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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 27 kwietnia 2023 r.*

Odeslanie prejudycjalne — Wtlasnos¢ intelektualna — Dyrektywa 2004/48/WE — Srodki,
procedury i $Srodki naprawcze niezbedne do realizacji praw wlasnosci intelektualnej — Prawo do
informacji — Legitymacja procesowa — Konieczno$¢ uprzedniego ustalenia istnienia prawa
wlasnosci intelektualnej

W sprawie C-628/21

majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez Sad Okregowy w Warszawie (Polska) postanowieniem z dnia
21 lipca 2021 r., ktére wplyneto do Trybunalu w dniu 11 pazdziernika 2021 r., w postepowaniu:
TB

przy udziale:

Castorama Polska sp. z o.0.,

»Knor” sp. z o.0.,

TRYBUNAL (piata izba),

w sktadzie: E. Regan, prezes izby, D. Gratsias, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), 1. Jarukaitis i Z. Csehi,
sedziowie,

rzecznik generalny: A. Rantos,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postgpowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— w imieniu Castoramy Polska sp. z 0.0. — M. Markiewicz, M. Mioduszewski i Z. Ochonska,
radcowie prawni,

— w imieniu rzadu polskiego — B. Majczyna, w charakterze pelnomocnika,

— w imieniu rzadu austriackiego — A. Posch i G. Kunnert, w charakterze pelnomocnikéw,

* Jezyk postepowania: polski.

PL
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— w imieniu Komisji Europejskiej — S.L. Kaléda i U. Malecka, w charakterze pelnomocnikéw,

po zapoznaniu sie¢ z opinia rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2022 r.,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 8 ust. 1 dyrektywy
2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).

Whniosek ten zostal zlozony w ramach wszczetego przez TB postgpowania majacego na celu
nakazanie Castoramie Polska sp. z o0.0., z siedzibg w Warszawie (Polska), oraz ,,Knorowi” sp.
z 0.0., z siedziba w Gliwicach (Polska), udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji
towarow lub ustug, ktére maja naruszaé prawo wlasnosci intelektualnej przystugujace — wedlug jej
twierdzen — TB.

Ramy prawne

Prawo Unii

Dyrektywa 2004/48
Zgodnie z motywami 10, 13, 17 i 19 dyrektywy 2004/48:

»(10) Celem niniejszej dyrektywy jest zblizenie systemdéw prawnych w celu zapewnienia
wysokiego, réwnowaznego i jednakowego poziomu bezpieczenstwa [ochrony wlasnosci
intelektualnej] na rynku wewnetrznym.

(13) Niezbedne jest mozliwie jak najszersze zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszej
dyrektywy, tak aby obejmowata wszystkie prawa wlasnosci intelektualnej objete przepisami
wspolnotowymi w tej dziedzinie i/lub prawem wewnetrznym danego panstwa
czlonkowskiego. Wymaganie to nie wplywa jednak na mozliwo$¢ zyczacej sobie tego
czesci panstw czlonkowskich rozszerzania do celow wewnetrznych przepiséw niniejszej
dyrektywy, wlaczajac dziatania o charakterze nieuczciwej konkurencji, w tym produkcje
kopii nielegalnych i dziatania podobne.

(17) Przewidziane w niniejszej dyrektywie $rodki, procedury i $rodki naprawcze w kazdym
przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty sposéb uwzglednialy specyfike
sprawy, wlaczajac szczegélne cechy kazdego prawa wlasnosci intelektualnej,
i w stosownym przypadku umyslny lub nieumyslny charakter naruszenia.
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[...]

(19) Poniewaz prawo autorskie wynika ze stworzenia utworu i nie wymaga formalnego wpisu do
rejestru, wlasciwe jest przyjecie zasady ustanowionej w art. 15 [KJonwencji bernenskiej
[0 ochronie dziel literackich i artystycznych, podpisanej w Bernie w dniu 9 wrze$nia
1886 r. (Akt paryski z dnia 24 lipca 1971 r.), w brzmieniu uwzgledniajagcym zmiany z dnia
28 wrzesnia 1979 r.] ustanawiajacej domniemanie, wedlug ktérego za autora utworu
literackiego lub artystycznego uwazana jest osoba, ktérej nazwisko znajduje sie na tym
utworze. Podobne domniemanie nalezy stosowa¢ w odniesieniu do wtlascicieli praw
pokrewnych, poniewaz czesto wlasnie wlasciciel prawa pokrewnego, na przyklad producent
fonogramu, poszukuje ochrony praw i angazuje si¢ w zwalczanie aktow piractwa”.

Artykut 1 tej dyrektywy, zatytutowany ,,Przedmiot”, stanowi:

»Niniejsza dyrektywa dotyczy srodkéw, procedur i srodkéw naprawczych, niezbednych do realizacji
praw wlasnosci intelektualnej. Do celéw niniejszej dyrektywy, okreslenie »prawa wlasnosci
intelektualnej« obejmuje prawa wlasnosci przemystowe;j”.

Ujety w rozdziale II wspomnianej dyrektywy, zatytulowanym ,Srodki, procedury i $rodki
naprawcze’, jej art. 3, opatrzony nagltéwkiem ,,Obowiazki ogélne”, stanowi w ust. 1 i 2:

»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja objete niniejsza dyrektywa $rodki, procedury i $rodki
naprawcze niezbedne do stosowania praw wlasnosci intelektualnej. Powyzsze srodki, procedury
i $rodki naprawcze sga sprawiedliwe i stuszne oraz nie sa nadmiernie skomplikowane czy
kosztowne, ani tez nie pociagaja za soba nierozsadnych ograniczenn czasowych czy
nieuzasadnionych opdznien.

