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Tiivistelma C-628/21-1

Asia C-628/21

Unionin tuomioistuimen tyojarjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen
ennakkoratkaisupyynnon tiivistelma

Jattamispaiva:
11.10.2021
Ennakkoratkaisupyynnon esittaényt tuomioistuin:

Sad Okregowy w Warszawie (Varsovan alueellinen tuomioistuin,
Puola)

Ennakkoratkaisupyynnon esittamista koskevangaatoksen tekemispaiva:
21.7.2021

Hakija:
B

Muut osapuolet:

Castorama Polska Sp..z 0.05,”Knor” Sp. Z 0.0.

Kansallisessa tuomioistuimessa kasiteltavan asian kohde

Hakemus, (joka kaskee' velvoittamista tietojen antamiseen teollis- tai
tekijdnoikeutta loukkaavien, tavaroiden tai palvelujen alkuperastd ja
jakeluverkosta.

Ennakkoratkaisupyynnon kohde ja oikeudellinen perusta

Teolliss, ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopanyparlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1 kohdan,
tulkittuna yhdessa sen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, tulkinta —
Oikeusperusta: SEUT 267 artikla.

Ennakkoratkaisukysymykset

a)  Onko teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1
kohtaa, luettuna yhdessa sen 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, etta sen
kattamia teollis- ja tekijanoikeuksien suojaamistoimenpiteitd voidaan kayttaa
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ainoastaan silloin, kun t&ssd tai muussa menettelyssa vahvistetaan, ettd
oikeudenhaltijalle kuuluu teollis- tai tekijanoikeus?

— jos vastaus kysymykseen a on kielteinen

b)  Onko teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 8 artiklan 1
kohtaa, luettuna yhdessé sen 4 artiklan 1 kohdan kanssa, tulkittava siten, etta on
riittdvad osoittaa todennadkoiseksi, ettd kyseinen toimenpide koskee olemassa
olevaa teollis- tai tekijdnoikeutta, eik4 tat4 ole ndytettéva toteen erityisesti silloin,
kun pyydetaan tavaroiden tai palvelujen alkuperad ja jakeluverkkoa, koskevien
tietojen antamista ennen teollis- ja tekijanoikeuden loukkaamista koskevan
vahingonkorvausvaatimuksen esittdmista?

Unionin oikeussaannot ja oikeuskaytanto, joihin viitataan

Direktiivin 2004/48 johdanto-osan 13 perustelukappale, 4 artiklan»1l kohdan a
alakohta, 8 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 ja.2 kohta.

Tuomio 16.7.2009, Infopaq International (C-5/08; EW:C:2009:465).
Tuomio 18.1.2017, NEW WAVE,CZ (C-427/15, EU:C:2017:18).

Kansalliset oikeussaannot, joihin viitataan

17.11.1964 annettu Siviiliprosessilaki’ (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks postgpowania eywilnego; Dz. U. 2020, jarjestysnumero 1575, koonnos) —
278 §, 479%° 8, 47912 § ja 4791138,

Tekijanoikeuksista ja“lahioikeuksista 4.2.1994 annettu laki (Ustawa z dnia 4
lutego 19947k o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Dz. U. 2021,
jarjestysnumero2062, koonnos) — 1 8.

Vilpillisen “Kilpailun torjumisesta 16.4.1993 annettu laki (Ustawa z dnia 16
kwietnia 1993%r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Dz. U. 2020,
jarjestysnumero 1913, koonnos) — 3 § ja 13 §:n 1 momentti.

Yhteenveto tosiseikoista ja padasian menettelysta

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin esittdd ennakkoratkaisumenettelya varten
seuraavat tosiseikat.

Padasian oikeudenhaltija TB omistaa koriste-esineitd myyvid verkkokauppoja.
Osana liiketoimintaansa oikeudenhaltija myy koneellisesti valmistamiaan kuvien
jaljennoksid, jotka on esitetty ohessa merkinngilla A, B ja C. Oikeudenhaltija
katsoo luoneensa valmistamansa kuvat, jotka sen mielestd ovat tekijanoikeuslain
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mukaisia teoksia. Jokaisen kuvan grafiikka on yksinkertainen ja koostuu
muutamasta varista ja geometrisesta kuviosta seké lyhyista lauseista.

