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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccéo)

27 de abril de 2023 *

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Medidas,
procedimentos e recursos necessarios para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade
intelectual — Direito de informacdo — Legitimidade — Necessidade de demonstrar
previamente a existéncia de um direito de propriedade intelectual»

No processo C-628/21,

que tem por objeto um pedido de decisio prejudicial apresentado, nos termos do
artigo 267.° TFUE, pelo Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsévia, Poldnia),
por Decisdo de 21 de julho de 2021, que deu entrada no Tribunal de Justica em 11 de outubro de
2021, no processo

TB

sendo intervenientes:

Castorama Polska sp. z o.0.,

«Knor» sp. z o.0.,

O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Seccao),

composto por: E. Regan, presidente de seccao, D. Gratsias, M. Ilesi¢ (relator), I. Jarukaitis e Z.
Csehi, juizes,

advogado-geral: A. Rantos,
secretario: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vistas as observacoes apresentadas:

— em representacdo da Castorama Polska sp. z o0.0., por M. Markiewicz, M. Mioduszewski e
Z. Ochofiska, radcowie prawni,

— em representacdo do Governo polaco, por B. Majczyna, na qualidade de agente,

* Lingua do processo: polaco.

PT
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— em representacdo do Governo austriaco, por A. Posch e G. Kunnert, na qualidade de agentes,

— em representacdo da Comissdo Europeia, por S. L. Kaléda e U. Malecka, na qualidade de
agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 17 de novembro de 2022,

profere o presente

Acordao

O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito
dos direitos de propriedade intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificacdo no JO 2004, L 195,
p. 16).

Este pedido foi apresentado no ambito de um processo instaurado por TB, destinado a que seja
ordenado a Castorama Polska sp. z 0.0., sociedade com sede em Varsévia (Polonia), e a «Knor»
sp. z 0.0., sociedade com sede em Gliwice (Polénia), que fornecam informacoes relativas a origem
e as redes de distribuicdo de bens ou servicos que violam um direito de propriedade intelectual de
que TB afirma ser titular.

Quadro juridico

Direito da Unido

Diretiva 2004/48
Nos termos dos considerandos 10, 13, 17 e 19 da Diretiva 2004./48:

«(10) O objetivo da presente diretiva é aproximar essas legislacoes a fim de assegurar um nivel
elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado
interno.

[...]

(13) E necessério definir o 4mbito de aplicacio da presente diretiva de uma forma tio ampla
quanto possivel, de modo a nele incluir a totalidade dos direitos de propriedade intelectual
abrangidos pelas disposicdes comunitirias na matéria e/ou pelo direito interno do
Estado-Membro em causa. Contudo, no caso dos Estados-Membros que assim o desejem,
esta exigéncia ndo constituirda um obsticulo a possibilidade de alargar, devido a
necessidades internas, as disposi¢coes da presente diretiva a atos de concorréncia desleal,
incluindo cépias parasitas, ou a atividades similares.
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(17) As medidas, procedimentos e recursos previstos na presente diretiva deverdo ser
determinados, em cada caso, de modo a ter devidamente em conta as caracteristicas
especificas desse mesmo caso, nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito
de propriedade intelectual e, se for caso disso, o carater intencional ou nédo intencional da
violacdo.

(19) Como o direito de autor existe a partir do momento em que uma obra é criada e ndo exige
registo formal, hd que adotar a regra do artigo 15.° da Convencéo de Berna [para a Protecdo
das Obras Literdrias e Artisticas, assinada em Berna em 9 de setembro de 1886 (Ato de Paris
de 24 de julho de 1971), na sua versao resultante da alteracdo de 28 de setembro de 1979,]
que estabelece a presuncdo segundo a qual o autor de uma obra literdria ou artistica é
considerado como tal quando o seu nome vem indicado na obra. Idéntica presuncio
devera ser aplicada aos titulares de direitos conexos, designadamente os produtores de
fonogramas, dado que com frequéncia sdo estes que procuram defender os direitos
violados e se empenham na luta contra os atos de pirataria.»

O artigo 1.° desta diretiva, sob a epigrafe «Objeto», dispoe:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessarios para assegurar o
respeito pelos direitos de propriedade intelectual. Para efeitos da presente diretiva, a expressio
“direitos de propriedade intelectual” engloba os direitos da propriedade industrial.»

No capitulo II da referida diretiva, sob a epigrafe «Medidas, procedimentos e recursos», o
artigo 3.° da mesma, sob a epigrafe «Obrigacdo geral», enuncia, nos seus n.* 1 e 2:

«1. Os Estados-Membros devem estabelecer as medidas, procedimentos e recursos necessarios
para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual abrangidos pela presente
diretiva. Essas medidas, procedimentos e recursos devem ser justos e equitativos, ndo devendo
ser desnecessariamente complexos ou onerosos, comportar prazos que nio sejam razoaveis ou
implicar atrasos injustificados.