2. Powyzsze $rodki, procedury i $rodki naprawcze sa rowniez skuteczne, proporcjonalne
i odstraszajagce i stosowane w taki sposdéb, aby zapobiec tworzeniu ograniczen handlu
prowadzonego zgodnie z prawem i zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem”.

Artykut 4 tej dyrektywy, zatytulowany ,Osoby uprawnione do wystepowania o zastosowanie
srodkéw, procedur i sSrodkéw naprawczych”, przewiduje:

»Za osoby uprawnione do wystepowania o zastosowanie $rodkéw, procedur i Srodkéw
naprawczych okre§lonych w niniejszym rozdziale panstwa czlonkowskie uznaja:

a) wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej, zgodnie z przepisami odpowiedniego prawa;

b) wszystkie inne osoby uprawnione do stosowania tych praw, zwlaszcza licencjobiorcéw,
w zakresie dozwolonym przez przepisy odpowiedniego prawa i zgodnie z nimi;

c) organizacje zbiorowego zarzadzania prawami wlasnosci intelektualnej i ktére sa uznane za
uprawnione do reprezentowania wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej, w zakresie
dozwolonym przez przepisy odpowiedniego prawa i zgodnie z nimi;

d) profesjonalne organizacje zrzeszajace pelnomocnikéw, uznane za posiadajace prawo do

reprezentowania wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez
przepisy odpowiedniego prawa i zgodnie z nimi”.
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Artykut 6 dyrektywy 2004/48, zatytulowany ,,Dowody”, stanowi w ust. 1:

sPanstwa czlonkowskie zapewniaja, Ze, na wniosek strony, ktéra przedstawila nalezyte
[racjonalnie] dostepne dowody wystarczajace do poparcia jej roszczen oraz, potwierdzajace te
roszczenia, wyszczeg6lnione [wyszczegélnila potwierdzajace te roszczenia] dowody znajdujace
sie pod kontrola strony przeciwnej, wlasciwe organy sadowe moga nakaza¢ przedstawienie takich
dowoddw przez strone przeciwng, pod warunkiem zapewnienia ochrony informacji poufnych. Do
celéw niniejszego ustepu panstwa czlonkowskie moga postanowié, ze nalezytym dowodem dla
wlasciwych organéw sadowych moze by¢ rozsadnej wielko$ci probka znacznej liczby
egzemplarzy utworu lub jakiegokolwiek innego przedmiotu ochrony”.

Artykut 7 tej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki ochrony dowodéw”, stanowi w ust. 1:

»Panstwa czlonkowskie zapewniaja Ze, nawet przed wszczeciem postepowania nad meritum
sprawy, wlasciwe organy sadowe moga na wniosek strony, ktéra przedstawila nalezyte
[racjonalnie] dostepne dowody uzasadniajace jej roszczenie z tytulu naruszenia jej prawa
wlasnosci intelektualnej lub zagrozenia naruszeniem tego prawa, nakaza¢ szybkie i skuteczne
srodki tymczasowe zapewniajace zachowanie dowoddéw dotyczacych zarzucanego naruszenia,
pod warunkiem ochrony informacji poufnych. Srodki takie moga obejmowaé szczegétowy opis
z pobieraniem prébek lub bez, zajecie fizyczne naruszajacych prawo towaréw, a takze, we
wlasciwych przypadkach, materiatéw i narzedzi uzytych do produkcji i/lub dystrybucji tych
towaréw oraz zwigzanych z nimi dokumentéw. Jesli istnieje taka potrzeba, $rodki te mozna
podja¢ bez wystuchania drugiej strony, zwtaszcza gdy jakiekolwiek op6znienie moze spowodowac
szkode nie do naprawienia dla wlasciciela praw lub istnieje dajace si¢ udowodni¢ ryzyko
zniszczenia dowodow.

Gdy s$rodki zapewniajace zachowanie dowodéw sa zastosowane bez wystuchania drugiej strony,
dotkniete tym strony sa powiadamiane najpdzniej niezwlocznie po zastosowaniu §rodkéow. Na
zadanie stron, ktérych dotyczy wydana decyzja, w odpowiednim czasie po powiadomieniu
o srodkach odbywa sie kontrola sadowa, wlacznie z prawem do wystuchania, i w toku ktore;j
podejmowana jest decyzja o zmianie, odwolaniu lub potwierdzeniu srodkéw”.

Artykut 8 wspomnianej dyrektywy, zatytulowany ,,Prawo do informacji”, stanowi w ust. 1:
»Panstwa czlonkowskie zapewniaja, Ze, w kontekscie postgpowania sadowego dotyczacego
naruszenia prawa wlasno$ci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne
zadanie powoda, wlasciwe organy sadowe moga nakazaé przedstawienie informacji
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo wlasnosci
intelektualnej przez naruszajacego i/lub jakakolwiek inng osobe, u ktérej:

a) stwierdzono posiadanie na skale handlowa towaréw naruszajacych prawo;

b) stwierdzono wykonywanie [korzystanie] na skale handlowa [z] uslug naruszajacych prawo;

c) stwierdzono dostarczanie na skale handlowa ustug stosowanych w dzialaniach naruszajacych
prawo;

lub ktéra
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d) zostala przez osobe okreslona w lit. a), b) lub c) wskazana jako zaangazowana w produkcje,
wytwarzanie lub dystrybucje towaréw albo dostarczanie ustug”.

