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Sammanfattning av begaran om forhandsavgdrande enligt artikel 98.1 i
domstolens rattegangsregler

Datum for ingivande:
11 oktober 2021
Hanskjutande domstol
Sad Okregowy w Warszawie (Polen)
Datum for beslutet att begara forhandsavgorande:
21 juli 2021
Kérande:
B
Svarande:

Castorama PolskaySp.z 0.0., "Knot> Sp. z o0.0.

Saken i det nationella malet

Yrkande om ceditionsforeldggande “avseende information om ursprung och
distributionsnat,for intrangsgorande varor eller tjanster

Syfte med och réttslig,grund for begdran om férhandsavgorande

Tolkningaw,artikel®8.1 i Europaparlamentets och radets direktiv 2004/48/EG av
dens29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for immateriella rattigheter,
jamford'mediartikel 4.1 a i samma direktiv — Réttslig grund: artikel 267 FEUF

Fragor som har hanskjutits for forhandsavgérande

a) Ska artikel 8.1 jamford med artikel 4.1 i Europaparlamentets och radets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sékerstéllande av skyddet for immateriella
rattigheter tolkas sa, att den bestammelsen avser atgarder som vidtas for att
skydda immateriella rattigheter endast da det i detta forfarande eller i ett annat
forfarande kan styrkas att rattighetsinnehavaren har en immateriell rattighet?

— Om fraga a besvaras nekande:
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b) Ska artikel 8.1 jamford med artikel 4.1 i Europaparlamentets och radets direktiv
2004/48/EG av den 29 april 2004 om sakerstallande av skyddet for immateriella
rattigheter tolkas sa, att det ar tillrackligt att det gors sannolikt att den aktuella
atgarden avser en befintlig immateriell rattighet och att detta inte maste styrkas,
sérskilt nér ett yrkande om information om ursprung och distributionsnét for varor
eller tjanster framstéalls innan ett skadestandsyrkande framstéalls med avseende pa
ett upphovsrattsintrang?

Anforda unionsbestammelser; anford rattspraxis fran EU-domstolen
Skél 13 samt artiklarna 4.1 a, 8.1, 9.1 och 9.2 i direktiv 2004/48

Dom av den 16 juli 2009, Infopaq International (C-5/08, EW:C:2009:465)
Dom av den 18 januari 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18)

Anforda nationella bestammelser

Ustawa zdnia 17 listopada 1964 r. "+ “Kodeksy, postepowania cywilnego
(civilprocesslagen) (Dz. U., 2020 r., "poz.\ 1575, konsoliderad version) (nedan
kallad civilprocesslagen) — artiklarnas278,479%°, 4791'2.0ch 479113

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach pokrewnych (lag av
den 4 februari 1994 om upphovsratt 6ch narstaende rattigheter (Dz. U., 2021, poz.
1062, konsoliderad version) (nedan kallad,upphovsrattslagen) — artikel 1

Ustawa z dnia 16 Kwietniagd993 ra0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (lag av
den 16 april 1993 om bek&mpande“av illojal konkurrens) (Dz. U., 2020, poz.
1913, konsoliderad version) (nedan kallad konkurrenslagen) — artiklarna 3
och 13.1

Kortfattad redogorelse for de faktiska omstéandigheterna och férfarandet

Savitt avser forfarandet for forhandsavgérande har den hanskjutande domstolen
redovisat foljande faktiska omstandigheter i malet.

TB, som ar rattighetsinnehavare i det nationella malet, &ger natbutiker dar
inredningsartiklar utbjuds till forséljning. Inom ramen for sin affarsverksamhet
saljer TB maskintillverkade bildreproduktioner som TB latit framstalla, och dessa
betecknas som A, B och C. TB anser sig vara upphovsman till de
bildreproduktioner som bolaget latit framstalla och bilderna utgor enligt TB verk i
upphovsréttslig mening. Var och en av dessa bilder utgérs av okomplicerad grafik,
med nagra farger och geometriska figurer samt nagra korta aforismer.

Originaltrogna kopior av bilderna A och B séljs utan TB:s samtycke i en natbutik
och i fysiska butiker tillhgrande svarande nr 1 (Castorama Polska). Bilderna har



CASTORAMA POLSKA OCH KNOR

levererats till dessa butiker av svarande nr 2 (Knor). Varken pa reproduktionerna
fran rattighetsinnehavaren, eller pa de reproduktioner som levererats till svarande
nr 1 av svarande nr 2, anges vem som &r upphovsman eller varifran produkten
harror. Svarande nr 1 séljer &ven bilder som levererats av svarande nr 2, med en
text som &r identisk med texten i bild C, men med skillnader vad galler grafik och
typsnitt.