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e
dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem obstaculos ao comércio licito e a prever

salvaguardas contra os abusos.»

O artigo 4.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Legitimidade para requerer a aplicacido das
medidas, procedimentos e recursos», prevé:

«Os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicacio das medidas,
procedimentos e recursos referidos no presente Capitulo, as seguintes pessoas:

a) Titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislagdo aplicével,

b) Todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses direitos, em particular os titulares de
licencas, na medida do permitido pela legislacdo aplicavel e nos termos da mesma,
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c) Os organismos de gestdo dos direitos coletivos de propriedade intelectual regularmente
reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos de propriedade
intelectual, na medida do permitido pela legislacao aplicavel e nos termos da mesma.

d) Os organismos de defesa da profissio regularmente reconhecidos como tendo o direito de
representar os titulares de direitos de propriedade intelectual, na medida do permitido pela
legislacdo aplicavel, nos termos da mesma.»

O artigo 6.° da Diretiva 2004/48, sob a epigrafe «Prova», dispde, no seu n.° 1:

«Os Estados-Membros devem garantir que, a pedido da parte que tiver apresentado provas
razoavelmente disponiveis e suficientes para fundamentar as suas alegacoes e especificado as
provas suscetiveis de as apoiar que se encontram sob o controlo da parte contrdria, as
autoridades judiciais competentes podem ordenar que esses elementos de prova sejam
apresentados pela parte contraria, desde que a protecdo das informacdes confidenciais seja
salvaguardada. Para efeitos do presente nimero, os Estados-Membros podem estabelecer que as
autoridades judiciais competentes considerem que uma amostra razoavel de um ndmero
substancial de copias de uma obra ou de qualquer outro objeto protegido constitui um elemento
de prova razodavel.»

O artigo 7.° desta diretiva, sob a epigrafe «Medidas de preservacao da prova», enuncia, no seu n.° 1:

«Antes de se intentar uma agéo relativa ao mérito da causa, os Estados-Membros devem garantir
que as autoridades judiciais competentes possam, a pedido de uma parte que tenha apresentado
provas razoavelmente disponiveis para fundamentar as alegacdes de que o seu direito de
propriedade intelectual foi ou estd prestes a ser violado, ordenar medidas provisérias prontas e
eficazes para preservar provas relevantes da alegada violagdo, desde que a protecdo das
informacdes confidenciais seja salvaguardada. Essas medidas podem incluir, a descricdo
pormenorizada, com ou sem recolha de amostras, a apreensdo efetiva dos bens litigiosos e,
sempre que adequado, dos materiais e instrumentos utilizados na producdo e/ou distribuicao
desses bens e dos documentos a eles referentes. Essas medidas devem ser tomadas, se necessario,
sem ouvir a outra parte, sobretudo sempre que um eventual atraso possa causar danos irreparaveis
ao titular do direito ou quando exista um risco demonstravel de destruicdo da prova.

Quando as medidas de protecdo da prova tenham sido adotadas sem ouvir a outra parte, esta sera
avisada do facto, imediatamente apds a execucdo das medidas. A pedido do requerido,
proceder-se-a a uma revisdo, que incluira o direito de audicdo, a fim de se decidir, num prazo
razoavel apdés a comunicacdo das medidas, se as mesmas devem ser alteradas, revogadas ou
confirmadas.»

O artigo 8.° da referida diretiva, sob a epigrafe «Direito de informacao», dispde, no seu n.° 1:

«Os Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos a violacao
de um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razodvel do
queixoso, as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informacdes sobre a
origem e as redes de distribuicdo dos bens ou servicos que violam um direito de propriedade

intelectual sejam fornecidas pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:

a) Tenha sido encontrada na posse de bens litigiosos a escala comercial;
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b) Tenha sido encontrada a utilizar servicos litigiosos a escala comercial;

c) Tenha sido encontrada a prestar, a escala comercial, servigos utilizados em atividades litigiosas;

ou

d) Tenha sido indicada pela pessoa referida nas alineas a), b) ou ¢) como tendo participado na
producdo, fabrico ou distribuicao desses bens ou na prestacao desses servicos.»

O artigo 9.° da mesma diretiva, sob a epigrafe «Medidas provisérias e cautelares», enuncia, nos
seus n.” 1 a 3:

«1. Os Estados-Membros devem garantir que as autoridades judiciais competentes possam, a
pedido do requerente:

a) Decretar contra o infrator presumivel uma medida inibitéria de qualquer violacdo iminente de
direitos de propriedade intelectual ou de proibicéo, a titulo provisério e eventualmente sujeita
a quaisquer san¢des pecunidrias compulsivas previstas na legislacdo nacional, da continuagdo
da alegada violacgdo dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuagdo da constituiciao
de garantias destinadas a assegurar a indemnizacao do titular; pode igualmente ser decretada
uma medida inibitéria, nas mesmas condigdes, contra qualquer intermedidrio cujos servicos
estejam a ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; as
medidas inibitdrias contra intermedidrios cujos servicos estejam a ser utilizados por terceiros
para violar direitos de autor ou direitos conexos sdo abrangidas pela Diretiva 2001/29/CE [do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa a harmonizacédo de certos
aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacao (JO 2001, L 167,

p- 10)];

b) Ordenar a apreensdo ou a entrega dos bens que se suspeite violarem direitos de propriedade
intelectual, a fim de impedir a sua entrada ou circulagdo nos circuitos comerciais.