Artykut 9 tej dyrektywy, zatytulowany ,Srodki tymczasowe i zabezpieczajace”, stanowi w ust. 1-3:
»1. Panstwa czlonkowskie zapewniaja, ze organy sadowe moga, na zadanie wnioskodawcy:

a) wystawi¢ przeciwko domniemanemu naruszajacemu tymczasowy nakaz sadowy, ktéry ma
zapobiec mozliwym dalszym naruszeniom prawa wtlasnosci intelektualnej, lub w razie
kontynuowania domniemanych naruszen tego prawa, tymczasowo tego zakaza¢ i w miare
potrzeb poddac¢ powtarzajacej sie karze pienieznej, jesli prawo krajowe takowa przewiduje, lub
w przypadku ich kontynuowania nakaza¢ zlozenie zabezpieczenia zapewniajacego pokrycie
strat poniesionych przez wilasciciela praw; na takich samych zasadach mozna réwniez
wystawi¢ tymczasowy nakaz sadowy przeciwko posrednikowi, ktérego uslugi sa
wykorzystywane przez osobe trzecia do naruszania prawa wilasnosci intelektualnej; nakazy
sadowe przeciwko posrednikom, ktérych ustugi sa wykorzystywane przez osobe trzecia do
naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych przewidzianych [sa objete] dyrektywa
2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji
niektérych aspektow praw autorskich i pokrewnych w spoleczenstwie informacyjnym
(Dz.U. 2001, L 167, s. 10)];

b) zarzadzi¢ zajecie lub przekazanie towaréw podejrzewanych o naruszanie prawa wlasnosci
intelektualnej, tak aby zapobiec ich wprowadzeniu do obrotu lub przeptywu w kanatach
handlowych.

2. W razie naruszenia popelnionego w celach handlowych panstwa cztonkowskie zapewniaja, ze
jesli poszkodowana strona przedstawia okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢ odzyskaniu strat,
organy sadowe moga zarzadzi¢ zapobiegawcze zajecie nieruchomego i ruchomego mienia
domniemanego sprawcy naruszenia, z blokada jego rachunkéw bankowych i pozostatych aktywéw
wlacznie. W tym celu wlasciwe wladze moga zarzadzi¢ przedlozenie dokumentéw bankowych,
finansowych lub handlowych lub stosowny dostep do odpowiednich informacji”.

3. W odniesieniu do srodkéw okreslonych w ust. 1 i 2, organy sadowe maja prawo zadania od
wnioskodawcy dostarczenia wszelkich nalezytych [racjonalnie] dostepnych dowodéw, ktére
upewnilyby je w wystarczajacym stopniu, ze wnioskodawca jest posiadaczem praw i to prawo
wnioskodawcy jest naruszane lub takie naruszenie wkrétce nastapi”.

Prawo polskie

Artykut 479% ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeksu postepowania cywilnego (Dz.U. 1964,
Nr 43, poz. 296), w brzmieniu majacym zastosowanie do sporu rozpatrywanego w postepowaniu
gtéownym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575) (zwanego dalej ,kodeksem postepowania cywilnego”),
przewidujew § 11 2:

»S 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o ochrone praw autorskich i pokrewnych,

o ochrone praw wlasnosci przemystowej oraz o ochrone innych praw na dobrach niematerialnych
(sprawy wlasnosci intelektualne;j).

ECLI:EU:C:2023:342 5
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§ 2. Sprawami wlasnosci intelektualnej w rozumieniu niniejszego dziatu sa takze sprawy o:

1) zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;

[...]"

Artykut 479" kodeksu postepowania cywilnego ma nastepujace brzmienie:

»Przepisy dotyczace obowigzanego stosuje si¢ do osoby, w tym réwniez pozwanego, ktéra posiada
informacje, o ktérych mowa w art. 479", lub dostep do nich”.

Zgodnie z art. 4793 § 1 i 2 kodeksu postepowania cywilnego:

»S 1. Na wniosek uprawnionego, jezeli wykaze on w sposéb wiarygodny okolicznos$ci wskazujace
na naruszenie, sad moze przed wszczeciem postepowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku
az do zamkniecia rozprawy w pierwszej instancji wezwac¢ naruszajacego do udzielenia informacji
o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug, jezeli jest to niezbedne dla dochodzenia
roszczenia.

§ 2. Jezeli sad wezwal do udzielenia informacji przed wszczeciem postepowania w sprawie
o naruszenie, postepowanie to powinno by¢ wszczete nie p6zniej niz w terminie miesiaca od dnia

wykonania postanowienia o udzieleniu informacji”.

Artykut 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994,
Nr 24, poz. 83), w brzmieniu majacym zastosowanie do sporu rozpatrywanego w postepowaniu
gtéwnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1062), stanowi:

»1. Przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dzialalnosci twérczej o indywidualnym
charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu
wyrazenia (utwor).

2. W szczegdlnosci przedmiotem prawa autorskiego sa utwory:

[...]

2) plastyczne;

2. Ochrona objety moze by¢ wylacznie sposéb wyrazenia; nie sa objete ochrona odkrycia, idee,
procedury, metody i zasady dzialania oraz koncepcje matematyczne.

[...]