En visuell jamforelse av de aktuella bilderna redovisas nedan:
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Efter att forst ha begéart att svarande nr 1% skulle® upphora med
upphovsréttsintranget, framstallde rattighetsinnehavaren deny15 december 2020 ett
yrkande vid den hanskjutande domstolen om att svarandena skulledforeldggas att
ge in uppgifter om distributionsnéat, fullstdndig leverantérsférteckning, mottagna
och bestillda godskvantiteter, tidpunkten ‘dd varorna “borjade saljas i fysiska
butiker och i natbutiken, hur manga waror, somysalt i'de fysiska butikerna och i
natbutiken och priset pa varorna, fordelatypa fysiskiforsaljning och natférséljning.

Rattslig grund for detta yrkande“wvar artikel ‘art. 479'*® i civilprocesslagen, som
inforlivade artikel 8 i direktiv-2004/48 med, demn nationella rattsordningen. | sin
ansOkan hanvisade réattighetsinnehavaren, till bilder (grafik) och reproduktioner av
dessa som svarande nri1 utbjodytill forsaljning och som levererats av svarande nr
2, varvid rattighetsinnehavaren “uppgav sig vara upphovsrattsinnehavare till
bilderna, saval ekonomiskt som personligt. Rattighetsinnehavaren uppgav vidare
att dessa uppgifter behévdes for att det skulle ga att ytterligare utreda vilka
yrkandensom ‘skulle framstallas med anledning av upphovsrattsintranget och
huruvida .det%fanns grund “att framstélla skadestandsyrkanden pa grund av
otillborlig kenkurrensyDetta yrkande om editionsforelaggande framstélldes darfor
innan,talan vacktes om eventuellt upphovsrattsintrang. Detta innebar att ansokan i
detta skedevinte innehaller nagon utredning av vilka yrkande som ska framstéallas
for att skydda immateriella rattigheter.

Svarande nid yrkade att ansokan skulle avslas och att avgorandet skulle fattas sa
nara emydom som mojligt, begrénsat till verk i upphovsrattslig mening (samtidigt
som det ifrdgasattes att de aktuella bilderna verkligen kunde anses ha verkshdjd).
Svarande nr 1 aberopade dven skyddet for foretagshemligheter och gjorde
géllande att rattighetsinnehavaren inte hade styrkt att den var innehavare av de
ekonomiska rattigheterna till de salda varorna, eftersom de immateriella skapelser
som ar foremalet for ansokan inte ar original. Om rattighetsinnehavarens ansokan
bifdlls, skulle det innebéra att denne fick upphovsrattsskydd for tankar och idéer;
de aktuella reproduktionerna ingar namligen i en trend med forenklade och
uppiggande bilder dir banala uttryck sasom “var positiv”’ och ’glom inte att le”
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atfoljer bilderna. Enligt svarande nr 1 &r alla figurelement i de aktuella
reproduktionerna banala, monotona och pa intet satt originella (savitt géller deras
sammanséttning, farger, typsnitt m.m.), jamfort med andra grafiska bilder pa
marknaden.

Efter att ha beretts tillfalle att yttra sig angaende svaromalet fran svarande nr 1,
gav rattighetsinnehavaren inte in nagon bevisning till styrkande av att det var
fraga om upphovsrattsligt skyddade verk fran nagon sakkunnig i grafik- och
formgivningsrelaterade sporsmal.

Den héanskjutande domstolen gjorde en ex officio-beddmning oCh underrattade
parterna om att den ansag det vara oklart hur unionsratten (artikel, 8.1 indirektiv
2004/48) ska tolkas, sarskilt avseende huruvida det ar nodvéandigt att'styrkaseller
endast gora sannolikt vad for slags rattsliga intressen som starypa“speh.i malet,
med beaktande av att artiklarna 6 och 7 i direktiv 2004/48,har,olika ordalydelse
samt med beaktande av artikel 4 i direktiv 2004/48, som,anger att personer som
innehar immateriella rattigheter har ratt att be@éra tillampning, avadtgarderna,
forfarandena och sanktionerna. Enligt den hahskjutande domstolen framstar det
aven som oklart om det & mojligt att ha olika beviskrav. —ach darmed om talerétt
foreligger eller ej — beroende pa om foremalet har werkshojd eller om foremalet
inte har verkshojd och darmed inte ar foremal fomnagoniensamratt.

