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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 april 2023 *

”Begiran om forhandsavgorande — Immaterialriatt — Direktiv 2004/48/EG — Atgirder,
forfaranden och sanktioner som &r noédvandiga for att sikerstilla skyddet f6r immateriella
rattigheter — Rétt till information — Rétt att begéra information — Krav pa att i forvig visa att en
immateriell rattighet foreligger”

I mal C-628/21,

angaende en begiaran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstalld av Sad Okregowy
w Warszawie (Regiondomstolen i Warszawa, Polen) genom beslut av den 21 juli 2021, som inkom
till domstolen den 11 oktober 2021, i malet

TB

ytterligare deltagare i rattegangen:

Castorama Polska sp. z o.0.,

”Knor” sp. z 0.0.,

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna D. Gratsias, M. Ile$i¢ (referent),
I. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: A. Rantos,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Castorama Polska sp. z 0.0., genom M. Markiewicz, M. Mioduszewski och Z. Ochonska,
radcowie prawni,

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

* Rattegangssprak: polska.

SV
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— Osterrikes regering, genom A. Posch och G. Kunnert, bada i egenskap av ombud,
— Europeiska kommissionen, genom S.L. Kaléda och U. Malecka, bada i egenskap av ombud,
och efter att den 17 november 2022 ha hort generaladvokatens forslag till avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rédets
direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om sidkerstillande av skyddet for immateriella
rattigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rittelse i EUT L 195, 2004, s. 16).

Begiran har framstéllts i ett forfarande som anhéngiggjorts av TB och som syftar till att Castorama
Polska sp. z 0.0., Warszawa (Polen), och Knor sp. z 0.0., Gliwice (Polen), ska forelaggas att lamna
information om ursprung och distributionsnit for varor eller tjanster vilka TB anser gor intrang i
en immateriell rattighet som TB pastar sig vara innehavare av.

Tillampliga bestimmelser

Unionsrdtt

Direktiv 2004/48
Skilen 10, 13, 17 och 19 i direktiv 2004/48 har fdljande lydelse:

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

(13) Direktivet maste ges ett sa brett tillimpningsomrade som mdjligt, sa att det inbegriper alla
immateriella rattigheter som omfattas av gemenskapsrittsliga bestimmelser pa omradet
och/eller den nationella lagstiftningen i den berérda medlemsstaten. Detta hindrar dock
inte de medlemsstater som sd Onskar att utvidga tillimpningsomradet, for interna
dndamal, till att dven omfatta handlingar som innebér illojal konkurrens, inklusive
snyltande kopior, eller liknande verksamhet.

(17) Beslut om de atgérder, forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bor i varje
enskilt fall ske sa att vederborlig hénsyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet,
inklusive sdrdragen hos de olika typerna av immateriella réttigheter och, niar det ar
lampligt, om intrdnget har begatts avsiktligt eller oavsiktligt.
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(19) |Eftersom upphovsritt uppstar nér verket skapas och inte kriver ndgon formell registrering
ar det lampligt att anta den bestimmelsen som finns i artikel 15 i Bernkonventionen [for
skydd av litterdra och konstnidrliga verk, undertecknad i Bern den 9 september 1886
(reviderad i Paris den 24 juli 1971), i dess dndrade lydelse av den 28 september 1979
(SO 1973:49)] och som slar fast presumtionen att upphovsmannen till ett litterirt eller
konstnirligt verk skall anses som siddan om dennes namn férekommer pa verket. En
liknande presumtion bor tillimpas betraffande innehavare av nérstaende rittigheter,
eftersom det ofta &dr innehavaren av en ndrstdende rittighet, till exempel en
fonogramframstillare, som kommer att forsoka gora sina rattigheter géllande och bekdmpa
piratkopiering.”

I artikel 1 i detta direktiv, med rubriken "Syfte”, foreskrivs foljande:

"Detta direktiv giller de atgirder, forfaranden och sanktioner som dr nodvindiga for att sikerstélla
skyddet for immateriella rattigheter. Med begreppet ’'immateriella rattigheter’ avses i detta
direktiv dven industriella rattigheter.”

Kapitel II i nimnda direktiv har rubriken ”Atgirder, forfaranden och sanktioner”. I artikel 3, med
rubriken ”Allmén skyldighet”, foreskrivs foljande i punkterna 1 och 2:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahalla de atgérder, forfaranden och sanktioner som ar
nodvéindiga for att sikerstilla skyddet f6r de immateriella réttigheter som omfattas av detta
direktiv. Atgdrderna, forfarandena och sanktionerna skall vara réttvisa och skiliga, inte onodigt
komplicerade eller kostsamma och inte medféra oskéliga tidsfrister eller omotiverade drdjsmal.