4. Ochrona przystuguje tworcy niezaleznie od spelnienia jakichkolwiek formalnosci”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

TB jest osoba fizyczna, ktéra w swoich sklepach internetowych sprzedaje artykuly dekoracyjne.
W ramach prowadzonej dzialalnos$ci sprzedaje ona maszynowo produkowane przez siebie
reprodukcje obrazéw A, B i C. Kazdy z tych obrazéw zawiera nieskomplikowang grafike
skladajaca sie z kilku koloréw i figur geometrycznych oraz kroétkie zdania. W tym wzgledzie
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obrazy A, B i C zawieraja odpowiednio nastepujace zdania: ,Mdj dom moje zasady”, ,Nie ma ludzi
idealnych a jednak jestem” i , W naszym domu rano stycha¢ tupot malych stépek. Zawsze pachnie
pysznym ciastem. Mamy duzo obowiazkéw, mnéstwo zabawy i milosci”. TB podnosi, ze jest
tworca tych obrazéw, ktére w jej ocenie sg ,utworami” w rozumieniu prawa autorskiego.

Reprodukcje wspomnianych obrazéw (zwane dalej ,reprodukcjami rozpatrywanymi
w postepowaniu gléwnym”) sa wprowadzane do sprzedazy przez Castorame Polska i Knora.
Wierne kopie obrazéw A i B s sprzedawane w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych
Castoramy Polska i sa dostarczane przez Knora. Castorama Polska sprzedaje réwniez dostarczane
przez Knora obrazy zawierajace tekst identyczny z tekstem widniejacym na obrazie C, ale
wykazujace wzgledem tego obrazu pewne odmiennosci grafiki i kroju czcionek. Ani reprodukcje
rozpatrywane w postepowaniu gléwnym, ani same obrazy, ktére sa przedmiotem tych
reprodukgcji, nie wskazuja autora ani pochodzenia danego produktu. Ponadto TB nie wyrazita
zgody na sporzadzenie tych reprodukcji ani na ich sprzedaz przez Castorame Polska i Knora.

W dniu 13 pazdziernika 2020 r. TB zwrdcila si¢ z wezwaniem przedsadowym do Castoramy
Polska o zaniechanie naruszen autorskich praw majatkowych i osobistych do stworzonych przez
siebie ,,utworéw”.

W dniu 15 grudnia 2020 r. na podstawie art. 479" kodeksu postepowania cywilnego TB wystapila
do sadu odsytajacego z wnioskiem o nakazanie Castoramie Polska i Knorowi udzielenia informacji
dotyczacych reprodukcji rozpatrywanych w postgpowaniu gléwnym w szczegélnosci
w odniesieniu do sieci dystrybucji i ilosci otrzymanych oraz zamoéwionych towardéw, a takze
kompletnej listy dostawcow, daty wprowadzenia towaréw do sprzedazy w sklepach stacjonarnych
i w sklepie internetowym Castoramy Polska oraz ilo$ci i kwoty uzyskanej ze sprzedazy
wspomnianych towardow, z rozbiciem na sprzedaz stacjonarng oraz przez Internet.

TB wskazala, ze przystuguja jej autorskie praw majatkowe oraz osobiste do obrazéw bedacych
przedmiotem reprodukcji rozpatrywanych w postepowaniu gléwnym oraz ze udzielenie
wspomnianych informacji jest niezbedne dla dochodzenia roszczen z tytulu naruszenia praw
autorskich i ewentualnie roszczen odszkodowawczych zwiazanych z nieuczciwa konkurencja.

Castorama Polska wnosi do sadu odsylajacego o oddalenie tego wniosku o udzielenie informaciji i,
ewentualnie, o wydanie orzeczenia sadowego o jak najwezszym zakresie, podnoszac, ze zakres ten
powinien by¢ ograniczony jedynie do ,utworéw” w rozumieniu prawa autorskiego, i kwestionujac
status obrazéw bedacych przedmiotem reprodukcji rozpatrywanych w postepowaniu gtéwnym
jako ,utworéw” w rozumieniu tego prawa. Zwraca si¢ ona réwniez o ochrone tajemnicy
przedsiebiorstwa i podnosi, ze TB nie wykazala, aby przystugiwaly jej autorskie prawa majatkowe
do tych reprodukcji. W ocenie Castoramy Polska wytwory intelektu, ktérych dotyczy wniosek TB,
nie s3 oryginalne, przy czym TB nie wykazala spetnienia przestanki ich nowosci. Uwzglednienie
tego wniosku oznaczaloby zatem udzielenie ochrony prawnoautorskiej ,pomystom” i ,ideom”,
gdyz obrazy bedace przedmiotem wspomnianych reprodukcji wpisuja si¢ w aktualny trend mody
na ,tak zwane uproszczone grafiki motywacyjne” ze ,zdaniami bfahymi”. Castorama Polska uwaza
ponadto, ze wszystkie elementy graficzne tych obrazéw sa blahe i powtarzalne oraz ze nie
wykazuja w zaden sposéb jakiejkolwiek oryginalno$ci w zakresie kompozycji, koloréw i uzytych
czcionek wzgledem innych grafik dostepnych na rynku.

ECLI:EU:C:2023:342 7
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Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, ze przedlozone przez TB
dowody skladaja sie jedynie, po pierwsze, z wydrukéw z jej witryny internetowej
przedstawiajacych oferte jej sklepow internetowych oraz z faktur wystawianych od 2014 r., a po
drugie, z wydrukéw z witryn internetowych Castoramy Polska i faktur dotyczacych sprzedazy
obrazéw w sklepie internetowym tej spéiki.