2. Em caso de infragdes a escala comercial, os Estados-Membros devem assegurar que, se a parte
lesada provar a existéncia de circunstancias suscetiveis de comprometer a cobranca de
indemnizagdes por perdas e danos, as autoridades judiciais competentes possam ordenar a
apreensdo preventiva dos bens moéveis e imoveis do alegado infrator, incluindo o congelamento
das suas contas bancirias e outros bens. Para o efeito, as autoridades competentes podem
ordenar a comunicacido de documentos bancadrios, financeiros ou comerciais, ou o devido acesso
as informacoes pertinentes.

3. Relativamente as medidas a que se referem os n.* 1 e 2, as autoridades judiciais devem ter
competéncia para exigir que o requerente forneca todos os elementos de prova razoavelmente
disponiveis, a fim de adquirirem, com suficiente certeza, a conviccdo de que o requerente é o
titular do direito em causa e de que este tltimo é objeto de uma violagdo atual ou iminente.»
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Direito polaco

O artigo 479* do ustawa Kodeks postepowania cywilnego (Lei que aprova o Cédigo de Processo
Civil), de 17 de novembro de 1964 (Dz. U. 1964, n.° 43, posi¢ao 296), na versao aplicavel ao litigio
no processo principal (Dz. U. de 2020, posi¢do 1575) (a seguir «Cddigo de Processo Civil»), prevé,
nos seus n.” 1 e 2:

«1. As disposicoes da presente seccido aplicam-se aos processos respeitantes a protecdo dos
direitos de autor e direitos conexos, a protecdo dos direitos de propriedade industrial e a
protecdo de outros direitos relativos a bens incorpéreos (processos de propriedade intelectual).

2. Também se consideram processos de propriedade intelectual, na acecdo da presente seccio, os
processos relativos:

1) a prevencdo e a luta contra a concorréncia desleal;

[...]»

O artigo 479"* do Cdédigo de Processo Civil tem a seguinte redagao:

«As disposicdes relativas ao obrigado a fornecer a informacao aplicam-se a qualquer pessoa, incluindo
ao demandado, que disponha das informacgdes referidas no artigo 479'* ou que a elas tenha acesso.»

Nos termos do artigo 479", n.* 1 e 2, do Cédigo de Processo Civil:

«1. A pedido do titular do direito, se este demonstrar de forma plausivel a existéncia de
circunstidncias que caracterizam uma violacdio de um direito de propriedade intelectual, o
tribunal, antes de ser iniciado um processo respeitante a violacido desse direito ou na pendéncia
desse processo e até ao encerramento da audiéncia em primeira instancia, pode convidar o
infrator a fornecer informacoes relativas a origem e as redes de distribuicdo dos bens ou servicos,
quando isso seja necessario para efeitos da acdo do titular.

2. Quando o pedido de informagdes do tribunal for anterior ao processo respeitante a violacdo do
direito de propriedade intelectual, esse processo deve ser iniciado o mais tardar um més a contar
da data de execucdo do despacho relativo ao pedido de informacéo.»

O artigo 1.° da ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Lei relativa aos Direitos de
Autor e Direitos Conexos), de 4 de fevereiro de 1994 (Dz. U. 1994, n.° 24, posicdo 83), na versio
aplicavel ao litigio no processo principal (Dz. U. de 2021, posicdo 1062) (a seguir «Lei relativa aos
Direitos de Autor»), dispoe:

«1. Os direitos de autor tém por objeto qualquer manifestacio de uma atividade criativa de
carater individual, fixada em qualquer forma, independentemente do seu valor, destino e modo
de expressio (obra).

2. Os direitos de autor tém por objeto, especialmente, as obras:

[...]

2) plasticas;
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2'. Apenas o modo de expressdo pode ser protegido; as descobertas, as ideias, os processos, os
métodos e principios operacionais e os conceitos matematicos ndo sio protegidos.

[...]