Kuvien A ja B taydellisid kopioita myyd&an ilman oikeudenhaltijan lupaa
tiedonantovelvollisen nro 1 (Castorama Polska) verkkokaupassa ja myymaloissa,
joihin ne toimittaa tiedonantovelvollinen nro 2 (Knor). Oikeudenhaltijan
jaljennoksissé tai tiedonantovelvollisen nro 2 tiedonantovelvolliselle nro 1
toimittamissa jaljennoksisséd ei ole merkitty tuotteen tekijdd tai alkuperaa.
Tiedonantovelvollinen nro 1 myy myés tiedonantovelvollisen nro 2 toimittamia
kuvia, jotka siséltavat saman tekstin kuin kuvassa C, mutta niiden grafiikassa ja
Kirjasintyypeissé on eroavaisuuksia.

Kuvien visuaalinen vertailu on seuraava:

Oikeudenhaltijan grafiikka A Tiedonantovelvollisen tarjoama grafiikka
A (taydellinenkopio)

MO J MO |
DaM Dal

- UORED - IORED |
ZASADY ZASADY

Oikeudenhaltijan grafiikka B Tiedonantovelvollisen tarjoama grafiikka
B (taydellinen kopio)

nie ma ludzi

nie ma ludszi s
idealnych

S}Qdealnyoh

a jednak

jestem

Oikeudenhaltijan grafiikka C Tiedonantovelvollisen tarjoamagrafiikka
C (teksti sama, eroja grafiikassa ja
kirjasintyypeissa)
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Esitettyaan tiedonantovelvolliselle nro 1 oikeudenkéyntid edeltdvan vaatimuksen
tekijanoikeusloukkausten lopettamisesta oikeudenhaltija“pyyst ennakkoratkaisua
pyytaneelle  tuomioistuimelle  15.12.2020 . osoitetulla, hakemuksellaan
tiedonantovelvollisia antamaan tiedot jakeluverkostay, taydellisen luettelon
tavarantoimittajista, tiedot vastaanotettujen “ja tilattujen<tavaroiden maarésta,
tiedon ajankohdasta, jolloin tavarathon saatettu myyntiin  myymaldissa ja
verkkokaupassa, tiedot myymaloissa “ja verkkokaupassa myytyjen tavaroiden
méaarasta ja tiedon tavaroiden, myynnista wsaadusta hinnasta, eriteltyna
myymaloissa ja verkkokaupoissa myytyjen-tavaroiden osalta.

Hakemuksen oikeusperustanaesitettiin siviiliprosessilain 479 §, jolla direktiivin
2004/48 8 artikla on¢pantu taytantoons Hakemuksessaan oikeudenhaltija viittasi
kuviin (grafiikkaan), joidenyjéljennoksia tiedonantovelvollinen nro 1 myy ja joita
tiedonanteyvelvollinen nro, 2 tallextoimittaa, ja vetosi siihen, ettd hénell4 on ndiden
kuvien taloudellisetyja moraaliset tekijanoikeudet. Oikeudenhaltija katsoi, ettd
pyydettyjen | tietojen“hantaminen on tarpeen tekijanoikeusloukkauksia ja
mahdollisesti, vilpillista, kilpailua koskevien vahingonkorvausvaatimusten
esittdmiseksi. Tarkasteltava tietopyyntd on siten esitetty ennen sellaisen
menettelyn aloittamista, jossa mahdollinen teollis- tai tekijanoikeuden loukkaus
vahvistetaan, mika tarkoittaa, ettei hakemukseen télla hetkelld liity teollis- ja
tekijanoikeuksien,suojaamista koskevia vaatimuksia.

Tiedonantovelvollinen nro 1 vaati hakemuksen hylk&amistd tai vaihtoehtoisesti
méaardyksen antamista mahdollisimman suppeana, rajoittuen ainoastaan
tekijanoikeuslaissa tarkoitettuihin teoksiin (se kuitenkin Kkiisti kyseisten kuvien
aseman teoksina). Se vetosi myos liikesalaisuuksien suojaan ja siihen, ettei
oikeudenhaltija ollut osoittanut olevansa tarjottujen tuotteiden taloudellisten
tekijanoikeuksien haltija, koska hakemuksen kohteena olevat henkiset tuotteet
eivat ole alkuperéisid. Oikeudenhaltijan hakemuksen hyvaksyminen merkitsisi
nimittdin  tekijanoikeussuojan myontamistd ajatuksille ja ideoille, silla
hakemuksen kohteena olevat jéljennokset ovat nykyisen trendin mukaista ns.
yksinkertaistettua motivaatiografiikkaa, jossa esitetdan kevyita lauseita, kuten “ole
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positiivinen” tai “al4 unohda hymyilld”. Tiedonantovelvollisen nro 1 mielesta
kaikki riidanalaisten jéljennosten graafiset osatekijat ovat arkipdivaisia ja toistuvia
eivatkd eroa mill&dan erityisella tavalla (koostumus, vérit, kdytetyt fontit jne.)
muusta markkinoilla saatavilla olevasta grafiikasta.