Parternas huvudargument

Rattighetsinnehavaren och ‘svarande, N2 har inte yttrat sig angaende vad som
anforts av den hénskjutande ‘domstolen. Svarande nr 1 har daremot anfort att
enligt artikel 8 i direktivy,2004/48,(som inforlivats med polsk ratt genom artikel
479 punkt 11 civilprocesslagen) ska det styrkas att upphovsrattsintrang
foreligger och det rackerinte att detta endast har gjorts sannolikt.

Kortfattad,redogorelse for skalen till att forhandsavgorande begérs

Den hénskjutande domstolen har att prova begdran om information om ursprung
och, distributionsnat for de intrangsgdrande varorna eller tjansterna. En
forutsattning, for beslutet &r huruvida innehavaren ar innehavare av en immateriell
rattighet. Detta beror emellertid pa huruvida de rattigheter som denne gor gallande
ar knutna till egendom som skyddas enligt direktiv 2004/48, och huruvida denna
omstandighet ska styrkas i ett informationsforfarande eller om det racker att detta
endast gors sannolikt.

Den hanskjutande domstolen har papekat att enligt skal 13 i direktiv 2004/48
inbegriper detta direktiv alla immateriella rattigheter som omfattas av
gemenskapsbestammelser pa omradet eller av den berérda medlemsstatens
nationella lagstiftning, inklusive upphovsratten. Dessutom kan medlemsstaternas
bestammelser, for interna andamal, utvidgas sa att de omfattar “illojal konkurrens,
inklusive snyltande kopior, eller liknande verksamhet”.
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Den hanskjutande domstolen anser att polsk rattspraxis inte ger nagot entydigt
svar i detta avseende. Inte desto mindre har den hanskjutande domstolen savitt
avser detta mal godtagit tolkningen att den nationella lagstiftningen for interna
andamal har utvidgat tillampningen av bestammelserna i direktiv 2004/48 till att
avse illojal konkurrens i form av piratkopior (4ven om de inte &r upphovsréttsligt
eller varumarkesréttsligt skyddade eller annars féremal for ensamratt). Vad galler
bild A och bild B &r det darfor inte problematiskt hur unionsratten ska tolkas.
Rattighetsinnehavaren har ndmligen inte bara gjort sannolikt utan dven styrkt att
svarande nr 1 har salt varor som var originaltrogna kopior av bilderna A och B.

Vad géller bild C ar det emellertid nodvandigt att tolka de “Uniensrattsliga
bestammelserna. Det &r darvid inte fraga om en kopia av den yttre formgivningen
av en vara. Det ar namligen texten som har kopierats varvid.den getts samma
placering pa sidan men getts andra figurelement o€h annat, typsnitt. Den
hanskjutande domstolen har darfor att ta stallning till om detér fraga‘em ettverk.

Enligt polsk rattspraxis ar det behorig domstol s@m, har att prova,omadet ar fraga
om ett verk med verkshojd. Ratten har darvid, inte, inprinciphatt ‘inhamta nagot
sakkunnigutlatande i detta avseende, savida det inte i"det'enskilda fallet ar fraga
om komplicerade sakforhallanden betréaffande vilka “wittens kompetens och
erfarenhet inte récker till. Vidare ar“det vedertaget att det ar parten som har
bevisbdrdan och att det &r parteassem ska.yrka att ett sakkunnigutlatande ska
inhdmtas, vilket innebér att ratten ska tmderrattayparten om att oklarheter ar for
handen i detta avseende.

| polsk doktrin finns twénsinsemellan, metstridiga uppfattningar om hur man bor
tolka artikel 47913 j civilprocesslagen, som ar den bestimmelse som inférlivar
artikel 8 i direktiv, 2004/48wmed, den polska rattsordningen. Enligt den ena
uppfattningen ska de omstandigheter'som ger vid handen att ett rattighetsintrang
foreligger styrkas i vederborligeerdning, vilket innebar att omstandigheterna ska
styrkas ochuinte endast gorasysannolika. Enligt den andra uppfattningen &r det inte
nodvandigt att styrka rattighetsintranget, utan det racker att endast géra sannolikt
att sadant intrang“ar fér'handen, eftersom ett yrkande om editionsforelaggande
enlighiartikel 8 i direktivet kan framstallas inte bara gentemot intrangsgoraren
utan aven gentemot tredje man.