4. A protecao é concedida ao criador independentemente de qualquer formalidade.»

Litigio no processo principal e questdes prejudiciais

TB é uma pessoa singular que comercializa artigos de decoragdo nas suas lojas em linha. No
ambito da sua atividade, vende as reprodugdes das imagens A, B e C, por si realizadas
mecanicamente. Cada uma destas imagens apresenta um grafismo simples, constituido por um
numero limitado de cores, figuras geométricas e frases curtas. A este respeito, as imagens A, B
e C contém, respetivamente, as seguintes frases: «Mdj dom moje zasady» («Minha casa, minhas
regras»), «Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem» («Ninguém é perfeito, exceto eu») e «W
naszym domu rano stychac tupot matych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy duzo
obowigzkow, mndstwo zabawy i mitosci» («kEm nossa casa, de manha, ouve-se o som de passos de
pequenos pés. Cheira sempre a bolos deliciosos. Temos muitas obrigacoes, prazer e amor»). TB
apresenta-se como a criadora destas imagens, que constituem, em seu entender, «obras», na
acecdo da legislacdo relativa aos direitos de autor.

Reprodugoes das referidas imagens sdo comercializadas pela Castorama Polska e pela Knor (a
seguir «reproducgdes em causa no processo principal»). Cdpias exatas das imagens A e B sdo
vendidas na loja em linha e nas lojas da Castorama Polska e sdo fornecidas pela Knor. A
Castorama Polska vende igualmente imagens fornecidas pela Knor, que contém um texto
idéntico ao que figura na imagem C, mas que apresentam algumas diferencas de grafismo e de
tipo de letra em relacdo @ mesma. Nem as reproducdes em causa no processo principal nem as
proprias imagens que delas sdo objeto mencionam o autor ou a origem do produto em causa.
Além disso, TB ndo deu o seu consentimento para essas reproducdes, nem para a venda destas
ultimas pela Castorama Polska e pela Knor.

Em 13 de outubro de 2020, TB interpelou a Castorama Polska para que cessasse de violar os
direitos de autor patrimoniais e morais relativos as «obras» da sua criacao.

Em 15 de dezembro de 2020, TB apresentou no érgao jurisdicional de reenvio, com base no
artigo 479" do Cdédigo de Processo Civil, um pedido destinado a que fosse ordenado a
Castorama Polska e a Knor que fornecessem informacoes relativas as reprodugdes em causa no
processo principal, nomeadamente no que respeita as redes de distribuicdo e a quantidade de
bens recebidos ou encomendados por estas, a lista completa dos respetivos fornecedores, a data
de colocacgédo a venda desses bens em lojas e na loja em linha da Castorama Polska, bem como a
quantidade e o produto da venda dos referidos bens, repartido entre as vendas em lojas e as
vendas em linha.

TB indicou que era titular de direitos de autor patrimoniais e morais sobre as imagens objeto das
reprodugdes em causa no processo principal e que essas informagdes eram necessdrias para
intentar uma agdo por violacdo desses direitos de autor e, a titulo subsididrio, uma acdo de
indemnizagao por concorréncia desleal.
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A Castorama Polska pede ao 6rgido jurisdicional de reenvio que indefira este pedido de
informacdes e, a titulo subsidiario, que o alcance da decisédo judicial a proferir seja o mais restrito
possivel, alegando que esta ultima deve ser estritamente limitada as «obras», na acegdo da
legislacdo relativa aos direitos de autor, e contestando a prépria possibilidade de as imagens que
sdo objeto das reprodugdes em causa no processo principal poderem ser qualificadas de «obras»,
na acecdo desta legislacdo. Solicita igualmente a protecdo do segredo comercial e alega que TB néao
demonstrou que era titular dos direitos de autor patrimoniais sobre essas reprodugdes. Segundo a
Castorama Polska, as obras intelectuais objeto do pedido de TB néo sdo originais, uma vez que
esta ultima ndo demonstrou que a condicdo relativa ao carater novo dessas obras esta
preenchida. Deferir este pedido equivaleria a conceder protecdo dos direitos de autor a «ideias» e a
«conceitos», ja que as referidas reproducgdes se inserem na atual tendéncia da moda das «imagens
motivacionais simplificadas», acompanhadas de «frases triviais». A Castorama Polska entende,
além disso, que todos os elementos graficos destas imagens sdo triviais e repetitivos e nao
apresentam de forma nenhuma qualquer originalidade, no que se refere a sua composicdo, as
suas cores e o tipo de letra utilizado em relacédo as outras imagens disponiveis no mercado.

Resulta do pedido de decisdao prejudicial que os elementos de prova apresentados por TB
consistem apenas, por um lado, em impressoes de paginas do seu sitio Internet que apresentam
artigos a venda nas suas lojas em linha e em faturas emitidas desde 2014 e, por outro, em
impressoes de paginas dos sitios Internet da Castorama Polska e em faturas relativas a venda de
imagens na loja em linha desta dltima.

Para apreciar o pedido de TB no ambito do litigio no processo principal, o érgéo jurisdicional de
reenvio interroga-se sobre a interpretacdo a dar ao artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48,
nomeadamente sobre a questdo de saber se, no ambito de um processo de pedido de informagoes
iniciado com base nessa disposicao, o facto de o interessado ser titular dos direitos de propriedade
intelectual invocados em apoio do seu pedido deve ser plenamente demonstrado ou simplesmente
«apresentado de forma verosimil» por este.