Tutustuttuaan tiedonantovelvollisen nro 1 vastaukseen oikeudenhaltija ei
toimittanut grafitkan ja suunnittelun alan asiantuntijalausuntoa teollis- ja
tekijanoikeuksien olemassaolon osoittamiseksi.

Ennakkoratkaisua pyytaneelle tuomioistuimelle herési viran puolesta epéilyksia —
mink& se esitti my6s asianosaisille — unionin oikeuden tulkinnastan(direktiivin
2004/48 8 artiklan 1 kohta) erityisesti sen kysymyksen osalta, onko menettelyn
kohteena olevan omaisuuden oikeudellinen luonne naytettava ‘toteen wai
ainoastaan osoitettava todennékdiseksi, kun otetaan huomioon,yettd direktiivin
2004/48 6 ja 7 artiklassa kaytetadan erilaisia sanamuotoja ja direktiivin 2004/48 4
artiklan mukaan henkil6t, joilla on oikeus pyytad toimenpiteiden, menettelyjen ja
oikeussuojakeinojen soveltamista, ovat teollis- jaytekijanoikeuksién haltijoita.
Tuomioistuimen epdilyt koskevat myos erilaisen nayttékynnyksen mahdollisuutta
— sek& asiavaltuuden olemassaoloa tai puGttumista — riippuencsiitd, onko tietty
tavara teos vai tuote, joka ei tdyta teoksen‘eminaisuuksia ja jota ei suojata
yksinoikeuksilla.

P&adasian asianosaisten olennaiset perustelut

Oikeudenhaltija ja tiedonantovelvollinen “>nro 2 eivat ottaneet kantaa
ennakkoratkaisua pyyténeen tuomioistuimen epailyksiin. Tiedonantovelvollinen
nro 1 katspi, ettd direktiivin 2004/48 8 artiklan, joka on pantu taytantoon
siviiliprosessilain_479''%.8:n 1 'momentilla, mukaan teollis- ja tekijanoikeuksien
loukkaaminen tulee nayttaatoteen eikd ainoastaan osoittaa todennakgiseksi.

Yhteenveto ennakkoratkaisupyynnon perusteista

Ennakkoratkaisua pyytaneen tuomioistuimen on ratkaistava, onko teollis- ja
tekijanoikeuksia, loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperéa ja jakeluverkkoa
koskeva tietopyyntd perusteltu. Paatds edellyttad sen madrittelemistd, kuuluuko
oikeudenhaltijalle oikeus teollis- tai tekijanoikeuteen. Tamé puolestaan riippuu
siitd, liittyvatko oikeudenomistajan pyytamat oikeudet omaisuuteen, jota suojataan
direktiivin 2004/48 nojalla, ja onko tdma seikka vahvistettava tietopyyntoa
koskevassa menettelyssé vai ainoastaan katsottava todennékoiseksi.

Ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin viittaa siihen, ettd direktiivin 2004/48
johdanto-osan 13 perustelukappaleen mukaan direktiivi kattaa kaikki yhteison
tdman alan sd&nndsten ja/tai asianomaisen jasenvaltion kansallisen lainsd&ddannon
piiriin kuuluvat teollis- ja tekijanoikeudet. Liséksi sen s&&nnodkset voidaan
laajentaa sisdisten tarpeiden mukaan koskemaan vilpillisen kilpailun, mukaan
lukien orjallinen jaljittely, tai vastaavan toiminnan piiriin kuuluvia tekoja.
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Vaikka ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mukaan Puolan
oikeuskaytantd ei anna yksiselitteista vastausta taltd osin, se katsoo nyt esilla
olevassa asiassa, etta kansallisessa lainsdadanndssa direktiivin 2004/48 saannosten
soveltaminen on sisdisten tarpeiden vuoksi ulotettu koskemaan tuotteiden laitonta
jaljentamistd (vaikka kyseiset tuotteet eivat kuuluisi tekijanoikeuden, oikeuden
rekisterdityyn tavaramerkkiin tai muiden yksinoikeuksien piiriin). Edelld mainittu
huomioon ottaen kuvien A ja B osalta unionin oikeuden tulkinnassa ei ole
ongelmia. Oikeudenhaltija ei nimittdin ole ainoastaan osoittanut todennékoiseksi
vaan on my0ds nayttdnyt toteen, ettd tiedonantovelvollinen nro 1 on myynyt
tuotteita, jotka ovat hanen kuviensa A ja B taydellisi& kopioita.

Hakemuksen ratkaiseminen kuvan C osalta edellyttdd kuitenkin unionin oikeuden
tulkintaa. Kyseisen kuvan osalta ei ole kyse tuotteen ulkomuadon kopieinnista.
On kéytetty samaa tekstid ja sen asettelu sivulla on sdilytetty, mutta on‘Kuitenkin
kaytetty erilaisia graafisia elementteja ja eri kirjasintyyppejd. Ennakkoratkaisua
pyytaneen tuomioistuimen on siten selvitettdvd, onko kyseessa teos.

Puolan oikeuskaytdnnon mukaan teoksen luovuuden asteen tutkiminen on
tuomioistuimen  tehtdvd, eikd sen “paasaantoisesti tarvitse  kéyttaa
asiantuntijalausuntoa, elleivat asian tosiseikat ole silla tavoinimonimutkaisia, ettei
tuomarin kokemus riitd. Lisaksi todistustaakan ja astamtuntijalausuntopyynnon
esittdmisen katsotaan kuuluvan asianosaiselleyja josituomioistuimella heréa talta
osin epéilyksid, sen tulee ilmoittaasiita astanosaisille.

Puolan  oikeuskirjallisuudessa  esitetaan', kaksi  ristiriitaista  nédkemysta
siviiliprosessilain 4792 §mpgjollay direktiivin 2004/48 8 artikla on pantu
taytdntoon, tulkinnaStai, Ensimmadisen \ndkemyksen mukaan on valttdmatonta
osoittaa luotettavalla tavallaieikeudendoukkaamiseen viittaavat olosuhteet, mista
seuraa velvollisuus néyttda ne toteen eikd ainoastaan osoittaa todennakdiseksi.
Toisen nakemyksenmukaan loukkausta ei tarvitse ndyttda toteen, vaan se on
ainoastaan 0soitettava ‘todennakoiseksi, koska direktiivin 8 artiklan 1 kohdan
mukainen), tietopyyntd ‘woi kohdistua paitsi loukkaajaan myo6s kolmanteen
osapueleen.

Direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskevat epaselvyydet
vaikuttavat siviiliprosessilain 479 §:n tulkintaan. Niiden ratkaiseminen
vaikuttaa tapaan, jolla tietopyynto ratkaistaan. Jos direktiivin 2004/48 8 artiklan 1
kohtaa on, tulkittava siten, ettd se koskee teollis- ja tekijanoikeuksien
suojaamistoimenpiteitd, joita voidaan kéyttda ainoastaan silloin, kun néytetdan
toteen sellaiseen omaisuuteen kohdistuva loukkaus, johon oikeudenhaltijalla on
oikeuksia, tdm& hakemus on hyl&ttavda, kun tuomioistuin ei erityisosaamisen
puuttuessa voi tehda itsendisté arviointia ilman asiantuntijan kayttamisté (ja kun ei
suoriteta tallaista todistelumenettelyd, johon asiantuntija osallistuu). Jos sen sijaan
todenndkdiseksi osoittaminen on riittdvaa ja jos kyseisessa menettelyssé ei tarvitse
vahvistaa (eli katsoa varmaksi) teollis- ja tekijanoikeuksien olemassaoloa vaan
ainoastaan osoittaa oikeuden olemassaolo todenndkdiseksi, tietopyyntd on
hyvaksyttava kokonaisuudessaan.
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Direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdan tulkintaan liittyvét epaselvyydet johtuvat
my0s siité, ettd direktiivin 2004/48 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan,
ettd “’jasenvaltioiden on myonnettdva oikeus pyytaa téssé luvussa tarkoitettujen
toimenpiteiden, menettelyjen ja oikeussuojakeinojen soveltamista: - —
sovellettavan lainsdddannén mukaisesti teollis- ja tekijanoikeuksien haltijoille”.
Ennakkoratkaisua pyytdneen tuomioistuimen mielestd kyseisestd s&&nnoksesta
seuraa, ettd kysymys oikeudesta teollis- tai tekijanoikeuteen on néytettava toteen
eikd ainoastaan osoitettava todennakoiseksi. Kyseisid toimenpiteitd voi nimittéin
kayttdd oikeudenhaltija eikd henkilo, jonka oletetaan olevan teollis- ja
tekijanoikeuksien haltija.