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

I artikel 4 i samma direktiv, som har rubriken "Personer som har ritt att begéra tillimpning av
atgiarderna, forfarandena och sanktionerna”, foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall tillerkdnna foljande personer och organ rétten att ansoka om tillaimpning
av de atgirder, forfaranden och sanktioner som avses i detta kapitel:

a) personer som innehar immateriella rattigheter, i 6verensstimmelse med bestimmelserna i
tillamplig lag,

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

c) organ som forvaltar kollektiva immateriella rattigheter och som regelmaissigt anses ha ratt att
foretrada innehavare av immateriella réttigheter, i den mén detta tillats i och 6verensstaimmer
med bestimmelserna i tillimplig lag,

d) organ som tillvaratar branschintressen och som regelmissigt anses ha rétt att foretrdda

innehavare av immateriella rattigheter, i den man detta tilldts i och 6verensstimmer med
bestimmelserna i tillamplig lag.”
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Artikel 6 i direktiv 2004/48 har rubriken "Bevisning”. I punkt 1 i den artikeln foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga réttsliga myndigheterna, pa begiran av en part som
har lagt fram skdlig bevisning som ar tillracklig for att visa grund for talan och har angivit
bevisning till stod for sin talan som motparten forfogar 6ver, kan besluta att motparten skall
lagga fram bevisningen, forutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information
skyddas. Betréffande tillimpningen av denna punkt far medlemsstaterna foreskriva att de
behoriga réttsliga myndigheterna skall anse att ett rimligt urval av ett betydande antal exemplar
av ett verk eller nagot annat skyddat foremal utgor skilig bevisning.”

Artikel 7 i direktivet har rubriken "Atgirder for att skydda bevisning”. I punkt 1 i den artikeln
foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga réttsliga myndigheterna, redan innan prévningen av
sakfragan inletts och pa begiran av en part som har lagt fram skalig bevisning till stod for sina
pastaenden att ett immaterialrattsintrang har begatts eller ar omedelbart forestaende, far besluta
om omedelbara och effektiva interimistiska atgiarder for att sdkra relevant bevisning om det
pastadda intranget, forutsatt att sekretessbelagd och annan konfidentiell information skyddas.
Sadana atgirder kan inbegripa en detaljerad beskrivning av de intrangsgérande varorna, med
eller utan uttagande av provexemplar, eller beslag av varorna och, dir sa ar lampligt, det material
och de verktyg som anvints for produktion och/eller distribution av dessa varor samt tillhérande
handlingar. Atgirderna skall om nodvindigt vidtas utan att motparten hors, sirskilt om ett
drojsmal kan antas medfora irreparabel skada for réttighetshavaren eller om det finns en
uppenbar risk for att bevisningen kan komma att forstoras.

Om atgérder for att skydda bevisning har beslutats utan att motparten har horts, skall de berérda
parterna underrittas senast omedelbart efter det att atgirderna har verkstillts. En omprovning,
innefattande en ritt att bli hord, skall ske pa begidran av de berdrda parterna, sa att det inom
rimlig tid efter underréttelsen om atgérderna kan beslutas huruvida dessa skall dndras, upphévas
eller faststillas.”

Artikel 8 i nimnda direktiv har rubriken "Ritt till information”. I punkt 1 i den artikeln foreskrivs
foljande:

"Medlemsstaterna skall se till att de behoriga réttsliga myndigheterna, i samband med en
rittegdng om immaterialrittsintrang och som svar pa en beréttigad och proportionell begéran av
kdranden, far besluta att information om ursprung och distributionsnét for de intrangsgoérande
varorna eller tjdnsterna skall lamnas av intrangsgoraren och/eller annan person som

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

b) har befunnits anvianda intrangsgoérande tjénster i kommersiell skala,

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

eller

d) har pekats ut av en person som avses i a, b eller ¢ sdsom delaktig i produktion, tillverkning eller
distribution av varorna eller tillhandahallandet av tjansterna.”
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I artikel 9 i samma direktiv, med rubriken ”Interimistiska atgérder och sidkerhetsatgérder”,
foreskrivs foljande i punkterna 1-3:

”1. Medlemsstaterna skall se till att de behoriga rittsliga myndigheterna pa sokandens begédran
far

a) utfarda ett interimistiskt forelaggande mot den pastadda intrangsgoraren i syfte att hindra ett
omedelbart forestdende immaterialrattsintrang eller tillfalligt forbjuda, vid behov férenat med
vite om sa foreskrivs i nationell lagstiftning, en fortsattning av det pastadda intrdnget eller gora
en fortsdttning avhingig av att det stills sdkerhet for ersdttning till rattighetshavaren; ett
interimistiskt foreldggande far ocksd utfirdas pa samma villkor mot en mellanhand vars
tjidnster utnyttjas av en tredje man for att gora immaterialrittsintrang; foreldgganden mot
mellanhdnder vars tjanster utnyttjas av tredje man for att gora intrang i en upphovsritt eller
néarstdende réttighet omfattas av [Europaparlamentets och radets] direktiv 2001/29/EG [av den
22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrétt och nérstdende rittigheter i
informationssamhallet (EGT L 167, 2001, s. 10)],

b) besluta om beslag eller 6verldimnande av varor som misstinks gora intrang i en immateriell
rattighet for att forhindra att de infors eller omsitts pa marknaden.

2. Nir det giller intrang som begas i kommersiell skala skall medlemsstaterna se till att de
behoriga réttsliga myndigheterna, om den skadelidande parten péavisar omstdandigheter som kan
dventyra indrivningen av skadestand, far beldgga fast och rorlig egendom som tillhor den
pastadda intrangsgoraren med kvarstad, innefattande en mdjlighet att frysa dennes bankkonton
och andra tillgangar. I detta syfte far de behoriga myndigheterna besluta att bank-, finans- eller
affairshandlingar skall lamnas ut, eller om lamplig tillgang till relevant information.

3. De rattsliga myndigheterna skall i fraga om de atgérder som avses i punkterna 1 och 2 kunna
krava att sokanden tillhandahaller skalig bevisning sa att de med tillracklig sakerhet kan faststilla
att sokanden ér rattighetshavare och att det har begatts ett intrang i dennes rittighet eller att ett
sadant intrang dr omedelbart forestaende.”

Polsk rditt

I artikel 479¥ i ustawa - Kodeks postepowania cywilnego (civilprocesslagen) av den
17 november 1964 (Dz. U. 1964, nr 43, position 296), i den lydelse som ér tillimplig i det
nationella malet (Dz. U., 2020, position 1575) (nedan kallad civilprocesslagen), foreskrivs foljande i
punkterna 1 och 2:

”1. Bestdmmelserna i detta avsnitt dr tillimpliga pa mal som ror skydd av upphovsritt och
nérstaende rattigheter, skydd av industriell dganderétt och skydd av andra réttigheter som ror
immateriell egendom (immaterialréttsliga mal).

2. Som immaterialrdttsliga mal, i den mening som avses i detta avsnitt, anses d&ven mal som ror

1) forebyggande och bekampande av illojal konkurrens,

”
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Artikel 479" i civilprocesslagen har foljande lydelse:

"Bestimmelserna om den informationsskyldige ska tillimpas pa alla personer, déribland svaranden,
som innehar den information som avses i artikel 4793 eller som har atkomst till informationen.”

Punkterna 1 och 2 i artikel 479" i civilprocesslagen har foljande lydelse:

”1. Innan talan vicks om immaterialrdttsintrang eller under ett pagdende mal om
immaterialrattsintrang fram till dess att forhandlingen i forsta instans har avslutats, far
domstolen, pa begiran av rattighetshavaren, om han eller hon péa ett trovirdigt sétt visar att det
foreligger omstdndigheter som kdnnetecknar ett immaterialrdttsintrang, forelagga
intrdngsgoraren att lamna information om ursprunget och distributionsnéten fér varorna eller
tjidnsterna om det dr nodvéndigt for att prova réattighetshavarens talan.

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

Lartikel 1 i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (lag om upphovsritt och nirstaende
rattigheter) av den 4 februari 1994 (Dz. U. 1994, nr 24, position 83), i den lydelse som ér tillimplig i
det nationella mélet (Dz. U., 2021, position 1062) foreskrivs foljande:

”1. Upphovsritten omfattar varje uttryck genom en skapande verksamhet av individuell karaktér,
oavsett form, oberoende av dess virde, avsedda andamal eller uttryckssétt (verk).

2. Upphovsritten omfattar sarskilt

2) plastiska verk

2'. Endast uttryckssittet kan skyddas. Upptéckter, idéer, forfaranden, metoder och principer for
verksamheter samt matematiska begrepp skyddas inte.