Foi nestas circunstancias que o Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsévia,
Poldnia) decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal de Justica as seguintes questoes
prejudiciais:

«1) Deve o artigo 8.°, n.° 1, em conjugacdo com o artigo 4.°[, n.° 1,] da Diretiva [2004/48] ser
interpretado no sentido de que se refere a uma medida de protecdo dos direitos de
propriedade intelectual que sé pode ser aplicada se o direito de propriedade intelectual do
titular ficar estabelecido nesse ou outro procedimento?

em caso de resposta negativa a primeira questao prejudicial:

2) Deve o artigo 8.° n.° 1, em conjugacdo com o artigo 4.°[, n.° 1,] da Diretiva [2004/48] ser
interpretado no sentido de que é suficiente presumir que essa medida se refere a um direito
de propriedade intelectual existente, sem provar essa circunstancia, em especial quando o
pedido de informagdo sobre a origem e as redes de distribuicdo de bens ou servicos precede a
acao de indemnizagdo por violacdo de direitos de propriedade intelectual?»
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Quanto a admissibilidade do pedido de decisado prejudicial

O Governo austriaco contesta a admissibilidade do pedido de decisdo prejudicial com o
fundamento de que a interpretacdo do artigo 8.° da Diretiva 2004/48 ndo é necessdria para
decidir o litigio no processo principal.

Segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, o processo instituido pelo
artigo 267.° TFUE é um instrumento de cooperacdo entre o Tribunal de Justica e os d6rgaos
jurisdicionais nacionais, gracas ao qual o primeiro fornece aos segundos os elementos de
interpretacdo do direito da Unido que lhes sdo necessdrios para a resolucdo do litigio que lhes
cabe decidir (Ac6rdaos de 20 de junho de 2013, Impacto Azul, C-186/12, EU:C:2013:412, n.° 26 e
jurisprudéncia referida, e de 1 de agosto de 2022, Vyriausioji tarnybinés etikos komisija, C-184/20,
EU:C:2022:601, n.° 47 e jurisprudéncia referida).

A este respeito, importa recordar que, no ambito deste processo, o juiz nacional, a quem foi
submetido o litigio e que deve assumir a responsabilidade pela decisdo judicial a tomar, tem
competéncia exclusiva para apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a
necessidade de uma decisao prejudicial para poder proferir a sua decisdo como a pertinéncia das
questdes que submete ao Tribunal. Por conseguinte, desde que as questdes submetidas sejam
relativas a interpretacdo do direito da Unido, o Tribunal de Justica é, em principio, obrigado a
pronunciar-se. Daqui se conclui que as questdes relativas ao direito da Unido gozam de uma
presuncdo de pertinéncia. O Tribunal de Justica s6 pode, assim, recusar um pedido apresentado
por um o6rgao jurisdicional nacional se for manifesto que a interpretacdo do direito da Unido
solicitada ndo tem nenhuma relacdo com a realidade ou com o objeto do litigio no processo
principal, quando o problema for hipotético ou ainda quando o Tribunal ndo dispuser dos
elementos de facto e de direito necessarios para dar uma resposta util as questdes que lhe sdo
submetidas (Acérddo de 3 de junho de 2021, BalevBio, C-76/20, EU:C:2021:441, n.° 46 e
jurisprudéncia referida).

Resulta igualmente de jurisprudéncia constante que a necessidade de obter uma interpretacdo do
direito da Unido que seja util ao juiz nacional exige que este defina o quadro factual e
regulamentar em que se inserem as questdes que submete ou que, pelo menos, explique as
hipoteses factuais em que essas questoes assentam. Além disso, a decisdo de reenvio deve indicar
as razoes precisas que levaram o juiz nacional a interrogar-se sobre a interpretacdo do direito da
Unido e a considerar necessario submeter questdes prejudiciais ao Tribunal de Justica (Acdrdao
de 1 de agosto de 2022, Roma Multiservizi e Rekeep, C-332/20, EU:C:2022:610, n.° 43 e
jurisprudéncia referida).

No caso em aprec¢o, o 6rgdo jurisdicional de reenvio expoe de forma suficientemente clara o
contexto juridico e factual e as razdes que o levaram a interrogar-se sobre a interpretacdo de
certas disposicoes que considera necessarias para poder proferir a sua decisido. Em especial, ndo é
manifesto que a interpretagdo solicitada ndo tenha nenhuma relagdo com o litigio no processo
principal ou que o problema suscitado seja hipotético.

