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I.  INTRODUCAO

Os direitos de propriedade intelectual («DPI») protegem os ativos intangiveis, permitindo aos
criadores, inventores e artistas tirar partido das suas atividades criativas e inovadoras. Os ativos
intangiveis, cuja importancia tem vindo a crescer, representam mais de metade do valor de uma
empresa. Num mundo em que as empresas da UE séo cada vez mais chamadas a competir em matéria
de inovacdo, criatividade e qualidade, a propriedade intelectual («P1») é uma ferramenta poderosa para
aumentar a competitividade de todas as empresas, incluindo as pequenas e médias empresas («<PME»).

A Diretiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual’ (doravante
«diretiva» ou «diretiva relativa aos DPI») prevé um conjunto minimo mas homogéneo de medidas,
procedimentos e vias de recurso que permitem uma eficaz execucdo em matéria civil dos direitos de
propriedade intelectual. A diretiva visa aproximar os sistemas legislativos nacionais a fim de assegurar
um nl’\gel elevado de protecdo da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no mercado
interno®.

A avaliacdo da diretiva demonstrou que as medidas, procedimentos e recursos previstos na mesma tém
efetivamente ajudado a proteger melhor os DPI em toda a UE e a lidar melhor com as infragdes aos
DPI nos tribunais civis. A diretiva levou a criagcdo de um regime juridico comum que permite aplicar o
mesmo conjunto de instrumentos em toda a Unido. Neste sentido, atingiu-se o objetivo de aproximar
os sistemas legislativos dos Estados-Membros no que se refere & execugdo em matéria civil dos DPI®,

No entanto, as medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva ndo sdo executados e aplicados
de forma uniforme em todos os Estados-Membros. Isto acontece porque, uma vez que a diretiva prevé
uma harmonizacdo minima (ou seja, o artigo 2.° autoriza expressamente a legislacdo nacional a prever
0s meios mais favoraveis aos titulares de direitos), ndo ha uma interpretacdo uniforme das disposicdes
da diretiva, 0 que conduz a diferencas nos processos civis e nas tradigdes judiciais nacionais®. Assim, o
regime juridico da UE para a execucdo em matéria civil dos DPI poderia ganhar com a clarificacéo de
certos aspetos da diretiva, por forma a permitir uma interpretacdo e uma aplicagdo mais coerentes e
eficazes.

Dito isto, é também evidente que o ambito da diretiva relativa aos DPIl, mesmo se aplicada
corretamente, limita-se a regulamentar as medidas, procedimentos e recursos disponiveis para a
execucdo em matéria civil dos DPI. Por conseguinte, a diretiva relativa aos DPI, enquanto tal, ndo
pode resolver todas as questdes comunicadas pelas partes interessadas no decurso da avaliacdo da
diretiva®, em especial os relacionados, de um modo mais geral, com a protecdo dos DPI fora do ambito
de um litigio ou anteriormente a este. Por exemplo, algumas partes interessadas gostariam de ver
clarificadas ou revistas as regras em matéria de limitacdo da responsabilidade dos prestadores
intermediarios de servicos, primeiramente prevista na diretiva sobre o comércio eletrénico®. A
Comissédo teve em conta as observacdes recebidas das partes interessadas sobre esta questdo; além
disso, embora se tenha comprometido a manter o atual regime de responsabilidade’, também

! 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 L 157 de 30.4.2004, pp. 45-86.

2 Considerando 10 da diretiva relativa aos DPI.

® Documento de trabalho dos servicos da Comissdo (DTSC) — Avaliacdo 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, SWD(2017) 431.

* Em especial, de acordo com a mais recente consulta sobre a diretiva (resultados disponiveis em
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18661), enquanto a maioria dos inquiridos considera que as regras
existentes contribuiram de forma eficaz para a protecdo da Pl e a prevencdo de violagdes da mesma, muitos
titulares de direitos e intermedidrios, em particular, consideram que as medidas, os procedimentos e 0s recursos
previstos na diretiva ndo sdo aplicados de forma homogénea em todos os Estados-Membros.

> DTSC — Avaliagdo da Diretiva 2004/48/CE; anexo Il - Relatério de sintese.

® Artigos 12.° a 15.° da Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000,
relativa a certos aspetos legais dos servicos da sociedade de informac&o, em especial do comércio eletronico, no
mercado interno, JO L 178 de 17.7.2000, pp. 1-16.

" Comunicacéo da Comissdo «As plataformas em linha e o mercado dnico digital: Oportunidades e desafios
para a Europa» COM(2016) 288.



clarificou, numa iniciativa recente, a responsabilidade dos intermediérios na detecdo e na eliminagdo
dos contetdos ilegais em linha (incluindo os contetidos que infringem os DPI)®.

Assim sendo, e com base nos contributos das partes interessadas durante a avaliagdo da diretiva
relativa aos DPI, a Comisséo decidiu emitir as presentes orientacdes, a fim de clarificar a sua posigédo
sobre as disposicdes da diretiva que tém sido objeto de interpretacdes divergentes®.

A presente comunicacao faz parte de um pacote abrangente em matéria de PI. Os desafios em matéria
de aplicacdo dos DPI que ndo dizem respeito a interpretacdo e a aplicacdo das disposicdes, bem como
0s possiveis meios para lhes fazer face, sdo apresentados na Comunica¢cdo da Comissdo intitulada
«Um regime equilibrado de controlo da aplicagdo da propriedade intelectual para dar resposta aos
desafios societais atuais», que também faz parte do referido pacote™.

As presentes orientacGes focam-se nas seguintes disposi¢des da diretiva relativa aos DPI:

ambito de aplicagéo (artigos 1.° e 2.9

obrigacéo geral (artigo 3.°)

legitimidade para requerer a aplicagdo das medidas, procedimentos e recursos (artigo 4.°)
presuncédo de autoria ou da posse (artigo 5.°)

normas relativas a obtencédo e as medidas de preservacdo da prova (artigos 6.° e 7.°)
direito de informagdo (artigo 8.°)

medidas inibitoérias (artigos 9. e 11.9)

medidas corretivas (artigo 10.°)

calculo das indemnizagOes por perdas e danos (artigo 13.9)

custas judiciais (artigo 14.°).

As presentes orientacdes visam facilitar a interpretacdo e a aplicacdo da diretiva pelas autoridades
judiciais competentes e por outras partes envolvidas no controlo da aplicacdo dos DPI nos processos
perante essas autoridades. Mais especificamente, as presentes orientacfes destinam-se a:

- reforcar a eficiéncia e a eficacia do quadro de execucéo civil dos DPI (Secgéo I1),

- garantir uma abordagem equilibrada da aplicacdo dos DPI e prevenir a utilizacdo abusiva das
medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva (seccéo Il11),

- assegurar um controlo eficaz da aplicacéo dos DPI, incluindo num contexto digital (seccéo 1V), e

- assegurar a dimensdo «mercado Unico» na aplicacdo dos DPI (Sec¢édo V).

Embora tenham em consideracdo o facto de as medidas, procedimentos e recursos previstos na diretiva
estarem disponiveis para todos os utilizadores de sistemas de aplicacdo dos DPI, as orientagdes
prestam especial atencdo aos meios que s@o especialmente importantes para as PME. Por exemplo,
analisam as regras em matéria de calculo das perdas e danos e de decisbGes sobre as custas judiciais,
assim como 0s meios para evitar comportamentos abusivos.

Os pontos de vista apresentados nas orientacfes baseiam-se nas decisdes prejudiciais proferidas pelo
Tribunal de Justica da Unido Europeia («TJUE») desde a adocdo da diretiva, bem como nas
conclusdes da avaliacdo da diretiva, incluindo as consultas publicas, e nas melhores préticas
identificadas a nivel nacional. As presentes orienta¢cbes combinam, por conseguinte, uma interpretacdo
juridica credivel com os pontos de vista da Comissdo que poderdo servir de inspiracdo para aqueles
que utilizam as orientacdes.