4. Skyddet ska ges upphovsmannen oberoende av eventuella formaliteter.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

TB ar en fysisk person som salufér inredningsartiklar i sina ndtbutiker. Inom ramen for sin
verksamhet sdljer TB maskintillverkade reproduktioner av bilderna A, B och C som TB sjalv latit
framstilla. Dessa bilder har en enkel grafisk utformning bestaende av ett begransat antal farger
och geometriska figurer samt korta meningar. Bilderna A, B respektive C innehéller foljande
meningar: "Mdj dom moje zasady” ("Hemma hos mig, dr det jag som bestdmmer”), "Nie ma ludzi
idealnych a jednak jestem” ("Ingen ér perfekt utom jag”) respektive "W naszym domu rano stychac
tupot matych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy duzo obowigzkéw, mndstwo zabawy
i mitosci” ("Hemma hos oss vaknar vi till ljudet av sma fotter. Det luktar alltid nybakat. Vi har
mycket att gora, mycket glidje och mycket kérlek”). TB uppger sig vara upphovsman till dessa
bilder, vilka enligt TB utgor "verk” i den mening som avses i upphovsrattslagstiftningen.
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Reproduktioner av ndmnda bilder saluférs av Castorama Polska och Knor (nedan kallade
reproduktionerna som ér i fraga i det nationella malet). Exakta kopior av bilderna A och B siljs i
Castorama Polskas nitbutik och fysiska butiker och tillhandahalls av Knor. Castorama Polska
siljer dven bilder som tillhandahallits av Knor och som innehaller en text som ar identisk med
den som éterfinns pa bild C, men som uppvisar vissa skillnader i grafisk utformning och typsnitt i
forhallande till bild C. Varken reproduktionerna som dr i fraga i det nationella malet eller bilderna
vilka reproducerats innehaller nagra uppgifter om varans upphovsman eller ursprung. TB har
varken samtyckt till reproduktionerna eller till forsiljningen av dem av Castorama Polska och
Knor

Den 13 oktober 2020 anmodade TB Castorama Polska att upphdra med intrdnget i den
ekonomiska och ideella upphovsritten till de "verk” som hon hade skapat.

Den 15 december 2020 vackte TB talan vid den hianskjutande domstolen, med stod av artikel 479
i civilprocesslagen, och yrkade att Castorama Polska och Knor skulle foreldggas att lamna ut
information om reproduktionerna som é&r i fraga i det nationella malet, bland annat om
distributionsndten och miéngden varor som foretagen mottagit och bestillt. TB efterfragade
dessutom en fullstindig leverantorsforteckning och uppgifter om tidpunkten da varorna borjade
saluforas i Castorama Polskas fysiska butiker och ndtbutik samt om omfattningen av och
intdkterna fran forsédljningen av dessa varor, fordelat pa forséljning i fysisk butik och forséljning pa
natet.

TB uppgav sig ha de ekonomiska och ideella upphovsrattigheterna till de bilder som finns pa
reproduktionerna som ér i fraga i det nationella malet, samt anférde att denna information var
nodvindig for att hon skulle kunna vécka talan om upphovsrittsintrang och, alternativt, talan om
skadestand for illojal konkurrens.

Castorama Polska yrkade vid den hanskjutande domstolen att editionsyrkandet skulle avslas och,
alternativt, att domstolsbeslutet skulle ges en s& begrénsad rackvidd som mgjligt och endast avse
"verk” i strikt upphovsrittslig mening. Castorama Polska bestred att de bilder som fanns pa
reproduktionerna som é&r i fraga i det nationella malet 6ver huvud taget kunde betecknas som
"verk”, i upphovsrittslagens mening. Castorama Polska &beropade é&ven skyddet for
affairshemligheter och gjorde gillande att TB inte hade visat att hon hade den ekonomiska
upphovsritten till reproduktionerna. Castorama Polska anser att de immateriella verk som avses i
TB:s begdran saknar verkshojd och att hon inte har visat att nyhetskravet ar uppfyllt. Att bifalla
denna begiran skulle vara detsamma som att bevilja upphovsrattsligt skydd foér idéer och
begrepp, eftersom bilderna pa reproduktionerna i fraga dr en del av den nuvarande trenden med
"forenklat motivationshdjande visuellt material” med ”"banala fraser”. Castorama Polska anser
vidare att alla grafiska element i dessa bilder &r banala, repetitiva och inte skiljer sig pa nigot
originellt sétt fran andra bilder pd marknaden vad giller komposition, farger eller typsnitt.

Det framgar av begdran om forhandsavgorande att den bevisning som TB har lagt fram endast
bestar av dels utskrifter av sidor fran hennes nétbutiker pa vilka artiklar som &r till salu
presenteras och forsiljningsfakturor fran och med ar 2014, dels utskrifter fran Castorama Polskas
ndtbutik och fakturor fran kop av bilder i denna butik.