Daqui resulta que o pedido de decisao prejudicial é admissivel.
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Quanto as questdes prejudiciais

Com as suas questoes prejudiciais, que importa examinar em conjunto, o érgdo jurisdicional de
reenvio pergunta, em substancia, se o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado
no sentido de que, no contexto de uma acéo relativa a violacio de um direito de propriedade
intelectual, o demandante deve demonstrar, para efeitos de um pedido de informacdes ao abrigo
deste artigo 8.°, que é titular do direito de propriedade intelectual em causa ou se é suficiente que
demonstre que o facto de ser titular desse direito de propriedade intelectual é verosimil,
nomeadamente quando o pedido de informagbes antecede a propositura de uma acdo de
indemnizacéao por violacdo do referido direito de propriedade intelectual.

Com essa diretiva, o legislador da Unido optou por assegurar um nivel elevado de protecdo da
propriedade intelectual no mercado interno (Acérddo de 18 de dezembro de 2019, IT
Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, n.° 38) e proceder a uma harmonizacdo minima do
respeito pelos direitos de propriedade intelectual em geral (Acérddo de 9 de julho de 2020,
Constantin Film Verleih, C-264/19, EU:C:2020:542, n.° 36).

Cumpre recordar que o artigo 8.°, n.° 1, alinea a), da referida diretiva, prevé que os
Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos a violagao de
um direito de propriedade intelectual, e em resposta a um pedido justificado e razoavel do
queixoso, as autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informacgdes sobre a
origem e as redes de distribuicdo dos bens ou servicos que violam um direito de propriedade
intelectual sejam fornecidas pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que tenha sido
encontrada na posse de bens litigiosos a escala comercial.

Assim, quanto aos termos desta disposicao, ndo se pode deixar de observar que esta ndo prevé, em
si mesma, a obrigacdo de o demandante demonstrar que é titular do direito de propriedade
intelectual em causa.

Nos termos do artigo 4.° da Diretiva 2004/48, as pessoas com legitimidade para requerer a
aplicacdo das medidas, procedimentos e recursos previstos no capitulo II da mesma devem
pertencer a uma das quatro categorias de pessoas ou organismos enumerados nas alineas a) a d)
deste artigo. Estas categorias incluem, em primeiro lugar, os titulares de direitos de propriedade
intelectual, nos termos da legislacdo aplicivel, em segundo lugar, todas as outras pessoas
autorizadas a utilizar esses direitos, particularmente os titulares de licencas, na medida do
permitido pela legislacdo aplicdvel e nos termos da mesma, em terceiro lugar, os organismos de
gestao dos direitos coletivos de propriedade intelectual regularmente reconhecidos como tendo o
direito de representar os titulares de direitos de propriedade intelectual, na medida do permitido
pela legislacao aplicdvel e nos termos da mesma, e, em quarto lugar, os organismos de defesa da
profissdo regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos
de propriedade intelectual, na medida do permitido pela legislacdo aplicavel e nos termos da
mesma.

Uma vez que o artigo 4.°, alinea a), desta diretiva, visa os «titulares de direitos de propriedade
intelectual», esta disposicao poderia ser entendida no sentido de que, no ambito da aplicacdo do
artigo 8.° da referida diretiva, o demandante deve demonstrar que ¢é efetivamente titular do
direito de propriedade intelectual em causa.

10 ECLL:EU:C:2023:342
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Todavia, segundo jurisprudéncia constante, para efeitos da interpretacdo de uma disposicdo do
direito da Unido, ha que ter em conta ndo s6 os seus termos mas também o seu contexto e os
objetivos prosseguidos pela regulamentacdo de que faz parte (Acérddo de 22 de dezembro de
2022, Quadrant Amroq Beverages, C-332/21, EU:C:2022:1031, n.° 42).

Por conseguinte, para efeitos da interpretacdo do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, ha que
examinar o contexto em que esta disposicao se insere, bem como os objetivos prosseguidos por
esta diretiva.

No que respeita ao nivel de prova exigido para efeitos da aplicacdo das «medidas, procedimentos e
recursos» previstos no capitulo II da Diretiva 2004/48, resulta, nomeadamente, do artigo 6.° desta
diretiva que, para efeitos da apresentacdo de um pedido de producédo de prova pela parte contraria,
o demandante deve apresentar «provas razoavelmente disponiveis e suficientes para fundamentar
as suas alegacoes». O artigo 7.° da referida diretiva exige que, para efeitos da apresentacdo de um
pedido de medidas provisdérias de preservacdo da prova, o requerente apresente «provas
razoavelmente disponiveis para fundamentar as alegacdes de que o seu direito de propriedade
intelectual foi [...] violado». Por ultimo, o artigo 9.° da mesma diretiva, relativo as medidas
provisodrias e cautelares, prevé, no seu n.° 3, que as autoridades judiciais devem ter competéncia
para exigir que o requerente forneca «todos os elementos de prova razoavelmente disponiveis, a
fim de adquirirem, com suficiente certeza, a convic¢do de que o requerente é o titular do direito
em causa e de que este ultimo é objeto de uma violagao atual».