O presente documento ndo € juridicamente vinculativo e as orientagbes fornecidas ndo prejudicam a
jurisprudéncia do TJUE. As orientacdes devem facilitar a interpretacdo e a aplicacdo da diretiva e, em
simultaneo, informar e contribuir para a politica de execu¢do da Comissao ao abrigo do artigo 258.° do
TFUE.

8 Comunicacdo da Comissdo «Combater os contelidos ilegais em linha - Rumo a uma responsabilidade
reforcada das plataformas em linha» (COM(2017) 555.

® Conforme indicado no DTSC - Avaliacdo da Diretiva 2004/48/CE.

19 com(2017) 707.



II.  TORNAR O QUADRO DE EXECUCAO CIVIL DOS DPI MAIS EFICIENTE E
EFICAZ

1. Garantir uma indemnizacéo adequada para o prejuizo sofrido

A imprevisibilidade do montante da indemnizacdo a atribuir e a reduzida probabilidade de obter uma
indemnizacdo adequada para as perdas e os danos sofridos sdo algumas das principais razées
apresentadas para explicar a razdo pela qual os titulares de direitos ndo procuram reparacdo civil em
caso de violagdo dos DPI*. Este aspeto reveste-se de especial importancia para as PME™.

A experiéncia demonstra que a avaliagdo das indemnizagfes por perdas e danos decorrentes da
violacdo dos DPI pode ser complexa. Como resultado, os titulares de direitos, os profissionais do
Direito e da justica e o publico solicitaram uma maior clareza juridica em matéria de calculo das
indemnizacgdes por perdas e danos, bem como uma repartigdo mais equitativa das mesmas.

Célculo das indemnizacdes por perdas e danos

Em conformidade com o artigo 13.%, n.° 1, da diretiva, os Estados-Membros devem assegurar que as
autoridades judiciais competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoaveis para
o0 saber, tenha desenvolvido uma atividade ilicita, pague ao titular do direito uma indemnizagéo por
perdas e danos adequada ao prejuizo por este efetivamente sofrido devido a violacdo. Quando, sem o
saber ou tendo motivos razoaveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma atividade ilicita, os
Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais ordenarem a recuperagéo
dos lucros ou o pagamento das indemnizagcOes por perdas e danos, que podem ser preestabelecidos
(artigo 13.%,n.° 2).

De acordo com o artigo 13.%, n.° 1, a indemnizagdo deve ser adequada ao prejuizo efetivamente sofrido
devido & violag&o. O objetivo é compensar na integra o prejuizo causado™.

A diretiva prevé duas possibilidades para estabelecer o montante das indemnizac¢es por perdas e
danos, que pode ser determinado pelas autoridades judiciais:

e tendo em conta todos os aspetos relevantes, como as consequéncias negativas, nomeadamente os
lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator e, se for
caso disso, outros elementos para além dos fatores econémicos, como os danos morais causados pela
violagdo ao titular do direito [artigo 13.°, n.° 1, alinea a)], ou, em alternativa,

e se for caso disso, estabelecendo a indemniza¢do como uma quantia fixa, com base em elementos
como, no minimo, o montante das remuneracdes ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator
tivesse solicitado autorizagdo para utilizar o DPI em questdo (a seguir «remuneragdo hipotética»)
[artigo 13.°, n.° 1, alinea b)].

O objetivo desta disposicdo ndo é introduzir a obrigacdo de prever indemniza¢fes punitivas, mas
permitir um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta as despesas, tais como as
de investigaco e de identificacfo, suportadas pelo titular do direito™.

A redacdo do artigo 13.°, n.° 1, da diretiva relativa aos DPI indica que os Estados-Membros devem
assegurar que ambos os métodos para estabelecer 0 montante da indemnizagdo estabelecidos no
mesmo artigo estdo refletidos na sua legislacdo nacional. Assim, contrariamente, por exemplo, ao
artigo 13.°, n.° 2, a transposicdo para o direito nacional de ambos os métodos ndo é opcional para 0s
Estados-Membros; pelo contrario, compete ao requerente e, em Ultima andlise, & autoridade judicial
competente decidir qual destes dois métodos alternativos deve ser aplicado para estabelecer a
indemnizacdo num dado caso.

! Consulta sobre a avaliagio e a modernizagéo do regime juridico de aplicacdo dos DPI, pp. 26-28.

12 Ibidem, p. 10. As principais raz6es comunicadas para as PME no instaurarem ages judiciais foram os custos
dos litigios, a falta de recursos e a falta de previsibilidade no que se refere ao resultado.

3 Acérdio do TJUE (Quinta Seccdo) de 17 de marco de 2016 no processo C-99/15, Christian
Liffers/Producciones Mandarina SL e Mediaset Espafia Comunicacion SA, anciennement Gestevision Telecinco
SA, EU:C:2016:173, n.° 25.

4 Considerando 26 da Diretiva relativa aos DPI.


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

Quando, num dado caso, for necessario escolher um dos dois métodos alternativos, a redacdo do
artigo 13.°, n.° 1, indica que ¢é adequado aplicar o método da quantia fixa a que se refere a alinea b) da
mesma disposi¢do. O considerando 26 da diretiva da o exemplo de situacdes em que sera dificil
determinar o montante do prejuizo efetivamente sofrido. Ha relatérios™ que referem que, nalguns
casos, ao abrigo das regras nacionais aplicaveis, os requerentes sé podem requerer o célculo das
indemnizacdes por perdas e danos de acordo com esse método se for impossivel utilizar o0 método a
que se refere a alinea a). Na opinido da Comissdo, essa interpretacdo ndo esta em conformidade com a
diretiva, uma vez que o considerando 26 apenas menciona isso a titulo de exemplo e, além disso,
refere-se a utilizacdo do outro método como dificil mas ndo impossivel. Em vez disso, tendo em conta
0 considerando 17, os requisitos gerais do artigo 3.°, incluindo a eficacia e a proporcionalidade, bem
como o objetivo de permitir uma indemnizacdo baseada num critério objetivo, havera que determinar,
em funcg&o das circunstancias de cada caso individual, se é adequado aplicar o método da quantia fixa.

Do ponto de vista da Comisséo, a possibilidade de estabelecer uma indemnizacdo com base numa
guantia fixa em conformidade com o artigo 13.°, n.° 1, alinea b), € uma alternativa ao método previsto
no artigo 13.%, n.° 1, alinea a), que exige a identificacdo e quantificagdo de todos 0s aspetos relevantes.
Além disso, ambos os métodos devem, em principio, estar acessiveis as autoridades judiciais
competentes. As autoridades devem ter a possibilidade de atribuir indemnizacdes estabelecidas com
base em quantias fixas, nos termos da alinea b), quando o considerem necessario a luz das
circunstancias do caso concreto que lhes é apresentado, em especial quando é dificil estabelecer a
indemnizagdo com base no método descrito na alinea a).

Danos morais

Foram comunicadas dificuldades no célculo da indemnizacdo em casos em que existe a possibilidade
de obter uma compensacéo pelos danos morais sofridos®. Foram reclamadas indemnizages por danos
morais, por exemplo, nos casos em que houve prejuizo para a reputacdo do titular do direito,
sofrimento emocional causado por uma violacdo do direito, etc."

A este respeito, o0 artigo 13.°, n.° 1, alinea a), da diretiva é claro, uma vez que refere expressamente que
outros elementos além dos fatores econdmicos, tais como 0s danos morais causados ao titular do
direito pela violacdo, podem constituir um dos «aspetos relevantes» a ter em conta ao estabelecer a
indemnizag&o em conformidade com o método previsto nessa alinea.

O artigo 13°, n.1, alineab), da diretiva, em contrapartida, ndo menciona expressamente a
possibilidade de indemnizagédo por danos morais ao estabelecer a indemnizagdo em conformidade com
o método da quantia fixa. No entanto, o TJUE indicou’® que esta disposicdo também néo proibe a
atribuicdo de tal indemnizacdo e que, na verdade, ao estabelecer a quantia fixa, a indemnizacdo é
necessaria para ter em conta 0s danos morais sofridos, a fim de cumprir o objetivo de proporcionar a
reparacao integral do prejuizo efetivamente sofrido.