Direktiivin  2004/48 9 artiklan 1 kohdassa sen sijaan  kaytetaan “vaitetyn
oikeudenloukkaajan kasitettd — mik& osoittaa, ettd itse loukkauksen tapahtumista
ei tarvitse ratkaista yksiselitteisesti, jotta direktiivin 2004/48 6,°7 ja 8 artiklan
mukaisia toimenpiteitd voidaan kayttad — sitd vaStoin “€i puhuta vaitetystd
oikeudenhaltijasta hakijan osalta. Pikemminkin direktiivin 2004/48 4 artiklan 1
kohdan a alakohdassa saddetddn, ettd hakija“woi “olla vain, “teollis- ja
tekijanoikeuksien haltija.

Ennakkoratkaisua pyytédneen tuomioistuimen, smielestd ) Euroopan unionin
tuomioistuimen 18.1.2017 antamasta. tuemiosta \NEWSWAVE CZ (C-427/15,
EU:C:2017:18) seuraa, etta tietopyynt0 (direktiivin‘2004/48 8 artiklan 1 kohdan
mukaisesti) voidaan tehda teollis=yja tekijanoikeuksien loukkaamista koskevassa
tuomioistuinmenettelyssd, gilman “ettd * pelkkaa tietopyyntéd koskevassa
menettelyssé pitaisi valttdmatta vahvistaa teollis- ja tekijanoikeuksien loukkaus,
mika tarkoittaa, ettd hakijan onrainoastaaniosoitettava loukkaus todennakoiseksi.
Vaikuttaa nimittdin Hlmeiseltd, ettd direktiivin 2004/48 8 artiklan 1 kohdassa
myoOnnetdan’y oikeus “tiedonsaantiing  jotta voidaan selvittdd teollis- ja
tekijanoikeuksienm, loukkauksen“ylaajuus, vakavuus ja olemassaolo, jos
oikeudenhaltija on epévarma naista seikoista.

Tatd perustelua, ei kuitenkaan voida soveltaa siihen, voidaanko tietopyynto
tehdd(direktiivin©2004/48 8 artiklan 1 kohta) eli siihen, kuuluuko henkil6lle
ylipaataanuteollis- tar tekijanoikeus. Jos oletetaan, ettd taméa seikka voidaan
alnoastaan 0soittaa  todennédkodiseksi, perusoikeuksien valistd tasapainoa
horjutettaisiin —>nimittdin tietopyynnon kohteena olevien yritysten liike- ja
yrityssalaisuuksien ja etujen vahingoksi. Tietopyyntod koskevassa menettelyssa
olisi pyrittdva antamaan tiedot, jotka ovat vélttdméattdmia loukkauksen laajuuden
ja lahteen maéarittamiseksi. Ei ole selvdd, minkd vuoksi samaa standardia tulisi
soveltaa kysymykseen siitd, onko henkilo teollis- tai tekijanoikeuden haltija.
Tama4 asia on vahvistettava eiké ainoastaan osoitettava todennakdiseksi.

Edelld esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytanyt tuomioistuin ehdottaa, etta
kysymykseen a vastataan myoOntavasti. Jos vastaus tdhdn kysymykseen on
kielteinen, tuomioistuin ehdottaa, ettd myos kysymykseen b vastataan kieltavasti,
ts. ettei ole riittdva& osoittaa todennédkoiseksi, ettd kyseinen toimenpide koskee
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olemassa olevaa teollis- ja tekijanoikeutta, vaan etté se on valttamatontanayttaa
toteen.