No que se refere ao objetivo, resulta dos considerandos 10 e 13 desta diretiva, respetivamente, que
este consiste em aproximar as legislacoes dos Estados-Membros a fim de assegurar um nivel
elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo. As disposi¢oes desta
diretiva visam reger os aspetos relacionados com os direitos de propriedade intelectual que sao
inerentes, por um lado, ao respeito destes direitos e, por outro, as violacdes destes ultimos,
impondo a existéncia de meios juridicos eficazes destinados a impedir, a cessar ou a obviar a
qualquer violacdo ao direito de propriedade intelectual existente (Acérdao de 18 de dezembro de
2019, IT Development, C-666/18, EU:C:2019:1099, n.* 38 e 40).

A este respeito, cumpre sublinhar que o processo de pedido de informacgdes previsto no artigo 8.°,
n.° 1, da Diretiva 2004/48 a favor do titular de direitos de propriedade intelectual constitui um
processo auténomo (v., neste sentido, Acérdio de 17 de junho de 2021, M..C.M., C-597/19,
EU:C:2021:492, n.> 81 e 82).

Ainda segundo jurisprudéncia do Tribunal de Justica, para garantir um nivel elevado de protecao
da propriedade intelectual, ha que afastar a interpretacio que reconheceria o direito de
informacdo previsto no artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 unicamente no ambito de um
processo destinado a obter a declaracdo de uma violagdo do direito de propriedade intelectual,
uma vez que tal nivel de protecdo correria o risco de ndo ser garantido se nio fosse possivel
exercer esse direito de informacgdo igualmente no dmbito de um processo auténomo iniciado
depois do termo definitivo de uma acdo em que foi declarada a violacdio de um direito de
propriedade intelectual (Acérddo de 18 de janeiro de 2017, NEW WAVE CZ, C-427/15,
EU:C:2017:18, n.° 24).
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O Tribunal de Justica precisou que hd que aplicar o mesmo raciocinio no que respeita a um
processo auténomo que precede a acdo de indemnizagdo, no qual, ao abrigo do artigo 8.°, n.° 1,
alinea c), da Diretiva 2004/48, um requerente pede as informacdes que lhe permitem,
precisamente, poder utilmente intentar uma agdo judicial contra os alegados infratores (Acérdao
de 17 de junho de 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, n.° 82).

Além disso, o Tribunal de Justica declarou que o direito a informacéao previsto no artigo 8.°, n.° 1,
da Diretiva 2004/48 concretiza o direito fundamental a um recurso efetivo garantido no
artigo 47.° da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia e, desse modo, assegura o
exercicio efetivo do direito fundamental de propriedade, de que faz parte o direito de
propriedade intelectual protegido no artigo 17.°, n.° 2, da mesma. Assim, este direito de
informacdo permite ao titular de um direito de propriedade intelectual identificar quem viola
esse direito e tomar as medidas necessarias, como a apresentacdo de pedidos de medidas
provisoérias previstos no artigo 9., n.”* 1 e 2, desta diretiva ou de pedidos de indemnizagdes por
perdas e danos previstos no artigo 13.° da referida diretiva, a fim de proteger esse direito de
propriedade intelectual (v., neste sentido, Acérdao de 17 de junho de 2021, M.I.C.M., C-597/19,
EU:C:2021:492, n.° 83). Com efeito, sem ter um conhecimento completo do alcance da violagao
do seu direito de propriedade intelectual, o titular do referido direito de propriedade intelectual
ndo estard em condi¢des de quantificar com precisio o montante da indemnizagdo a que teria
direito devido a essa violacéo.

Como salientou o advogado-geral no n.° 41 das suas conclusdes, resulta claramente de toda esta
jurisprudéncia que ha que distinguir a funcdo de um pedido de informacgdes apresentado ao
abrigo do artigo 8.° da Diretiva 2004/48 da funcdo de uma acgdo judicial destinada a obter a
declaracdo da violacdo do direito de propriedade intelectual.

O pedido de informagoes previsto no artigo 8.° da Diretiva 2004/48 tem uma finalidade diferente
da acdo destinada a obter a declaracdao da violacdo de um direito de propriedade intelectual. Se
este pedido estivesse sujeito as mesmas exigéncias de prova que a agdo judicial destinada a obter
a declaracdo de uma violacdo de um direito de propriedade intelectual, o processo auténomo
instituido nesse artigo 8.°, que constitui uma especificidade do direito da Unido, perderia grande
parte da sua utilidade pratica.

Além disso, a fim de precisar o carater suficiente dos elementos de prova apresentados no ambito
do processo de pedido de informacgdes previsto no artigo 8.° desta diretiva, hd que tomar em
consideracdo a natureza do direito de propriedade intelectual invocado e as eventuais
formalidades especiais que condicionam a titularidade desse direito.