Quando uma parte lesada por uma violacdo dos DPI intenta uma acdo de indemnizacdo destinada a
compensar o prejuizo sofrido, estabelecida em conformidade com o método da quantia fixa prevista no
artigo 13.°, n.° 1, alinea b), da diretiva relativa aos DPI, pode reclamar essa indemnizacdo e, se a
alegacdo estiver fundamentada, recebe ndo s6 uma indemnizacdo por danos materiais, mas também
uma indemnizacéo pelos danos morais causados por essa violagao.

Estabelecer uma indemnizacgdo sob a forma de uma quantia fixa

Na avaliagéo da diretiva relativa aos DPI, foram comunicadas dificuldades no estabelecimento de uma
indemnizacdo com base no método referido no artigo 13.2, n.° 1, alinea b)'®. Em particular, alegou-se
que a atribuicdo de uma indemnizagdo correspondente ao montante Unico da remuneracdo hipotética
ndo é suficiente para compensar o prejuizo efetivamente sofrido e ndo tem um efeito suficientemente

> DTSC - Avaliacio da Diretiva 2004/48/CE, anexo I - Relatério de sintese.

' DTSC - Avaliago da Diretiva 2004/48/CE, p. 17 e anexo lII.

7 Observatério Europeu das Infracdes aos Direitos de Propriedade Intelectual, «Damages in Intellectual
Property Rights» («Direitos de Propriedade Intelectual: indemnizag6es por perdas e danos»), p. 4.

18 Processo C-99/15 Liffers, n. 15-27.

9 DTSC - Avaliagdo da Diretiva 2004/48/CE, anexo .



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754

dissuasor. Neste contexto, debateu-se a questdo de saber se a diretiva permite a possibilidade de
atribuir indemnizacdes correspondentes a um valor maltiplo da remuneracdo hipotética.

Num processo recente®®, o TIUE declarou que o titular de direitos de autor cujos direitos patrimoniais
tenham sido violados pode exigir ao infrator o ressarcimento dos prejuizos causados mediante o
pagamento de uma quantia correspondente ao dobro da remuneracdo hipotética adequada que seria
devida, nos casos em que a legislacdo nacional aplicavel prevé essa possibilidade. O TJUE explicou
ainda que, em caso de violagdo de um DPI, 0 mero pagamento de uma remuneracdo hipotética ndo
pode garantir uma indemnizacao integral dos prejuizos efetivamente sofridos. Com efeito, o TIUE fez
notar que o pagamento dessa remuneracdo ndo pode, por si sO, garantir o reembolso de eventuais
despesas relacionadas com a investigacdo e a identificacdo de possiveis atos de violagdo, a
indemnizac&o de um eventual dano moral e o pagamento de juros sobre os montantes devidos®'. Nesse
processo, 0 Tribunal de Justica também assinalou que a utilizagdo do método da quantia fixa significa,
por ineréncia, que uma indemnizacdo assim estabelecida pode ndo ser exatamente proporcional ao
prejuizo efetivamente sofrido e que o requisito da causalidade ndo pode ser interpretado e aplicado de
uma forma demasiado restrita®.

Com base nesta jurisprudéncia, a Comissdo conclui que as indemnizacGes por perdas e danos
estabelecidas utilizando o método da quantia fixa ndo estdo, de forma alguma, limitadas ao valor de
uma Unica remuneragdo hipotética, podendo, consoante 0 caso, precisar de constituir um montante
mais elevado. Ao que parece, ao estabelecer uma indemnizagdo através da aplicacdo deste método, as
autoridades judiciais competentes dispGem de uma margem de apreciacdo. Por conseguinte, 0 método
descrito no artigo 13.°, n.° 1, alinea b), pode ser equiparado a uma competéncia atribuida a essas
autoridades para calcular o montante do prejuizo sofrido com base nos elementos disponiveis®.

O artigo 13., n.° 1, alineab), da diretiva relativa aos DPI ndo impede que a legislacdo nacional
determine que o titular de um DPI objeto de violacdo possa exigir ao infrator o pagamento de um
montante correspondente ao dobro da remuneragdo hipotética. Embora o artigo 13.%, n.° 1, alinea b), da
diretiva relativa aos DPIl ndo exija necessariamente a duplicacdo da remuneracdo hipotética, a
legislacdo nacional que transpde esta disposicdo deve permitir ao titular do direito exigir que a
indemnizag&o por perdas e danos sob a forma de uma quantia fixa seja calculada ndo s6 com base no
valor Unico da remuneragdo hipotética, mas também com base em outros aspetos relevantes. Tal pode
incluir uma indemnizacdo por quaisquer despesas relacionadas com a investigacao e a identificacdo de
eventuais atos de violagdo, bem como uma indemnizacdo por eventuais danos morais ou juros sobre 0s
montantes devidos.

2. Regras claras e eficazes relativamente ao reembolso das custas judiciais

Os resultados da consulta ptblica® revelam que as principais razdes pelas quais os titulares de direitos
ndo procuram reparacao civil por alegada violagdo de DPI s&o os honorérios dos advogados e outros
custos de contencioso, bem como o facto de considerarem improvavel vir a obter uma indemnizagéo
adequada das custas judiciais e outras despesas. A avaliacdo da diretiva indicou® que as regras em
matéria de reembolso das custas judiciais variam no territério da UE e, em algumas situacGes, sdo
insuficientes para cobrir todas as despesas suportadas pela parte vencedora.

De acordo com o artigo 14.° da diretiva, as custas judiciais e outras despesas, razoaveis e
proporcionadas, da parte vencedora sdo custeadas pela parte vencida, exceto se, por uma questdo de

2 Acérddo do TIJUE (Quinta Seccéo) de 25 de janeiro de 2017 no processo C-367/15, Stowarzyszenie «Olawska
Telewizja Kablowa» w Otawie/Stowarzyszenie Filmowcow Polskich w Warszawie, EU:C:2017:36.

2 processo C-367/15 OTK, n.° 30. Ver também processo C-99/15 Liffers, n.° 18.

22 processo C-367/15 OTK, n.* 26 e 32.

2 Embora aplicavel apenas em circunstancias especificas, incluiu-se uma competéncia semelhante no artigo 17.°,
n.° 1, da diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a
certas regras que regem as acles de indemnizacdo no ambito do direito nacional por infragdo as disposicfes do
direito da concorréncia dos Estados-Membros e da Unido Europeia, JO L 349 de 5.12.2014, pp. 1-19.

2 Consulta sobre a avaliagdo e a modernizac&o do regime juridico de aplicacéo dos DPI, pp. 28-30.

% DTSC — Avaliacéo da Diretiva 2004/48/CE; p. 20 e anexo Il



http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175159&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=792754
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187122&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=793234

equidade, tal ndo for possivel. O principio relativo ao reembolso das custas judiciais previsto no
artigo 14.° aplica-se a todos os tipos de processos judiciais abrangidos pela diretiva, ou seja, aos
processos em matéria de violagdo dos DPI. Tal como o TJUE clarificou, isso inclui ainda, por
exemplo, 0s processos que visam compensar danos causados a terceiros injustamente sujeitos a
determinadas medidas de execucdo em conformidade com o artigo 7.%, n.° 4, e 0 artigo 9., n. 7, da
diretiva®, assim como os procedimentos de exequatur para reconhecer e executar uma decisdo que
pretende fazer respeitar um DPI?’. Os processos de anulacio néo sdo abrangidos?.