W celu rozpatrzenia wniosku TB w ramach sporu w postepowaniu gléwnym sad odsytajacy
zastanawia sie nad wykladnia, jaka nalezy nada¢ art. 8 wust. 1 dyrektywy 2004/48,
a w szczeg6lnosci nad kwestig, czy w ramach wszczetego na podstawie tego przepisu
postepowania w sprawie zadania udzielenia informacji przyslugiwanie zainteresowanemu praw
wlasnosci intelektualnej powolanych na poparcie tego zadania powinno zostaé stwierdzone, czy
tez jedynie ,uprawdopodobnione”.

W tych okolicznosciach Sad Okregowy w Warszawie (Polska) postanowil zawiesi¢ postepowanie
i zwrécic¢ sie do Trybunatu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1) [Clzy art. 8 ust. 1 w zwiazku z art. 4 ust. 1 dyrektywy [2004/48] powinien by¢ rozumiany w ten
sposodb, ze dotyczy on $rodka ochrony praw wlasnosci intelektualnej, przystugujacego jedynie
wtedy, gdy zostanie stwierdzone w tym lub innym postepowaniu przyslugiwanie prawa
wlasnosci intelektualnej uprawnionemu?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na [pytanie pierwsze]:

2) [Clzy art. 8 ust. 1 dyrektywy w zwiazku z art. 4 ust. 1 dyrektywy [2004/48] powinien by¢
rozumiany w ten sposob, ze wystarczajace jest uprawdopodobnienie, Ze $rodek ten dotyczy
istniejacego prawa wlasnosci intelektualnej[,] a nie udowodnienie tej okolicznosci,
w szczegblnosci w sytuacji, w ktoérej zadanie udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach
dystrybucji towaréw lub ustug poprzedza dochodzenie roszczen odszkodowawczych z tytutu
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej?”.

W przedmiocie dopuszczalnosci wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Rzad austriacki kwestionuje dopuszczalno$¢ wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym na tej podstawie, ze wykladnia art. 8 dyrektywy 2004/48 nie jest niezbedna do
rozstrzygniecia sporu w postepowaniu gtéwnym.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunatu procedura przewidziana w art. 267 TFUE jest instrumentem
wspolpracy pomiedzy Trybunatem i sadami krajowymi, dzieki ktéremu Trybunal dostarcza
sagdom krajowym elementéw wykladni prawa Unii, ktére sa im niezbedne dla rozstrzygniecia
przedstawionych im sporéw (wyroki: z dnia 20 czerwca 2013 r., Impacto Azul, C-186/12,
EU:C:2013:412, pkt 26 i przytoczone tam orzecznictwo; a takze z dnia 1 sierpnia 2022 r.,
Vyriausioji tarnybinés etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, pkt 47 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W tym wzgledzie nalezy przypomnie¢, ze w ramach tej procedury wyltacznie do sadu krajowego,
przed ktérym zawist spor i na ktérym spoczywa odpowiedzialno$¢ za przyszly wyrok, nalezy —
przy uwzglednieniu okolicznosci konkretnej sprawy — zaréwno ocena tego, czy do wydania
wyroku jest mu niezbedne uzyskanie orzeczenia prejudycjalnego, jak i ocena istotnosci pytan,
ktore zadaje on Trybunalowi. W konsekwencji, jezeli zadane pytania dotycza wykladni prawa
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Unii, Trybunat jest co do zasady zobowigzany do wydania orzeczenia. Wynika stad, ze pytania
dotyczace prawa Unii korzystaja z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy. Odrzucenie
przez Trybunal wniosku sadu krajowego jest zatem mozliwe tylko wtedy, gdy jest oczywiste, ze
wykladnia prawa Unii, o ktéra wnioskowano, nie ma zadnego zwigzku ze stanem faktycznym lub
przedmiotem sporu w postepowaniu gtéwnym, gdy problem jest natury hipotetycznej badz gdy
Trybunat nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego niezbednymi
do udzielenia uzytecznej odpowiedzi na postawione mu pytania (wyrok z dnia 3 czerwca 2021 r.,
BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo).

Z utrwalonego orzecznictwa wynika réwniez, ze konieczno$¢ dokonania uzytecznej dla sadu
krajowego wyktadni prawa Unii wymaga, aby sad ten okreslit okolicznosci faktyczne i prawne, na
tle ktérych wylonily sie przedstawione przezen pytania, albo co najmniej wskazal stan faktyczny
stanowigcy podstawe tych pytan. Ponadto postanowienie odsylajace musi wskazywa¢ dokladne
powody, dla ktérych sad odsylajacy ma watpliwosci co do wykltadni prawa Unii i dla ktérych
uznal za konieczne przedstawienie pytan prejudycjalnych Trybunatowi (wyrok z dnia 1 sierpnia
2022 r., Roma Multiservizi i Rekeep, C-332/20, EU:C:2022:610, pkt 43 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W niniejszym przypadku sad odsylajacy przedstawia w sposéb wystarczajaco jasny kontekst
prawny i faktyczny oraz powody, dla ktérych powzial watpliwosci w kwestii wykladni niektérych
przepiséw, ktéra uwaza za niezbedna do wydania orzeczenia. W szczegdlnosci nie jest oczywiste,
ze wykladnia, o ktéra sie zwrdcono, jest pozbawiona zwigzku ze sporem w postepowaniu gtéwnym
lub ze podniesiony problem ma charakter hipotetyczny.