Tal resulta igualmente do considerando 17 da referida diretiva, que enuncia que as medidas,
procedimentos e recursos assim previstos deverdo ser determinados, em cada caso concreto, de
modo que tenham devidamente em conta as caracteristicas especificas desse mesmo caso
concreto, nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito de propriedade intelectual
e, se for caso disso, o cardter intencional ou ndo intencional da violacao.

No caso em aprecgo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio indica que no processo principal esta em
causa o direito de autor invocado por TB.

A este respeito, o considerando 19 da Diretiva 2004/48 sublinha ainda que «o direito de autor
existe a partir do momento em que uma obra é criada e ndo exige registo formal».
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No que se refere ao direito de autor, resulta da jurisprudéncia do Tribunal de Justica relativa a
Diretiva 2001/29 que o conceito de «obra» é constituido por dois elementos. Por um lado,
implica um objeto original que seja uma criacdo intelectual do préprio autor e, por outro, exige a
expressdo dessa criacdo. No que respeita ao primeiro elemento, para que um objeto possa ser
considerado original, é simultaneamente necessério e suficiente que este reflita a personalidade
do seu autor, manifestando as escolhas livres e criativas deste ultimo. No que respeita ao segundo
elemento, o conceito de «obra» visado pela Diretiva 2001/29 implica necessariamente a existéncia
de um objeto identificavel com suficiente precisdo e objetividade (v., neste sentido, Acérdao de
11 de junho de 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, EU:C:2020:461, n.* 22 a 25).

Caberd ao orgido jurisdicional de reenvio examinar se TB apresentou elementos de prova
suficientes para demonstrar que € titular do direito de propriedade intelectual em causa.

No mesmo sentido, o artigo 3.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 dispoe que as medidas, procedimentos e
recursos previstos no capitulo II da mesma devem ser, nomeadamente, justos e equitativos, ndo
devendo ser desnecessariamente onerosos. Além disso, nos termos do artigo 3.°, n.° 2, desta
diretiva, essas medidas, procedimentos e recursos devem ser eficazes, proporcionados e
dissuasivos e aplicados de forma a prever salvaguardas contra os abusos. Esse artigo 3.° impde
assim que os Estados-Membros e, em ultima instancia, os 6rgdos jurisdicionais nacionais
oferecam garantias para que, nomeadamente, o pedido de informacdes previsto no artigo 8.° da
referida diretiva ndo seja utilizado de maneira abusiva (Ac6rdao de 28 de abril de 2022, Phoenix
Contact, C-44/21, EU:C:2022:309, n.° 43).

Por conseguinte, caberd ao 6rgido jurisdicional de reenvio apreciar a justificagdio e a
proporcionalidade do pedido de informagdes que lhe foi submetido, bem como verificar se a
demandante no processo principal ndo fez uma utilizacido abusiva desse pedido. Para o efeito,
caberd a este 6rgao jurisdicional tomar devidamente em conta todas as circunstancias objetivas
do processo principal (v., neste sentido, Acérddo de 12 de setembro de 2019, Bayer Pharma,
C-688/17, EU:C:2019:722, n.° 70).

Como salientou o advogado-geral no n.° 48 das suas conclusdes, na hipdtese de o drgao
jurisdicional de reenvio concluir que houve um abuso de direito, devera recusar a possibilidade
de beneficiar do direito a informacéo previsto no artigo 8.° da Diretiva 2004/48.

Tendo em conta todas as consideracdes precedentes, ha que responder as questoes submetidas
que o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que, no contexto
de uma acdo relativa a uma violacdo de um direito de propriedade intelectual ao abrigo desta
disposicdo, o demandante deve, para efeitos de um pedido de informagdes com base neste
artigo 8.°, fornecer todos os elementos de prova razoavelmente disponiveis que permitam ao
6rgdo jurisdicional que conhece desse pedido adquirir com suficiente certeza a convic¢do de que
o demandante é o titular desse direito, apresentando elementos de prova adequados a luz da
natureza do referido direito e das eventuais formalidades especiais aplicaveis.

Quanto as despesas

Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado
perante o 6rgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas
efetuadas pelas outras partes para a apresentacdo de observagoes ao Tribunal de Justica ndo sdo
reembolsaveis.
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Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Quinta Sec¢do) declara:

O artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual,

deve ser interpretado no sentido de que:

no contexto de uma acao relativa a uma violacao de um direito de propriedade intelectual ao
abrigo desta disposicao, o demandante deve, para efeitos de um pedido de informacdes com
base neste artigo 8.°, fornecer todos os elementos de prova razoavelmente disponiveis que
permitam ao 6rgao jurisdicional que conhece desse pedido adquirir com suficiente certeza
a conviccio de que o demandante é o titular desse direito, apresentando elementos de
prova adequados a luz da natureza do referido direito e das eventuais formalidades especiais
aplicaveis.

Assinaturas
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