Embora este principio geral fornega as autoridades judiciais nacionais a base para o reembolso de
despesas, ao calcular o montante real a pagar, as mesmas autoridades estdo normalmente vinculadas
por regimes nacionais mais pormenorizados nesta matéria. Alguns destes regimes nacionais ndo sdo
especificamente sobre a propriedade intelectual, tm por base um regime forfetario (limites maximos)
e/ou referem-se as regras nacionais que regem 0s custos minimos de assisténcia dos advogados de
barra ou dos advogados de patentes. Em consequéncia, os regimes dos Estados-Membros variam
consideravelmente no que se refere ao célculo e ao reembolso das custas judiciais, bem como aos
procedimentos que regem esta matéria®’.

Regime forfetario

Neste contexto, foi colocada a questdo de saber se 0s regimes nacionais com base num regime
forfetario, que define um montante méximo das despesas que podem ser reembolsadas, estdo em
conformidade com o artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI.

O TJUE explicou® que a legislagdo que prevé uma taxa fixa de reembolso dos honorérios de um
advogado pode, em principio, ser justificada, desde que se destine a assegurar que as despesas a
reembolsar sdo razoaveis. Além disso, tera de ter em conta fatores como o objeto do processo, 0
montante em causa e o trabalho a realizar para representar o cliente em questdo. Tal pode ser o caso se
essa legislacdo se destinar a excluir o reembolso de custos excessivos, ou seja, 0s custos decorrentes
dos honorarios anormalmente elevados acordados entre a parte vencedora e 0 seu advogado ou
decorrentes do facto de o advogado prestador dos servicos ndo considerar necessario garantir o
respeito dos direitos de propriedade intelectual em causa.

O TJUE considerou ainda que® o requisito previsto no artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI (as
custas judiciais «razoaveis» devem ser custeadas pela parte vencida) ndo pode justificar uma
legislacdo nacional que implemente essa disposicdo mediante a instituicdo de uma taxa fixa
significativamente abaixo da taxa média efetivamente aplicada aos servicos dos advogados no Estado-
Membro em questdo. Essa legislacdo seria incompativel com o artigo 3.2, n.° 2, da diretiva relativa aos
DPI, que estabelece que as medidas, os procedimentos e 0s recursos previstos devem ser dissuasivos.

Além disso, o artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI estabelece que as custas judiciais custeadas pela
parte vencida devem ser «proporcionadas». A este respeito 0 TJUE esclareceu que embora a exigéncia
de proporcionalidade ndo implique que a parte vencida deve necessariamente reembolsar a totalidade
das despesas suportadas pela outra parte, exige, todavia, que a parte vencedora tenha direito ao
reembolso, pelo menos, de uma parte significativa e adequada das despesas razoaveis que tenha
efetivamente suportado. Consequentemente, uma legislagdo nacional que preveja um limite absoluto
para os custos dos servicos de um advogado deve assegurar, por um lado, que esse limite reflete a
realidade dos honorarios cobrados por um advogado no dominio da Pl e, por outro, que pelo menos

% Acérddo do TJUE (Primeira Seccdo) de 16 de julho de 2015 no processo C-681/13, Diageo Brands
BV/Simiramida-04 EOOD, EU:C:2015:471.

2T Acorddo do TJUE (Grande Seccdo) de 18 de outubro de 2011 no processo C-406/09, Realchemie Nederland
BV/Bayer CropScience AG, EU:C:2011:668.

%8 pProcesso C-180/11, Bericap, n.” 77-82.

2 «Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive»
(«Estudo de apoio para a avaliacdo ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI»), Technopolis
Group, no &mbito de um consdrcio com EY e Schalast Rechtsanwalte, 2017, pp. 69-70.

%% Processo C-57/15, UVP, n.° 25.

%! Processo C-57/15 UVP, n.** 26-27.
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uma parte significativa e adequada das despesas razodveis efetivamente suportadas pela parte
vencedora é custeada pela parte vencida®.

O artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI ndo se opde a uma legislacdo nacional que preveja um
regime forfetario em matéria de reembolso dos custos dos servicos de um advogado, desde que essas
taxas fixas assegurem que as despesas a suportar pela parte vencida sdo razoaveis, tendo em conta as
caracteristicas especificas do processo. No entanto, o artigo 14.° opde-se a uma legislacdo nacional que
preveja taxas fixas demasiado baixas para assegurar que, pelo menos, uma parte significativa e
adequada das despesas razoaveis incorridas pela parte vencedora é suportada pela parte vencida.

Tipo de custas a reembolsar

Outras diferencgas entre os Estados-Membros e a respetiva legislacdo nacional dizem respeito aos tipos
de custas abrangidas pelas disposi¢fes do direito nacional que transpdem o artigo 14.° da diretiva
relativa aos DPI. Na prética, enquanto as custas judiciais e outras despesas processuais sdo muitas
vezes cobertas na totalidade, os custos dos peritos externos e os honorarios e outros custos dos
advogados sdo cobertos, pelo menos em alguns casos, apenas parcialmente®.

Nos termos do artigo 14.°, o infrator deve, em geral, custear integralmente as consequéncias
financeiras da sua conduta®; por outro lado, a parte vencedora tem direito ao reembolso de pelo
menos uma parte significativa e adequada das custas judiciais razodveis em que efetivamente
H 35
incorreu™.

Mais especificamente, se, por um lado, o artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI se refere a «custas
judiciais e outras despesas da parte vencedora», por outro, a diretiva ndo define com precisdo o que
estes conceitos implicam. O TJUE considerou que o conceito de «custas judiciais» inclui, entre outras
coisas, 0s honorarios do advogado®. Além disso, considerou que o conceito de «outras despesas»
inclui, em principio, os custos dos servigos de um perito técnico®”. No entanto, 0 TJUE também
indicou que este Gltimo conceito deve ser interpretado de forma estrita e que, por conseguinte, apenas
as despesas que estejam direta e estreitamente relacionadas com o processo judicial em causa podem
ser consideradas «outras despesas» na ace¢do do artigo 14.9%,

Neste contexto, o TJUE considerou que os encargos de investigacdo e de identificacédo
suportados, nomeadamente quando um perito técnico realiza uma observacdo geral do
mercado e deteta eventuais violacdes do direito de propriedade intelectual, imputaveis a
infratores até essa fase desconhecidos, ndo parecem apresentar essa ligacdo direta e estreita.
Em contrapartida, considerou que, na medida em que 0s servi¢os, independentemente da sua
natureza, de um perito técnico sdo indispensaveis para poder utilmente intentar uma agédo
judicial destinada, num caso concreto, a assegurar o respeito desse direito, as despesas ligadas
ao trabalho desse perito inserem-se nas «outras despesas». Nos termos do artigo 14.° da
diretiva relativa aos DPI, essas «outras despesas» devem ser custeadas pela parte vencida®.

O TJUE esclareceu® igualmente que o artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI se opde a uma
regulamentacdo nacional que preveja que as despesas de um perito técnico s6 podem ser
reembolsadas se a parte vencida tiver agido com culpa, uma vez que essas despesas estdo
direta e estreitamente ligadas a uma acgéo judicial que visa assegurar o respeito de um DPI.

Por ultimo, é importante mencionar aqui que o que precede ndo implica necessariamente que
as despesas nao abrangidas pelo artigo 14.° ndo podem ser reembolsadas. Pelo contrério,

%2 processo C-57/15 UVP, n.” 29-30.

* Consulta sobre a avaliag&o e a modernizago do regime juridico de aplicagdo dos DPI, p. 28.

* Processo C-406/09, Realchemie, n.° 49.

¥ Acérddo do TJUE (Quinta Seccdo) de 28 de julho de 2016 no processo TC-57/15, United Video Properties
Inc./Telenet NV(UVP), EU:C:2016:611, n.° 29.

% Processo C-57/15 UVP, n.0 22.

%7 Processo C-57/15 UVP, n.° 34.

* Processo C-57/15, UVP, n.° 36.

% Processo C-57/15 UVP, n.” 39-40.

0 Processo C-57/15 UVP, n.° 40.
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significa que, se for caso disso, os pedidos de indemnizacdo dessas despesas, por exemplo 0s
encargos de identificacdo e investigacdo®’, devem ser apresentados por meio de uma acéo de
indemnizacao nos termos do artigo 13.°.