Inom ramen for sin provning av TB:s begidran i det nationella malet vill den hdnskjutande

domstolen fa klarhet i hur artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas. Den hdnskjutande domstolen
undrar sérskilt huruvida det, inom ramen for ett forfarande for begdran om information som
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inletts med stod av denna bestimmelse, krivs att det &dr styrkt att den berérda personen ar
rattighetsinnehavare till den immateriella rattighet som har aberopats till stod for begiran, eller
huruvida det racker att det ar "sannolik” att sa ar fallet.

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

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

Om den forsta fragan besvaras nekande:

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

Huruvida begiran om forhandsavgorande kan tas upp till provning

Den osterrikiska regeringen har gjort gillande att begdran om féorhandsavgorande inte kan tas upp
till sakprévning, eftersom en tolkning av artikel 8 i direktiv 2004/48 inte dr nodvéandig for att
avgora det nationella malet.

Enligt domstolens fasta rittspraxis utgor det forfarande som har inforts genom artikel 267 FEUF
ett medel for samarbete mellan EU-domstolen och de nationella domstolarna, genom vilket
EU-domstolen tillhandahaller de nationella domstolarna de uppgifter om unionsréttens tolkning
som de behover for att kunna avgora anhdngiga mal (dom av den 20 juni 2013, Impacto Azul,
C-186/12, EU:C:2013:412, punkt 26 och dér angiven réttspraxis, och dom av den 1 augusti 2022,
Vyriausioji tarnybinés etikos komisija, C-184/20, EU:C:2022:601, punkt 47 och dir angiven
rattspraxis).

Det ska hérvidlag erinras om att det, inom ramen for detta forfarande, uteslutande ankommer pa
den nationella domstolen, vid vilken tvisten anhéngiggjorts och vilken har ansvaret for det
rittsliga avgorandet, att mot bakgrund av de sérskilda omstandigheterna i malet bedoma savél
om ett forhandsavgorande ar nodvindigt for att doma i saken som relevansen av de fragor som
stills till EU-domstolen. EU-domstolen &r foljaktligen i princip skyldig att meddela ett
forhandsavgorande nér de fragor som stéllts avser tolkningen av unionsrétten. Av detta foljer att
fragor om tolkningen av unionsréitten presumeras vara relevanta. En begiran frdn en nationell
domstol kan bara avvisas dé det ar uppenbart att den begérda tolkningen av unionsrétten inte har
nagot samband med de verkliga omstindigheterna eller saken i det nationella malet eller da
fragorna dr hypotetiska eller EU-domstolen inte har tillgang till sddana uppgifter om de faktiska
eller réttsliga omstdndigheterna som dr nodvédndiga for att kunna ge ett anvandbart svar pa de
fragor som stillts till den (dom av den 3 juni 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, punkt 46
och dér angiven réttspraxis).
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Det framgar dven av fast rattspraxis att det krévs att den nationella domstolen klargor den faktiska
och rittsliga bakgrunden till de fragor som stills, eller att den atminstone forklarar de faktiska
omstiandigheter som ligger till grund for dessa fragor, eftersom det dr nodvandigt att komma
fram till en tolkning av unionsrdtten som ar anvdndbar fér den nationella domstolen. Beslutet
om hinskjutande maste dessutom ange de ndrmare skilen till varfor den nationella domstolen
anser det vara oklart hur unionsratten ska tolkas och till att den anser det nodvandigt att stélla en
tolkningsfraga till EU-domstolen (dom av den 1 augusti 2022, Roma Multiservizi och Rekeep,
C-332/20, EU:C:2022:610, punkt 43 och dir angiven rittspraxis).

I forevarande fall har den hénskjutande domstolen pa ett tillriackligt klart sdtt redogjort for det
rattsliga och faktiska sammanhanget och de skél som fitt den att undra 6ver tolkningen av vissa
bestimmelser som den anser dr nodvindig for att kunna avgora malet. I synnerhet dr det inte
uppenbart att den begirda tolkningen saknar samband med det nationella malet eller att fragan ar
hypotetisk.

Av detta foljer att begdran om férhandsavgorande kan tas upp till sakprévning.

Provning av tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolen har stillt sina fragor, som ska provas tillsammans, for att fa klarhet i
huruvida artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas s&, att en kidrande som, inom ramen for en talan
om intrang i en immateriell réttighet, begir information enligt ndmnda artikel 8, ska visa att han
eller hon ar innehavare av den berérda immateriella rattigheten eller om det ar tillrackligt att
kdranden gor det sannolikt att han eller hon innehar denna rittighet, i synnerhet om begiran om
information har framstallts innan talan om skadestand for immaterialrattsintrang har vackts.