Wynika stad, ze wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez swoje pytania prejudycjalne, ktére nalezy rozpatrzy¢ lacznie, sad odsylajacy zmierza
w istocie do ustalenia, czy art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowac w ten sposéb, ze
w kontekscie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej
wnioskodawca powinien wykaza¢ dla celéw zadania udzielenia informacji na podstawie tego
art. 8, ze przystuguje mu dane prawo wlasnosci intelektualnej, czy tez wystarczy, ze
uprawdopodobni on, iz przystuguje mu to prawo wlasnosci intelektualnej, w szczegélnosci
w sytuacji, gdy zadanie udzielenia informacji poprzedza dochodzenie roszczen
odszkodowawczych z tytutu naruszenia wspomnianego prawa wlasnosci intelektualne;j.

Poprzez wspomniana dyrektywe prawodawca Unii postanowil zapewni¢ wysoki poziom ochrony
wlasnosci intelektualnej na rynku wewnetrznym (wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r., IT
Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, pkt 38) i dokona¢ minimalnej harmonizacji
w odniesieniu do egzekwowania praw wtasnosci intelektualnej w ogdlnosci (wyrok z dnia 9 lipca
2020 r., Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, pkt 36).

Nalezy przypomnie¢, ze zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) wspomnianej dyrektywy panstwa
czlonkowskie zapewniaja, ze w konteksicie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia
prawa wlasnosci intelektualnej oraz w odpowiedzi na uzasadnione i proporcjonalne zadanie
powoda wlasciwe organy sadowe moga nakazal przedstawienie informacji o pochodzeniu

ECLI:EU:C:2023:342 9
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i sieciach dystrybucji towaréw lub ustug naruszajacych prawo wlasnosci intelektualnej przez
naruszajacego lub jakakolwiek inng osobe, u ktdrej stwierdzono posiadanie na skale handlowa
towardw naruszajgcych prawo.

Zatem, co sie tyczy brzmienia tego przepisu, nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje on sam w sobie
obowiazku wykazania przez powoda, iz przystuguje mu dane prawo wlasnosci intelektualne;j.

Na mocy art. 4 dyrektywy 2004/48 osoby uprawnione do wystepowania o zastosowanie §rodkow,
procedur i srodkéw naprawczych przewidzianych w rozdziale II tej dyrektywy musza naleze¢ do
jednej z czterech kategorii oséb lub organizacji wymienionych w lit. a)-d) tego artykutu.
Kategorie te obejmuja, po pierwsze, wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej, zgodnie
z przepisami odpowiedniego prawa; po drugie, wszystkie inne osoby uprawnione do stosowania
tych praw, zwlaszcza licencjobiorcéw, w zakresie dozwolonym przez przepisy odpowiedniego
prawa i zgodnie z nimi; po trzecie, organizacje zbiorowego zarzadzania prawami wlasnosci
intelektualnej i ktore sa uznane za uprawnione do reprezentowania wlascicieli praw wiasnosci
intelektualnej, w zakresie dozwolonym przez przepisy odpowiedniego prawa i zgodnie z nimi;
a po czwarte, profesjonalne organizacje zrzeszajace pelnomocnikéw, uznane za posiadajace
prawo do reprezentowania wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej, w zakresie dozwolonym
przez przepisy odpowiedniego prawa i zgodnie z nimi.

Poniewaz art. 4 lit. a) tej dyrektywy odnosi sie¢ do ,wlascicieli praw wlasnosci intelektualnej”,
przepis ten mozna rozumie¢ w ten sposob, ze w ramach stosowania art. 8 wspomnianej
dyrektywy powdd powinien wykazaé, ze rzeczywiscie jest wlascicielem danego prawa wlasnosci
intelektualnej.

Jednakze zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykladni przepisu prawa Unii
nalezy uwzglednia¢ nie tylko jego brzmienie, lecz takze jego kontekst oraz cele regulacji, ktorej
cze$¢ przepis ten stanowi (wyrok z dnia 22 grudnia 2022 r., Quadrant Amroq Beverages,
C-332/21, EU:C:2022:1031, pkt 42).

W zwiazku z tym w celu dokonania wykladni art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nalezy zbadad
kontekst, w jaki wpisuje sie ten przepis, oraz cele tej dyrektywy.

Co sie tyczy standardu dowodowego wymaganego do celéw stosowania ,$rodkéw, procedur
i $srodkéw naprawczych” przewidzianych w rozdziale II dyrektywy 2004/48, w szczegélnosci
z art. 6 tej dyrektywy wynika, ze dla celéw zlozenia wniosku o przedstawienie dowodéw przez
strone przeciwna wnioskodawca powinien przedstawi¢ ,nalezyte [racjonalnie] dostepne dowody
wystarczajace do poparcia [jego] roszczen”. Artykul 7 wspomnianej dyrektywy wymaga, aby dla
celéw zlozenia wniosku o zastosowanie $rodkéw tymczasowych stuzacych zabezpieczeniu
dowodéw wnioskodawca przedstawil ,nalezyte [racjonalnie] dostepne dowody uzasadniajace
[jego] roszczenie z tytulu naruszenia [jego] prawa wlasnosci intelektualnej”. Wreszcie, art. 9 tej
dyrektywy, odnoszacy sie do srodkéw tymczasowych i zabezpieczajacych, przewiduje w ust. 3, ze
organy sadowe maja prawo zadania od wnioskodawcy dostarczenia ,wszelkich nalezytych
[racjonalnie] dostepnych dowoddéw, ktére upewnilyby je w wystarczajacym stopniu, ze
wnioskodawca jest posiadaczem praw i to prawo wnioskodawcy jest naruszane lub takie
naruszenie wkrétce nastapi”.