O artigo 14.° da diretiva relativa aos DPI aplica-se as custas judiciais, o que inclui os honoréarios dos
advogados, bem como outras despesas direta e estreitamente relacionadas com o processo judicial em
causa. Nestas ultimas despesas incluem-se aquelas suportadas com a contratacdo dos servicos de um
perito técnico, sempre que esses servi¢os forem essenciais para que uma acao judicial seja intentada
utilmente a fim de, num processo concreto, proteger um direito.

3. Infragdes aos DPI a escala comercial

Alguns dos meios previstos na diretiva relativa aos DPI s6 podem ser aplicados a infraces aos DPI
cometidas a escala comercial (artigo 6.2, n.° 2, e artigo 9.°, n.° 2,) ou dizer respeito a outra pessoa que
nado o infrator [artigo 8.%, n.° 1, alineas a) a c)] que tenha sido encontrada na posse de bens litigiosos a
escala comercial, a utilizar servicos litigiosos a escala comercial, ou a prestar, a escala comercial,
servicos utilizados em atividades litigiosas*.

No ambito do regime juridico para o respeito dos DPI, o conceito de «escala comercial» exige a
aplicacdo de certas medidas mais ambiciosas ou invasivas no caso de uma violagdo de especial
gravidade, garantindo assim ndo sé que as infragdes mais graves sdo abordadas de modo eficaz, mas
também proporcionalidade e uma abordagem equilibrada. Porém, ao que parece, este conceito é
entendido e aplicado de forma diferente nos véarios Estados-Membros.

O conceito de «escala comercial» ndo foi definido na diretiva, que também nédo faz nenhuma remisséo
expressa para o direito dos Estados-Membros a fim de determinar o seu sentido. E jurisprudéncia
constante que, tendo em conta a necessidade de uma aplicacdo uniforme do direito da Unido e do
principio da igualdade, este conceito deve, nesses casos, ser objeto de uma interpretacdo autonoma e
uniforme em toda a UE®.

Além disso, o considerando 14 da diretiva relativa aos DPI fornece alguma clarificagdo, ao afirmar que
se trata de atos «que tém por finalidade uma vantagem econdmica ou comercial direta ou indireta, o
que, em principio, exclui os atos praticados por consumidores finais agindo de boa-fé».

Além disso, o0 conceito de «escala comercial», na ace¢do do artigo 61.° do Acordo TRIPS, foi
exaustivamente debatido no &mbito de um painel de resolucédo de litigios da Organiza¢do Mundial do
Comeércio («OMC»), do qual resultou um relatério®. O painel em questdo, tendo tido em consideragéo
0 sentido habitual dos termos «escala» e «comercial», considerou que este conceito deve ser entendido
por referéncia aos elementos qualitativos e quantitativos, e que se refere a amplitude ou extensdo da
atividade comercial normal ou habitual para um determinado produto num determinado mercado®.
Embora no Acordo TRIPS este conceito seja utilizado num contexto um pouco diferente do da diretiva
relativa aos DPI*® ¢, na ordem juridica da UE, os relat6rios dos painéis ndo sejam, em si mesmos,
vinculativos na interpretacdo de um ato do direito derivado da Unido, como a diretiva relativa aos DPI,
a Comissao considera que o relatério &, no entanto, uma base de referéncia til*’.

1 Ver considerando 26 da diretiva relativa aos DPI.

*2 Conforme indicado no considerando 14 da diretiva relativa aos DPI: «Tal n&o prejudica a possibilidade de os
Estados-Membros aplicarem estas medidas igualmente em relacéo a outros atos».

* Por exemplo, acorddo do Tribunal de Justica (Grande Seccdo) de 3 de setembro de 2014 no processo C-
201/13, Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e 0., EU:C:2014:2132, n.° 14.

* Relatdrio do Painel da OMC de 26 de janeiro de 2009, WT/DS362/R, pp. 75-98.

* WT/DS362/R, ponto VII, 601-603, e VII, 635-636.

* Nomeadamente em relagdo a certas medidas do direito penal, ao passo que na diretiva relativa aos DPI o
conceito é utilizado em relacdo a determinados meios do direito civil.

" Pode referir-se, a este respeito, em primeiro lugar, que a UE é igualmente parte no Acordo TRIPS (ver
considerando 4 da diretiva relativa aos DPI), o que significa que as disposicdes deste fazem parte integrante da
ordem juridica da UE (ver, por exemplo, C-180/11, Bericap, n.°67) e, em segundo lugar, que, também nos
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Assim, na opinido da Comissédo, o conceito de «escala comercial», tal como utilizado em diferentes
disposicdes da diretiva relativa aos DPI, ndo deve ser interpretado do ponto de vista puramente
quantitativo; pelo contrario, determinados elementos qualitativos, como a questdo de saber se 0 ato em
causa tem, normalmente, por finalidade uma vantagem econémica ou comercial, devem igualmente ser
tidos em conta.

O conceito de «escala comercial», tal como estabelecido nos artigos 6.°, n.° 2, artigo 8.°, n.° 1 e artigo
9., n.% 2, da diretiva relativa aos DPI, deve ser interpretado e aplicado tendo em conta elementos
qualitativos, tais como a vantagem econdémica ou comercial que pode ser visada pelas infragdes em
causa, assim como os elementos quantitativos, tais como o nimero e a extensdo das infracBes, que sdo
relevantes no processo em aprego.

I1l.  GARANTIR UMA ABORDAGEM EQUILIBRADA DA APLICACAO DOS DPI E
PREVENIR A UTILIZACAO ABUSIVA

1. Obrigacao geral e direitos fundamentais

A diretiva prevé a obrigacdo geral, para os Estados-Membros, de estabelecer as medidas, o0s
procedimentos e 0S recursos necessarios para assegurar o respeito pelos DPI. Essas medidas,
procedimentos e recursos devem ser «justos e equitativos», ndo devendo ser «deshecessariamente
complexos ou onerosos, comportar prazos que nao sejam razoaveis ou implicar atrasos injustificados».
Devem ainda 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 (artigo 3.%, n.*1 e 2). Além
disso, essas medidas, procedimentos e recursos devem ser determinados em cada caso, de modo a
permitir que as caracteristicas especificas desse mesmo caso sejam tidas na devida conta,
nomeadamente as caracteristicas especificas de cada direito de propriedade intelectual e, se for caso
disso, o caréter intencional ou néo intencional da violacdo®. Consequentemente, a fim de assegurar a
utilizacdo equilibrada do sistema de execuc¢do civil dos DPI, as autoridades judiciais competentes
deverdo, em geral, efetuar uma avaliagdo casuistica quando ponderarem a concessdo das medidas, dos
procedimentos e dos recursos previstos na diretiva relativa aos DPI.

A diretiva relativa aos DPI respeita todos os direitos fundamentais e observa os principios consagrados
em especial na Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia («Carta»); a diretiva visa
nomeadamente assegurar o pleno respeito pela propriedade intelectual nos termos do artigo 17.°, n.° 2,
da Carta®. Por conseguinte, as regras previstas na diretiva devem ser interpretadas e aplicadas por
forma a ter em conta e a respeitar ndo so este direito fundamental em particular, mas também os outros
direitos fundamentais em causa. Nestes Ultimos podem incluir-se, consoante o caso, o direito a acdo e
a um tribunal imparcial, ao respeito pela vida privada e familiar, a protecdo de dados pessoais, bem
como & liberdade de expresséo e de informacdo e a liberdade de empresa®. Esta questdo é abordada
numa série de acérddos do TJUE emitidos apds a adocdo da diretiva.

Em especial no seu acérddo Pro Musicae®, o TJUE analisou a questdo do equilibrio entre os
diferentes direitos fundamentais ao interpretar as disposi¢oes da diretiva sobre o comércio eletrdnico,
da diretiva relativa a Sociedade da InformagéoSz, da diretiva relativa aos DPI e da diretiva relativa a

termos da jurisprudéncia do TJUE, o sentido habitual dos termos ambiguos utilizados em atos de direito derivado
da UE, tais como a diretiva relativa aos DPI, constitui um elemento importante na interpretacdo desses termos
(ver, por exemplo, o processo C-201/13, Deckmyn, n.° 19).