Den,omstandigheten att det ar oklart hur artikel 8.1 i direktiv 2004/48 ska tolkas
paverkar aven tolkningen av artikel 4792 i civilprocesslagen. Denna
tolkningsproblematik paverkar utgangen av yrkandet om editionsféreldaggande.
Saledes: om artikel 8.1 i direktiv 2004/48 tolkas sa, att bestammelsen avser en
atgard som vidtas for att skydda immateriella rattigheter endast da ett
rattighetsintrang har styrkts med avseende pa upphovsréattsinnehavarens egendom,
sa ska — i en situation da ratten inte kan foreta en oavhangig prévning utan bitrade
fran en sakkunnig pa grund av bristande sakkunskap — yrkandet ogillas (om sadan
bevisupptagning med bitrade av en sakkunnig inte foretas). Om det ar tillfyllest att
ett intrang gors sannolikt, och det darvid inte & nodvandigt att styrka (eller med
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sakerhet anta) att det finns immateriella rattigheter i malet, utan endast att detta
gors sannolikt, ska yrkandet om editionsforeldggande bifallas i sin helhet.

Tolkningssvarigheterna avseende artikel 8.1 i direktiv 2004/48 beror &ven pa
foljande skrivning i artikel 4.1 a i direktiv 2004/48: ”Medlemsstaterna ska
tillerkdnna foljande personer och organ ratten att ansoka om tilldmpning av de
atgarder, forfaranden och sanktioner som avses i detta kapitel: a) personer som
innehar immateriella rattigheter, 1 Overensstammelse med bestdimmelserna i
tillamplig lag”. Enligt den hanskjutande domstolen framgar det av denna
bestaimmelse att det maste styrkas, och inte endast goras sannolikt, att
vederbdrande innehar immateriella rattigheter. Skyddsatgarderna ar avsedda for
rattighetsinnehavaren, inte for den som pastds inneha dey, immateriella
rattigheterna.

A ena sidan hinvisar artikel 9.1 i direktiv 2004/48 till begreppet “den pastidda
intréngsgoraren” — vilket tyder pad att intrangsfragan i.Sig inte masteyprovas pa
forhand med avseende pa de atgarder som stadgashi,artiklarna 6, % ochy8 i direktiv
2004/48 — men detta begrepp tillampds, intewmed “avseende pa en
rattighetsinnehavare som ger in en ansokan. A andra‘sidan kan'detta, i enlighet
med vad som foreskrivs i artikel 4.1%a I\direktiv. 2004/48, endast vara en
innehavare av de immateriella rattigheterna.

Enligt den hanskjutande domstolen framgar detiav. EU-domstolens dom av den 18
januari 2017, NEW WAVE_CZ (€-427/15, EU:C:2017:18), att ett yrkande om
editionsforelaggande (enligt artikel 8:1 i direktiv' 2004/48) kan framstéllas inom
ramen for en talan yid domstolyomyimmaterialrattsintrang, utan att det i
informationsforfarandetii sig ar nodvandigt att faststélla ett immaterialrattsintrang;
detta innebér att kéranden‘endast behdver gora det sannolikt att det foreligger ett
intrang. Det framstar mamligen sem uppenbart att artikel 8.1 i direktiv 2004/48
tillerk&nner rétt till infoermation for att faststadlla omfattningen, graden och
forekomstény, avadntrang i immateriella rattigheter i en situation dar
rattighetsinnehavaren ar osaker pa dessa omstandigheter.

Dettayresonemang kan emellertid inte dverforas pd det som &ar avgorande for
yrkandetdomyeditionsforelaggande (artikel 8.1 i direktiv 2004/48), det vill sdga
fragan, huruvidaten viss person innehar immateriella rattigheter 6verhuvudtaget.
Omydet skulle, anses att det racker att aberopa sannolika skal i detta avseende,
skulle det n@mligen uppkomma en obalans mellan grundldggande réttigheter, till
forfangafor de kommersiella hemligheter, affarshemligheter och affarsintressen
som ar foremalet for yrkandet om editionsforelaggande. | informationsférfarandet
ska aktuell information ges in for att det ska bli mojligt att avgéra omfattningen av
och ursprunget till intranget. Det framstar inte som skaligt att samtidigt anvanda
samma krav med avseende pa huruvida en viss person &r innehavare av
immateriella rattigheter. Denna omstandighet maste styrkas, snarare &n endast
goras sannolik.
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22 Mot denna bakgrund foreslar den héanskjutande domstolen att fraga a) ska
besvaras jakande. For det fall fraga a) besvaras nekande, fdreslar den
hanskjutande domstolen att fraga b) ska besvaras nekande, vilket innebér att det
inte ar tillrackligt att endast gora sannolikt att skyddsatgarden i fraga rér en
befintlig immateriell réattighet, eftersom denna omstandighet maste styrkas.
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