Co sie tyczy celu, z jej motywow 10 i 13 wynika, odpowiednio, ze jest nim zblizenie systemdéw

prawnych panstw czlonkowskich w zamiarze zapewnienia wysokiego, réwnowaznego
i jednakowego poziomu ochrony wlasnosci intelektualnej. Przepisy tej dyrektywy sluza
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uregulowaniu wszystkich aspektéw zwiazanych z prawami wlasnosci intelektualnej, ktére sa
nierozlacznie zwigzane, po pierwsze, z egzekwowaniem tych praw, a po drugie, z ich
naruszaniem, poprzez ustanowienie skutecznych srodkéw prawnych stuzacych zapobieganiu
naruszeniom, spowodowaniu ich zaprzestania lub zado$¢uczynieniu za kazde naruszenie
istniejacego prawa wlasnosci intelektualnej (wyrok z dnia 18 grudnia 2019 r., IT Development,
C-666/18, EU:C:2019:1099, pkt 38, 40).

W tym wzgledzie nalezy podkresli¢, ze przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48
postepowanie o udzielenie informacji na rzecz wlasciciela praw wlasnosci intelektualnej stanowi
postepowanie o charakterze odrebnym (zob. podobnie wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r.,
M.I.C.M,, C-597/19, EU:C:2021:492, pkt 81, 82).

Réwniez zgodnie z orzecznictwem Trybunalu w celu zagwarantowania wysokiego poziomu
ochrony wlasnosci intelektualnej nalezy odrzuci¢ wykladnie, ktéra uznawataby, ze przewidziane
w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do informacji przystuguje wylacznie w ramach
postepowania majacego na celu stwierdzenie naruszenia prawa do wlasnosci intelektualnej,
poniewaz zagwarantowanie takiego poziomu ochrony byloby zagrozone, gdyby nie bylo mozliwe
skorzystanie z prawa do informacji réwniez w ramach odrebnego postepowania wszczetego po
prawomocnym zakonczeniu postepowania sagdowego, w ktérym stwierdzono naruszenie prawa
wlasnosci intelektualnej (wyrok z dnia 18 stycznia 2017 r., NEW WAVE CZ, C-427/15,
EU:C:2017:18, pkt 24).

Trybunal uscislil, Ze to samo rozumowanie nalezy zastosowa¢ w odniesieniu do odrebnego
postepowania poprzedzajacego powddztwo odszkodowawcze, w ktérym na podstawie art. 8
ust. 1 lit. c) dyrektywy 2004/48 powd6d domaga sie informacji pozwalajacych wlasnie na
skuteczne wytoczenie powddztwa przeciwko podmiotom majacym dopuszczac sie naruszen praw
autorskich (wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r., M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, pkt 82).

Ponadto Trybunal orzekl, ze przewidziane w art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48 prawo do informacji
stanowi  konkretyzacje prawa podstawowego do skutecznego S$rodka prawnego,
zagwarantowanego w art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, i zapewnia w ten
sposob skuteczne wykonanie podstawowego prawa wlasnosci, ktérego czes¢ stanowi prawo
wlasnosci intelektualnej, chronione w art. 17 ust. 2 tej karty. Zatem to prawo do informacji
umozliwia podmiotowi prawa wlasnosci intelektualnej zidentyfikowanie osoby, ktéra narusza to
prawo, i podjecie w celu ochrony tego prawa wlasnosci intelektualnej niezbednych krokdw,
takich jak zlozenie wnioskéw o zastosowanie $§rodkéw tymczasowych przewidzianych w art. 9
ust. 1 i 2 tej dyrektywy lub o odszkodowanie przewidziane w art. 13 wspomnianej dyrektywy
(zob. podobnie wyrok z dnia 17 czerwca 2021 r., M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, pkt 83). Bez
pelnej wiedzy na temat zakresu naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej podmiot
wspomnianego prawa wlasnosci intelektualnej nie bytby bowiem w stanie oszacowa¢ dokladnie
wysokosci odszkodowania przystugujacego mu z tytutu tego naruszenia.

Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 41 opinii, z calosci tego orzecznictwa jasno wynika, ze

nalezy odrézni¢ funkcje zadania udzielenia informacji na podstawie art. 8 dyrektywy 2004/48 od
funkcji powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa wlasnosci intelektualne;j.
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Przewidziane w art. 8 dyrektywy 2004/48 zadanie udzielenia informacji stuzy innemu celowi niz
powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej. Gdyby zadanie to
podlegalo tym samym wymogom dowodowym co powddztwo o stwierdzenie naruszenia prawa
wlasnosci intelektualnej, odrebna procedura ustanowiona w tym art. 8, ktéra stanowi specyfike
prawa Unii, stracitaby w znacznej czesci swoja praktyczna skutecznos¢.

Ponadto w celu dokladnego okreslenia wystarczajacego charakteru dowodéw przedstawionych
w ramach przewidzianego w art. 8 tej dyrektywy postepowania o udzielenie informacji nalezy
wziag¢ pod uwage charakter podnoszonego prawa wlasnosci intelektualnej oraz ewentualne
szczegblne formalnosci warunkujace przystugiwanie tego prawa.