“8 Considerando 17 da diretiva relativa aos DPI.

*° Considerando 32 da diretiva relativa aos DPI.

%0 \er, respetivamente, 0s artigos 47.2, 7.9, 8.2, 11.° e 16.° da Carta.

> Acérddo do TIUE (Grande Seccdo) de 29 de janeiro de 2008 no processo C-275/06, Productores de Msica de
Espafia (Promusicae/Telefonica de Espafia SAU, EU:C:2008:54, n.° 68.

*2 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa & harmonizacdo
de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacgdo (JO L 167 de 22.6.2001,
pp. 10-19).
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privacidade e as comunicacfes eletronicas™, a luz da Carta. O TJUE explicou que, aquando da
interpretacdo dessas diretivas, as autoridades e os tribunais nacionais em causa devem assegurar um
equilibrio justo entre os diferentes direitos fundamentais em causa, bem como garantir que nao sédo
incompativeis com 0s outros principios gerais do direito da Unido, como o principio da
proporcionalidade. Neste processo particular, 0 TJUE concluiu que os Estados-Membros ndo séo
obrigados a prever a obrigacdo de transmitir os dados pessoais para garantir a efetiva protecdo dos
direitos de autor no &mbito de uma acgdo civel. No entanto, o0 TJUE concluiu igualmente que os
Estados-Membros devem, aquando da transposi¢do das supramencionadas diretivas, interpreta-las de
um modo que permita assegurar um equilibrio justo entre os direitos fundamentais que garantem a
protecdo dos dados pessoais e o respeito pela vida privada e os direitos fundamentais de propriedade e
a acdo e a um tribunal imparcial.

Esta abordagem foi de novo refletida em decisdes posteriores do TJUE>, que fornecem mais
orientacdes sobre a forma de estabelecer um equilibrio justo entre os diferentes direitos fundamentais
em conflito, nomeadamente ao tomar decisdes no ambito dos pedidos relativos ao direito de
informacao e ao decretar medidas inibitorias™.

Embora estas decisdes tenham sido proferidas no contexto especifico dos litigios relacionados com
violagBes de direitos de autor, a anélise do TJUE aborda de forma geral o equilibrio entre os direitos
fundamentais em causa. Por conseguinte, a Comissdo considera que a exigéncia de assegurar um
equilibrio justo entre esses direitos, a luz do principio geral da proporcionalidade, se aplica ndo sé nos
casos de violacdo de direitos de autor, mas também nos casos relativos aos DPI abrangidos pela
diretiva relativa aos DPI.

Sempre que as disposicOes da diretiva relativa aos DPI forem interpretadas e aplicadas e que estejam
em jogo diferentes direitos fundamentais em conflito, protegidos pela ordem juridica da UE, deve ser
assegurado um equilibrio justo entre os mesmos, a luz do principio da proporcionalidade.

2. Encontrar um equilibrio justo entre os direitos fundamentais aplicaveis no caso do direito
de informacao

Encontrar um equilibrio justo entre os diferentes direitos fundamentais é particularmente importante
na aplicacdo do direito a informacdo previsto no artigo 8.° da diretiva relativa aos DPI. O artigo 8.°
obriga os Estados-Membros a assegurar que as autoridades judiciais competentes possam ordenar que
o infrator ou qualquer outra pessoa fornecam informacdes precisas sobre a origem dos bens ou
servicos litigiosos, as redes de distribuicio e a identidade de terceiros implicados na violacéo®®.

Quando se trata de pedidos relativos ao direito de informacdo submetidos nos termos do artigo 8.°,
pode ser necessario encontrar o equilibrio entre varios direitos fundamentais, por exemplo, entre o
direito fundamental de propriedade (incluindo a propriedade intelectual) e o direito a acdo e a um
tribunal imparcial, por um lado, e o direito fundamental a protecdo da vida privada e dos dados
pessoais, bem como o direito a liberdade de empresa, por outro.

Uma ordem das autoridades judiciais competentes para o fornecimento de informagfes ao abrigo do
artigo 8.° deve apenas dizer respeito a informagGes efetivamente necessarias para identificar a fonte e 0

*% Diretiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de
dados pessoais € a protecdo da privacidade no setor das comunicagdes eletronicas, JO L 201, 31.7.2002, pp. 37-
47 (que complementa a diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995,
relativa a prote¢do das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagao
desses dados, JO L 281 de 23.11.1995, pp. 31-50).

> Por exemplo, Despacho do TJUE (Oitava Seccéo) of 19 de fevereiro de 2009 no processo C-557/07, LSG-
Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH/Tele2 Telecommunication GmbH,
EU:C:2009:107; Acérddo do THUE (Terceira Seccdo) de 19 de abril de 2012 no processo C-461/10, Bonnier
Audio AB e o./Perfect Communication Sweden A,B EU:C:2012:219; Aco6rddo do TJUE (Quarta Sec¢do) de 16 de
julho de 2015 no processo C-580/13, Coty Germany GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, EU:C:2015:485,.

> Ver também a discussdo mais alargada relativamente ao artigo 8.° sobre o direito de informacéo (seccéo Il1) e
aos artigos 9.° e 11.° sobre as medidas inibitérias (sec¢do 1V) da diretiva relativa aos DPI.

*® \/er também considerando 21 da diretiva relativa aos DPI.
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alcance da violacdo. Tal vai ao encontro da opinido da Comissdo acerca da exigéncia de um pedido
justificado e razoavel, tal como estabelecido no artigo 8.°, n.° 1, e das obrigacGes gerais estabelecidas
no artigo 3.° (nomeadamente a exigéncia de as medidas adotadas serem justas e equitativas, ndo serem
desnecessariamente complexas ou onerosas e serem aplicadas de forma a prever salvaguardas contra
0s abusos).

O TJUE clarificou® que o direito da UE, em especial 0 artigo 8.2, n.° 3, da diretiva relativa aos DPI,
em conjugacdo com o artigo 15.°, n.°1, da diretiva relativa & privacidade e as comunicagdes
eletrénicas, ndo se opbe a que os Estados-Membros imponham a obrigacdo de divulgar a terceiros
privados dados pessoais relativos ao trafego na Internet, a fim de permitir que esses terceiros
proponham ag0es civeis devido a violagdes aos direitos de autor. O Tribunal considerou ainda, porém,
gue as regras do direito da UE em causa nesse caso ndo obrigam os Estados-Membros a impor essa
obrigacéo.

O TJUE indicou igualmente que estas regras ndao constituem obstaculo a aplicacdo de legislacdo
nacional baseada no artigo 8.° da diretiva relativa aos DPI que, com vista a identificacdo de um
assinante ou utilizador de Internet, permita que, nas a¢des civeis, um fornecedor de acesso a Internet
forneca ao titular de direitos de autor ou ao seu representante informacdes sobre 0 assinante a quem
atribuiu um endereco IP alegadamente utilizado numa violacdo. No entanto, a legislacdo nacional deve
permitir que o tribunal nacional pondere os interesses em conflito envolvidos, em funcéo das
circunstancias de cada caso e tendo em devida conta os requisitos do principio da proporcionalidade®.

Num outro processo, 0 TIUE esclareceu que o artigo 8.°, n.° 3, alinea ), da diretiva relativa aos DPI,
se opbe a disposicdes nacionais que autorizem uma instituicdo bancéria, de forma ilimitada e
incondicional, a invocar o sigilo bancério para recusar fornecer, nos termos do artigo 8.°, n.°1,
alinea ¢), da diretiva relativa aos DPI, informacdes relativas ao home e ao endereco do titular de uma
conta®. Essa autorizacdo ilimitada e incondicional para invocar o sigilo bancario pode prejudicar
gravemente o exercicio efetivo do direito fundamental de propriedade intelectual, em beneficio do
direito z‘ie 0prote(;élo dos dados pessoais das pessoas abrangidas pelo artigo 8.%, n.° 1, da diretiva relativa
aos DPI™.