Genom detta direktiv har unionslagstiftaren valt att sdkerstilla en hog skyddsniva for immateriella
rattigheter pa den inre marknaden (dom av den 18 december 2019, IT Development, C-666/18,
EU:C:2019:1099, punkt 38) och att inféra en minimiharmonisering vad géller sikerstéllandet av
immateriella réttigheter i allmanhet (dom av den 9 juli 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19,
EU:C:2020:542, punkt 36).

Det ska erinras om att enligt artikel 8.1 a i ndimnda direktiv ska medlemsstaterna se till att de
behoriga rittsliga myndigheterna, i samband med en réittegdng om immaterialréttsintrang och
som svar pa en berdttigad och proportionell begiran av kdranden, far besluta att information om
ursprung och distributionsnét for de intrangsgérande varorna eller tjinsterna ska limnas av
intrangsgoraren och/eller annan person som har befunnits férfoga 6ver intrdngsgérande varor i
kommersiell skala.

Vad giller ordalydelsen i denna bestimmelse kan det séledes konstateras att den inte, i sig,
foreskriver nagon skyldighet f6r kdranden att visa att han eller hon dr innehavare av den berérda
immateriella réttigheten.

Enligt artikel 4 i direktiv 2004/48 ska de personer som har rétt att begira tillimpning av de
atgérder, forfaranden och sanktioner som foreskrivs i kapitel II i direktivet inga i en av de fyra
person- eller organkategorier som rdaknas upp i leden a—d i denna artikel. Dessa kategorier
omfattar, for det forsta, personer som innehar immateriella rittigheter, i overensstimmelse med
bestammelserna i tillimplig lag, for det andra, alla andra personer som far utnyttja dessa
rattigheter, i synnerhet licenstagare, i den man detta tillits i och Overensstimmer med

ECLI:EU:C:2023:342 9
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bestammelserna i tillimplig lag, for det tredje, organ som forvaltar kollektiva immateriella
rattigheter och som regelmissigt anses ha rdtt att foretrdda innehavare av immateriella
rattigheter, i den man detta tillats i och dverensstimmer med bestimmelserna i tillamplig lag,
och, for det fjarde, organ som tillvaratar branschintressen och som regelmaissigt anses ha ratt att
foretrdda innehavare av immateriella rattigheter, i den man detta tillats i och Gverensstaimmer
med bestammelserna i tillimplig lag.

Eftersom artikel 4 a i direktiv 2004/48 hénvisar till "personer som innehar immateriella
rittigheter” skulle denna bestimmelse kunna tolkas sa, att en kirande inom ramen for
tillaimpningen av artikel 8 i detta direktiv maste visa att han eller hon faktiskt innehar den
immateriella réittigheten i fraga.

Vid tolkningen av en unionsbestimmelse ska emellertid enligt fast réttspraxis inte bara lydelsen
beaktas, utan ocksd sammanhanget och de maél som efterstrivas med de foreskrifter som
bestimmelsen ingéar i (dom av den 22 december 2022, Quadrant Amroq Beverages, C-332/21,
EU:C:2022:1031, punkt 42).

Vid tolkningen av artikel 8.1 i direktiv 2004/48 &r det darfor nodvéandigt att undersoka det
sammanhang i vilket denna bestdmmelse ingér och de mal som efterstravas med detta direktiv.

Vad giller beviskraven for tillimpningen av de “atgirder, forfaranden och sanktioner” som
foreskrivs i kapitel II i direktiv 2004/48, framgar det sarskilt av artikel 6 i detta direktiv att for att
en part ska kunna framstélla en begdran om att motparten ska lagga fram bevis, sa kravs det att
niamnda part har lagt fram "skalig bevisning som ér tillracklig for att visa grund for talan”. Enligt
artikel 7 i namnda direktiv krévs det, for att en ansokan om interimistiska atgarder for att sikra
bevisning ska kunna inges, att parten har lagt fram ”skilig bevisning till stod for sina pastaenden
att ett immaterialrattsintrang har begatts”. Slutligen foreskrivs i artikel 9 i samma direktiv, som
avser interimistiska atgarder och sikerhetsatgirder, i punkt 3, att de réttsliga myndigheterna ska
kunna krava att sokanden tillhandahaller "skélig bevisning s& att de med tillrdacklig sdkerhet kan
faststilla att sokanden ér réattighetshavare och att det har begatts ett intrang i dennes réttighet”.