Wynika to takze z motywu 17 wspomnianej dyrektywy, ktéry stanowi, ze przewidziane $rodki,
procedury i $rodki naprawcze w kazdym przypadku powinny by¢ ustalane tak, aby w nalezyty
sposéb uwzglednialy specyfike sprawy, wlaczajac szczegélne cechy kazdego prawa wlasnosci
intelektualnej, i w stosownym przypadku umyslny lub nieumyslny charakter naruszenia.

W niniejszej sprawie sad odsylajacy wskazuje, ze przedmiotem sprawy w postepowaniu gtéwnym
jest prawo autorskie, na ktére powotuje sie TB.

W tym wzgledzie w motywie 19 dyrektywy 2004/48 podkreslono miedzy innymi, ze ,prawo
autorskie wynika ze stworzenia utworu i nie wymaga formalnego wpisu do rejestru”.

W odniesieniu do prawa autorskiego z orzecznictwa Trybunatu dotyczacego dyrektywy 2001/29
wynika, Ze na pojecie ,utworu” skladaja sie dwa elementy. Z jednej strony pojecie to wymaga
istnienia oryginalnego przedmiotu stanowigcego wlasna tworczos¢ intelektualna jego autora,
a z drugiej strony wymaga ono wyrazu tej tworczosci. Co sie tyczy pierwszego z tych elementéw,
aby przedmiot moégl zosta¢ uznany za oryginalny, konieczne i zarazem wystarczajace jest to, by
stanowil on odzwierciedlenie osobowos$ci autora, przejawiajace sie w jego swobodnych
i twoérczych wyborach. Jezeli chodzi o drugi z elementéw, pojecie ,utworu”, do ktérego odnosi sie
dyrektywa 2001/29, w sposob konieczny oznacza istnienie przedmiotu mozliwego do
zidentyfikowania z wystarczajacym stopniem precyzji i obiektywnos$ci (zob. podobnie wyrok
z dnia 11 czerwca 2020 r., Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, pkt 22—-25).

Do sadu odsylajacego bedzie nalezalo zbadanie, czy TB przedstawitla dowody wystarczajace do
wykazania, ze przystuguje jej dane prawo wlasnosci intelektualnej.

Podobnie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48 stanowi, ze przewidziane w jej rozdziale II $rodki,
procedury i $rodki naprawcze powinny by¢ w szczegélnosci sprawiedliwe i sluszne oraz nie
powinny by¢ nadmiernie kosztowne. Ponadto zgodnie z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy te $rodki,
procedury i $rodki naprawcze powinny by¢ skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszajace
i stosowane w taki sposéb, aby zapewni¢ zabezpieczenia przed ich naduzywaniem. Ow art. 3
naklada zatem na panstwa czlonkowskie, a w ostatecznym rozrachunku na sady krajowe,
zapewnienie gwarancji, ze — w szczeg6lnosci — zadanie udzielenia informacji, o ktérym mowa
w art. 8 wspomnianej dyrektywy, nie bedzie naduzywane (wyrok z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
Phoenix Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, pkt 43).

W konsekwencji do sadu odsylajacego bedzie nalezalo dokonanie oceny uzasadnienia

i proporcjonalnosci zlozonego do niego wniosku o udzielenie informacji, a takze sprawdzenie,
czy wnioskodawczyni w postepowaniu gléwnym nie naduzyta tego wniosku. W tym celu sad ten
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bedzie musial wzia¢ nalezycie pod uwage wszystkie obiektywne okolicznosci sprawy
w postepowaniu gléwnym (zob. podobnie wyrok z dnia 12 wrze$nia 2019 r., Bayer Pharma,
C-688/17, EU:C:2019:722, pkt 70).

Jak zauwazyl rzecznik generalny w pkt 48 opinii, w przypadku stwierdzenia przez sad odsylajacy
wystapienia naduzycia prawa powinien on odméwi¢ mozliwosci skorzystania z przewidzianego
w art. 8 dyrektywy 2004/48 prawa do informacji.

W swietle catosci powyzszych rozwazan na zadane pytania nalezy odpowiedzie¢, ze art. 8 ust. 1
dyrektywy 2004/48 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze w kontekscie postepowania sadowego
dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci intelektualnej, o ktérym to postepowaniu mowa w tym
przepisie, wnioskodawca dla celéw zadania udzielenia informacji na podstawie tego art. 8 musi
przedstawi¢ wszelkie racjonalnie dostepne dowody umozliwiajace sadowi rozpatrujacemu to
zadanie uzyskanie z wystarczajaca pewnoscia przekonania, iz wnioskodawcy przystuguje owo
prawo, poprzez przedlozenie odpowiednich dowodéw w $wietle charakteru wspomnianego prawa
i ewentualnych majacych zastosowanie szczegdlnych formalnosci.

W przedmiocie kosztéow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunal (pigta izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej

nalezy interpretowacé w ten sposob, ze:

w konteksécie postepowania sadowego dotyczacego naruszenia prawa wlasnosci
intelektualnej, o ktorym to postepowaniu mowa w tym przepisie, wnioskodawca dla celow
zadania udzielenia informacji na podstawie tego art. 8 musi przedstawi¢ wszelkie
racjonalnie dostepne dowody umozliwiajace sadowi rozpatrujacemu to zadanie uzyskanie
z wystarczajaca pewnoscia przekonania, iz wnioskodawcy przystuguje owo prawo, poprzez
przedlozenie odpowiednich dowodéw w S$wietle charakteru wspomnianego prawa
i ewentualnych majacych zastosowanie szczegélnych formalnosci.

Podpisy
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