Nos termos do artigo 8.° da diretiva relativa aos DPI, as autoridades judiciais competentes podem
exigir que um infrator ou qualquer outra pessoa forneca informacgdes sobre a origem e as redes de
distribuicdo de bens ou servigos que violem um DPI. Essas informacGes podem incluir os dados
pessoais, se tal divulgacdo ocorrer em conformidade com a legislacdo aplicavel relativamente a
protecdo dos dados pessoais e na condi¢do de existirem salvaguardas para assegurar um equilibrio
justo entre os diferentes direitos fundamentais em causa.

3. Apresentacdo de provas especificas sob o controlo da parte contraria

De acordo com o artigo 6.°, n.° 1, da diretiva relativa aos DPI, caso o requerente tenha apresentado
provas razoavelmente disponiveis e suficientes para fundamentar as suas alegagdes e especificado as
provas suscetiveis de as apoiar, as autoridades judiciais competentes podem ordenar que esses
elementos de prova sejam apresentados pela parte contraria.

Durante a avaliacdo, foi comunicado que, em alguns Estados-Membros, 0 processo para determinar 0s
elementos de prova sob o controlo da parte contraria pode ser muito oneroso para 0 requerente e,
portanto, na pratica, limitar de forma significativa a possibilidade de obter esses elementos de prova.
Foi comunicado que, nalguns casos, é pedido aos requerentes que especifiquem a natureza, a
localizagdo, os nimeros de referéncia ou os conteddos exatos dos documentos solicitados, mesmo

> Processo C-275/06, Promusicae, n.” 58-59. Ver também o ponto 1 acima.

%8 Processo C-461/10, Bonnier, n.*51-61.

*® Acérddo do TJUE (Quarta Seccdo) de 16 de julho de 2015 no processo C-580/13, Coty Germany
GmbH/Stadtsparkasse Magdeburg, n.° 43.

% processo C-580/13, Coty Germany, n.° 40.
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quando é, obviamente, dificil, se ndo mesmo impossivel, obter essa informacdo para uma pessoa que
ndo tenha visto os documentos solicitados®".

Embora, sem duvida, seja necessario um certo grau de especificacdo, exigir um nivel excessivo de
pormenor pde em causa a eficacia das medidas de divulgacdo previstas pelo artigo 6.°, n.° 1, e suscita
preocupacgdes quanto a proporcionalidade dos requisitos estabelecidos a nivel nacional. Além disso,
levanta a questdo da natureza «justa e equitativa» de tais requisitos, podendo tornar a utilizacdo das
medidas da diretiva excessivamente complicada. Como tal, os requisitos nacionais excessivamente
pormenorizados poderdo ser contrarios ao artigo 6., n.°1, em conjugacdo com as obrigacdes
estabelecidas no artigo 3.° da diretiva.

A diretiva relativa a indemnizagdes no &mbito do direito da concorréncia® aprofunda mais esta
guestdo. O seu artigo 5., n.° 2, sobre a divulgacdo de elementos de prova, obriga os Estados-Membros
a assegurar que os tribunais nacionais podem ordenar a divulgacdo de determinados elementos de
prova ou de categorias relevantes de elementos de prova, caracterizados de forma tdo precisa e estrita
guanto possivel com base em factos razoavelmente disponiveis indicados na justificacdo
fundamentada.

A Comissdo é de opinido que podem existir motivos para adotar uma abordagem semelhante na
interpretacdo e aplicacéo do artigo 6.°, n.° 1, da diretiva relativa aos DPI. Se, por um lado, o requerente
deve especificar com o maior pormenor possivel as informagGes que pretende, por outro, a obrigagdo
de o fazer deve ser interpretada dentro dos limites razoaveis, tendo em conta a especificidade do caso
em questdo. Isto significa que, no entender da Comissdo, embora, em principio, o requerente deva
especificar, no seu pedido, elementos de prova individuais, o artigo 6.°, n.° 1, ndo exclui que, em
certos casos, 0 requerente indique uma categoria de elementos de prova em concreto, desde que o grau
de especificacdo permita a parte contraria identificar as provas concretas sob o seu controlo e a
autoridade judicial competente decidir sobre o pedido de divulgacéo.

Além disso, € dificil compreender o que se entende por «elementos de prova que se encontram sob 0
controlo da parte contraria». Mais concretamente, surgiram ddvidas quanto a questdo de saber se o
termo «controlo» se refere apenas a posse dos elementos de prova, ou se deve ser entendido de uma
forma mais ampla e incluir a exigéncia de que a parte contréria proceda a uma pesquisa razoavel®.

Embora, na sua opinido, o artigo 6.°, n.° 1, pareca nao oferecer uma base clara para exigir que uma
parte procure ativamente elementos de prova na posse de terceiros fora do seu controlo com vista a
apresentacdo de tais provas, a Comissdo assinala que a utilizacdo do termo «controlo» sugere que nao
é forcosamente necessario que a parte esteja efetivamente na posse dos elementos de prova. Por
conseguinte, no entender da Comissdo, sempre que se justifique, o artigo 6.°, n.° 1, pode justificar a
obrigacdo de uma parte conduzir uma pesquisa diligente de elementos de prova dentro da sua
organizagdo (incluindo entidades juridicas separadas sob seu controlo), desde que o requerente tenha
fundamentado e especificado devidamente o pedido dos elementos de prova em causa. Essa obrigacéo
limita-se ao que for proporcionado e ndo desnecessariamente oneroso e prevé, sempre que nNecessario,
salvaguardas contra os abusos®.

Qualquer pedido de apresentacdo de elementos de prova em conformidade com o artigo 6., n.° 1, da
diretiva relativa aos DPI deve ser devidamente fundamentado e especificado e limitar-se ao que for
proporcionado nas circunstancias especificas do caso em apreco. Esta exigéncia ndo exclui, no
entanto, a possibilidade de exigir a parte sujeita a esta medida que apresente, em determinados casos,
categorias concretas de elementos de prova ou que efetue uma pesquisa diligente de elementos de
prova dentro da sua organizagao.

81 Consulta sobre a avaliagdo e a modernizacéo do regime juridico de aplicagdo dos DPI, p. 18. Ver também
SEC(2010) 1589 final, p. 9.

62 Diretiva 2014/104/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de novembro de 2014, relativa a certas
regras que regem as acles de indemnizacgdo no ambito do direito nacional por infragdes as disposi¢des do direito
da concorréncia dos Estados-Membros e da Unido Europeia, JO L 349, de 5.12.2014, p. 1.

% DTSC - Analise da aplicacdo da Diretiva 2004/48/CE, de 22.12.2010, p. 9; Documento da Comiss&o «Sintese
das observacdes sobre o relatorio da Comissdo sobre a aplicacdo da Diretiva 2004/48», julho de 2011, p. 19.

8 Ver artigo 3.° da diretiva relativa aos DPI.
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4. Assegurar a protecdo das informacgoes confidenciais

A possibilidade de obter as medidas especificadas no artigo 6., n. 1 e 2, no artigo 7., n.2 1, e no
artigo 8.% n.” 1 e 2, da diretiva relativa aos DPI existe sob reserva da protecdo das informacdes
confidenciais. Esta restrigdo é particularmente importante nos casos em que os documentos indicados
como elementos de prova ou as informacgdes a apresentar contém segredos comerciais ou outras
informacBes comerciais sensiveis acerca da parte sujeita a essas medidas.

No caso dos pedidos relativos ao direito de informacdo apresentados ao abrigo do artigo 8.°, foi
comunicado® que o facto de certos tipos de informacdes poderem estar sujeitos a diferentes regimes
de confidencialidade em diferentes Estados-Membros pode causar problemas adicionais aos titulares
de direitos. Tal deve-se ao facto de n&o ser claro se os titulares dos direitos podem utilizar num pais
informacBes obtidas legalmente noutro pais, onde a confidencialidade dessas informacdes esteja
sujeita a regras de confidencialidade mais estritas.