Vad giller syftet framgar det av skél 10 respektive 13 i detta direktiv att detta syfte ér att tillndrma
medlemsstaternas lagstiftningar for att uppnd en hog, likvirdig och enhetlig skyddsniva for
immateriella rattigheter pa den inre marknaden. Bestimmelserna i detta direktiv syftar till att
reglera samtliga aspekter av immaterialritten som avser dels efterlevnaden av
immaterialrattsskyddet, dels intrang i detta skydd, genom att foreskriva effektiva rattsmedel for att
hindra, fi att upphora eller atgirda samtliga immaterialrattsintrang (dom av den
18 december 2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, punkterna 38 och 40).

Det ska i detta hdnseende understrykas att det forfarande for begdran om information som
foreskrivs i artikel 8.1 i direktiv 2004/48 till forman for innehavaren av immateriella rattigheter
utgor ett sjalvstindigt forfarande (se, for ett liknande resonemang, dom av den 17 juni 2021,
M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punkterna 81 och 82).

For att sdkerstélla en hog skyddsniva for immateriella rattigheter bor ritten till information enligt
artikel 8.1 i direktiv 2004/48 enligt domstolens fasta réttspraxis likvél inte tolkas sa, att denna ratt
endast foreligger i ett forfarande om faststidllande av immaterialrattsintrang. Det skulle ndmligen
finnas en risk for att en sddan hog skyddsniva inte sakerstilldes om det inte var mdgjligt att utova
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ratten till information dven i ett separat forfarande som inletts efter det att en rittegang avslutats
dér det faststallts att intrang skett i en immateriell réttighet (dom av den 18 januari 2017, NEW
WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18, punkt 24).

Domstolen har preciserat att samma resonemang ska tillaimpas pa ett sjalvstindigt forfarande som
foregar en skadestandstalan, i vilket en kédrande, enligt artikel 8.1 c i direktiv 2004/48, begir
upplysningar som gor det mojligt for vederborande att pa ett andamalsenligt sétt vicka talan mot
de formodade intrangsgorarna (dom av den 17 juni 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492,
punkt 82).

Domstolen har dessutom slagit fast att den rétt till information som foreskrivs i artikel 8.1 i
direktiv 2004/48 konkretiserar den grundlidggande ritten till ett effektivt rdttsmedel, som
garanteras i artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundliggande rattigheterna, och
sakerstiller darigenom ett effektivt utovande av den grundldggande ritten till egendom, vilken
dven omfattar immateriell egendom som skyddas i artikel 17.2 i stadgan. Denna ritt till
information gor det saledes mojligt for innehavaren av en immateriell rattighet att identifiera den
person som gor intrang i rattigheten och att vidta nodvédndiga atgéirder, sdsom att ansoka om
interimistiska atgérder enligt artikel 9.1 och 9.2 i direktivet eller om skadestand enligt artikel 13 i
direktivet, for att skydda denna immateriella réttighet (se, for ett liknande resonemang, dom av
den 17 juni 2021, M.L.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 83). Utan att ha fullstindig
kdnnedom om omfattningen av intranget i sin immateriella rattighet kan innehavaren av den
immateriella rattigheten namligen inte exakt berdkna det skadestand som han eller hon har ritt
till med anledning av intranget.

Sasom generaladvokaten har papekat, i punkt 41 i sitt forslag till avgorande, framgar det tydligt av
denna samlade rdttspraxis att det ska goras atskillnad mellan den funktion som en begidran om
information enligt artikel 8 i direktiv 2004/48 har och den funktion som en talan om faststillelse
av ett immaterialrattsintrang har.

Den begidran om information som foreskrivs i artikel 8 i direktiv 2004/48 har ett annat syfte dn en
talan om faststillelse av ett immaterialrattsintrang. Om samma beviskrav gillde for en sadan
begiran som for en talan om faststillelse av immaterialrattsintrang, skulle det sjalvstandiga
forfarande som inrdttats genom ndmnda artikel 8, som é&r specifikt for unionsratten, forlora en
stor del av sin praktiska nytta.

For att precisera huruvida den bevisning som lagts fram inom ramen for det forfarande for
begiran om information som foreskrivs i artikel 8 i direktivet ar tillracklig, ska det dessutom tas
hansyn till arten av den daberopade immateriella rdttigheten och de eventuella sirskilda
formaliteter som uppstills for innehavet av denna rattighet.

Detta framgar dven av skdl 17 i ndmnda direktiv dér det anges att beslut om de atgérder,
forfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv i varje enskilt fall bor ske s att vederborlig
hansyn tas till omstdndigheterna i det enskilda fallet, inklusive sardragen hos de olika typerna av
immateriella rattigheter och, nir det &r lampligt, om intranget har begatts avsiktligt eller
oavsiktligt.

