.

Erkédnnande och verkstallighet av domar

I enlighet med Bryssel I-forordningen (artikel 39) kan varje beslut av en domstol i en
medlemsstat som &r verkstdllbart i den medlemsstaten ocksa verkstillas i andra
medlemsstater, utan att nagon verkstallighetsforklaring kravs (dvs. inget krav pa
exekvaturforfarande).

EU-domstolen har hdavdat att begreppet “privatrittens omrade”, i den mening som avses i
artikel 1 i Bryssel I-forordningen, ska tolkas sa att denna férordning galler erkéannande och
verkstéllighet av ett beslut av en nationell domstol som forelagt boter for att sékerstalla

efterlevnad av en dom pa privatrattens omrade™?°.

Fragor om domstolars behdrighet, erkannande och verkstéllighet av domstolsavgéranden och
tillamplig lag som uppstar i samband med réattstvister rérande immateriella rattigheter ska

2 Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillamplig lag for
utomobligatoriska forpliktelser (EUT L 199, 31.7.2007, s. 40).

124 Artikel 35 i Bryssel I-forordningen har foljande lydelse: “Interimistiska atgirder, inbegripet
sakerhetsatgarder, som kan vidtas enligt lagen i en medlemsstat, far begaras hos domstolarna i den
medlemsstaten, &ven om en domstol i en annan medlemsstat &r behorig att prova malet i sak.”

125 Domstolens beslut (tredje avdelningen) den 7 mars 2013, mal C-145/10 REC., Eva-Maria Painer v Standard
VerlagsGmbH and Others, ECLI:EU:C:2013:138, s. 72-84.

126 C-406/09 Realchemie.

29


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135303&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=602974
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111401&pageIndex=0&doclang=SV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793636

avgoras i enlighet med de EU-rattsliga instrument som reglerar dessa fragor, i synnerhet
Bryssel I- och Rom II-férordningarna.

Sarskilt Bryssel-forordningen innehaller vissa fortydliganden om domstolarnas behdrighet nar
det géller tillampningen av interimistiska atgarder som grundar sig pa artiklarna 6 och 7 i
Ipred i gransoverskridande fall, samt sarskilda regler om mdjligheten att vacka talan mot en
person som &r en av flera svarande.

VI. NASTASTEG

Kommissionen kommer fortsatta ett ndra samarbete med alla EU-medlemsstater, behdriga
rattsliga myndigheter och andra parter som dr inblandade i sakerstallandet av immateriella
rattigheter i forfaranden infor dessa myndigheter. Detta for att sakerstéalla att EU:s rattsliga
ram, och i synnerhet Ipred, forblir andamalsenligt, samt for att bygga pa den véagledning som
beskrivs i detta dokument.

Sasom det anges i meddelandet “Ett balanserat system for sciikerstillande av skyddet for
immateriella  rittigheter som svarar mot dagens samhdllsutmaningar”, Kommer
kommissionen, utéver den végledning och bdsta praxis som anges ovan, i synnerhet att

- arbeta med medlemsstaternas nationella experter och domare om ytterligare inriktade
riktlinjer for att tillhandahalla mer detaljerad och praktisk vagledning om specifika fragor som
ror Ipred, mot bakgrund av erfarenheter fran basta praxis,

- framldgga ovannamnda riktlinjer och basta praxis online, bland annat via portalen Ditt
Europa.
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