I forevarande fall har den hénskjutande domstolen angett att det i det nationella malet &r fraga om
den upphovsritt som TB har &beropat.

ECLI:EU:C:2023:342 11



49

50

51

52

53

54

55

56

Dowm Av DeN 27. 4. 2023 — MAL C-628/21
CASTORAMA PoLska ocH KNOR

I skal 19 i direktiv 2004/48 understryks dessutom att "upphovsritt uppstar nér verket skapas och
... kréver [inte] nagon formell registrering”.

Vad giller upphovsritten framgar det av domstolens réttspraxis om direktiv 2001/29 att
begreppet "verk” bestar av tva delar. For det forsta forutsétter detta begrepp att det finns ett
originellt alster som dr upphovsmannens egen intellektuella skapelse och for det andra kréavs det
att detta skapande kommer till uttryck. Vad géller den forsta delen ar det, for att ett alster ska
kunna anses vara ett original, bdde nodvandigt och tillrackligt att det dterspeglar upphovsmannens
personlighet, genom att ge uttryck fér dennes fria och kreativa val. Vad giller den andra delen
innebér begreppet "verk” enligt direktiv 2001/29 med nodvéndighet att det finns ett alster som
kan identifieras med tillracklig precision och objektivitet (se, for ett liknande resonemang, dom
av den 11 juni 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, punkterna 22-25).

Det ankommer pé den hénskjutande domstolen att prova huruvida TB har lagt fram tillracklig
bevisning for att styrka att hon ar innehavare av den berérda immateriella réttigheten.

Pa samma sitt anges i artikel 3.1 i direktiv 2004/48 att de i direktivets kapitel II foreskrivna
atgirderna, forfarandena och sanktionerna bland annat ska vara réttvisa och skiliga, och att de
inte far vara onddigt kostsamma. Dessa atgédrder, férfaranden och sanktioner ska dessutom enligt
artikel 3.2 i detta direktiv vara effektiva, proportionella och avskrickande och tillimpas sa att
missbruk inte sker. Namnda artikel 3 alagger sdledes medlemsstaterna och i slutindan de
nationella domstolarna att erbjuda skyddsregler for att bland annat en sddan begéran om
information som avses i artikel 8 i direktivet inte missbrukas (dom av den 28 april 2022, Phoenix
Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, punkt 43).

Det ankommer foljaktligen pa den hénskjutande domstolen att bedéma huruvida begéran om
upplysningar dr motiverad och proportionerlig samt att kontrollera att kidranden i det nationella
malet inte har missbrukat denna begiran. For att gora detta ankommer det pa den hianskjutande
domstolen att ta vederborlig hiansyn till samtliga objektiva omsténdigheter i malet (se, for ett
liknande resonemang, dom av den 12 september 2019, Bayer Pharma, C-688/17, EU:C:2019:722,
punkt 70).

Sasom generaladvokaten har papekat, i punkt 48 i sitt forslag till avgorande, ska den hianskjutande
domstolen, for det fall den faststiller att det &r fraga om rattsmissbruk, avsla kdrandens begidran
om den ritt till information som foreskrivs i artikel 8 i direktiv 2004/48.

Mot denna bakgrund ska tolkningsfragorna besvaras pa foljande satt. Artikel 8.1 i direktiv 2004/48
ska tolkas sa, att i samband med en riattegdng om immaterialrdttsintrang i enlighet med denna
bestdmmelse ska en kirande, som begir information enligt ndmnda artikel 8, tillhandahalla skélig
bevisning, sa att den domstol vid vilken talan véickts med tillricklig sikerhet kan faststélla att
kdranden dr innehavare av denna rittighet, genom att lagga fram lamplig bevisning med hansyn
till rattighetens art och eventuella sérskilda tillimpliga formaliteter.

Riéttegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhallande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héanskjutande domstolen att besluta om
rattegangskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra én ndmnda
parter har haft ar inte erséttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

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

ska tolkas sa,

att i samband med en ritteging om immaterialriattsintraing i enlighet med denna
bestimmelse ska en kidrande, som begir information enligt namnda artikel 8, tillhandahalla
skilig bevisning, sa att den domstol vid vilken talan vickts med tillricklig sikerhet kan

faststilla att kdaranden &r innehavare av denna rittighet, genom att ligga fram liamplig
bevisning med hinsyn till riattighetens art och eventuella sidrskilda tillampliga formaliteter.

Underskrifter

ECLI:EU:C:2023:342 13
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