Por razbes de proporcionalidade, os pedidos de apresentacdo de elementos de prova intentados ao
abrigo do artigo 6.°, de adocdo de medidas cautelares ao abrigo do artigo 7.° e de prestacdo das
informacdes referidas no artigo 8.° devem ser relevantes para provar a(s) alegacdo(8es) em causa no
processo judicial em questdo. No entanto, ainda que algumas das informagdes na posse da parte
contréria sejam cruciais para demonstrar a alegada violagdo, o seu ambito de aplicacdo ou as suas
consequéncias, a natureza especifica destas informacdes pode, em determinados casos, ser de um valor
comercial tal que ndo deve ser divulgada ao requerente. De acordo com as reag¢fes obtidas aquando da
avaliacdo, as autoridades judiciais podem ter dificuldade em lidar com esses conflitos de interesses,
nomeadamente quando as partes sdo concorrentes.

A Comissdo observa, a este respeito, que os referidos artigos ndo preveem que essas informacdes
confidenciais ndo possam ser utilizadas nos processos em curso. Em vez disso, preveem que as
informagdes devem ser protegidas. Em alguns Estados-Membros®®, foram introduzidas medidas para
permitir a divulgagéo de informacdes confidenciais apenas ao tribunal ou a terceiros vinculados por
regras de confidencialidade especificas. Além disso, o artigo 60.°, n.°3, do Acordo relativo ao
Tribunal Unificado de Patentes®’ prevé a possibilidade de o Tribunal Unificado de Patentes («TUP»)
ordenar a inspecdo das instalagbes, que é efetuada por uma pessoa nomeada pelo TUP. Embora o
requerente ndo possa estar presente aquando dessa inspecdo, pode fazer-se representar por um
profissional independente cujo nome teré de constar do despacho do TUP.

Na opinido da Comissédo, as autoridades judiciais competentes devem decidir, em conformidade com
as regras pormenorizadas do direito nacional, por sua propria iniciativa ou a pedido de uma parte no
processo, sobre 0 meio adequado para proteger informac@es confidenciais sempre que estas possam
ser afetadas pelas medidas previstas nos artigos 6.°, 7.° e 8.°. Embora tal ndo seja expressamente
exigido ao abrigo dessas disposi¢des, a Comissdo considera que tais meios podem incluir, sempre que
se justifique, a possibilidade de apresentar essas informacdes apenas as autoridades judiciais
competentes ou a terceiros independentes e imparciais designados para assistir no processo ou nas
inspecOes com vista a descricdo ou apreensdo e que estdo sujeitos as obrigacbes de confidencialidade
adequadas. Esses meios devem assegurar que a informagdo ndo é divulgada ao requerente, a outra
parte no processo nem ao publico em geral, tendo em devida conta os direitos de defesa do requerente
ou dessas outras partes®®.

Deve ser dada forca de lei a obrigacdo de proteger as informagGes confidenciais estabelecidas nos
artigos 6.°, 7.2 e 8.° da diretiva relativa aos DPI, através dos meios adequados que preveem as
salvaguardas necessarias. Esses meios podem incluir a apresentacdo de informacdes confidenciais

% Consulta sobre a avaliacéo e a modernizaco do regime juridico de aplicagdo dos DPI, pp. 18-25.

¢ Por exemplo, os Paises Baixos.

67 J0 C 175 de 20.6.2013, p. 1.

% Cf. acorddo do Tribunal de Justica (Terceira Seccdo) de 14 de fevereiro de 2008 no processo C-450/06, Varec
SA/Estado Belga, EU:C:2008:91, sobre o equilibrio entre os direitos conflituantes em causa nos processos
relativos aos procedimentos de adjudicacdo de contratos pablicos.
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apenas as autoridades judiciais competentes ou a inspecdo das instalagdes com vista a descri¢do ou
apreensdo apenas por terceiros independentes e imparciais.

5. Importéncia das garantias

A diretiva relativa aos DPI impde que as medidas de preservacdo da prova (artigo 7.°, n.°2,)) e as
medidas provisorias (artigo 9.°, n.°6,) podem depender da constituicdo de uma garantia ou outra
caucdo equivalente adequada, pelo requerente, destinada a assegurar a eventual indemnizacdo do
prejuizo sofrido pelo requerido. Essas garantias ou cauc¢des sdo um instrumento importante ndo sé para
indemnizar esse prejuizo ex post quando necessario, mas também para evitar possiveis abusos das
medidas previstas pela diretiva relativa aos DPI. A este respeito, as obrigagdes especificas previstas
nos artigos 7.2, n.° 2, e artigo 9,°, n.° 6, implementam a obrigacéo geral estabelecida no artigo 3.%, n.° 2,
a saber, que as medidas, os procedimentos e 0s recursos previstos na diretiva devem ser aplicados de
forma a prever salvaguardas contra os abusos.

No entanto, o artigo 3.%, n.° 2, estipula ainda que as medidas, os procedimentos e 0s recursos devem
ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e, em conformidade com o artigo 3.°, n.°1, justos e
equitativos, ndo devendo ser desnecessariamente onerosos. Isto sublinha que se, por um lado, os
abusos devem ser evitados, por outro, os meios para o fazer ndo podem ser contrarios aos requisitos
estabelecidos, o que significa, por exemplo, que as garantias que precisam de ser constituidas para a
instituicdo de medidas provisorias ndo devem ser fixadas a niveis de tal maneira elevados que, na
pratica desencorajem os candidatos de requerer as medidas provisorias em questdo. Isto €
especialmente importante para as PME, dado que os custos dos processos civeis, juntamente com o
risco de perder o processo e ter de pagar as custas de ambas as partes, sdo um dos principais fatores
dissuasores dos pedidos de aplicagio dos DPI em processos civeis®.

Obrigar o requerente a constituir uma garantia ou caucao equivalente adequada como condicdo prévia
para a instituicdo de medidas provisorias e cautelares em conformidade com os artigos 7.° e 9.° da
diretiva relativa aos DPI pode ser um meio adequado para evitar a utilizacdo abusiva de tais medidas.
Ao determinar que garantia ou caucgdo equivalente deve ser considerada adequada num determinado
caso, ha que ter em conta, entre outros aspetos, a capacidade econémica do requerente e 0s potenciais
efeitos na eficacia das medidas requeridas, em especial no caso das PME.

6. Possibilidades e vantagens de um dossié protetor (protective brief)

O artigo 7.°,n.° 1, da diretiva relativa aos DPI, prevé a possibilidade, em casos apropriados, de ordenar
medidas de preservacdo de provas sem ouvir a outra parte (por exemplo, ex parte), sobretudo sempre
gue um eventual atraso possa causar danos irreparaveis ao titular do direito ou quando exista um risco
demonstravel de destruicdo da prova. Do mesmo modo, tal como previsto no artigo 9.%, n.° 4, da
diretiva relativa aos DPI, podem ser decretadas medidas provisérias e cautelares ex parte, sobretudo
sempre gque um eventual atraso possa causar danos irreparaveis ao titular do direito. Em tais casos,
dada a urgéncia e/ou a necessidade de ndo informar o requerido antecipadamente, a decisdao sobre a
imposicdo das medidas é tomada numa base unilateral sem notificacdo prévia nem audicgdo. Portanto,
ndo é dada ao requerido a oportunidade de apresentar argumentos em sua defesa, mesmo que a
gravidade do impacto da medida possa vir a prejudica-lo.

Os artigos 7.° e 9.° preveem uma série de salvaguardas, nomeadamente o facto de tais medidas
inibitérias ex parte s6 poderem ser decretadas com base em razles especificas, terem de ser
imediatamente comunicadas ao requerido ap0s a sua execucdo e poderem ser objeto de um recurso
judicial ex post, no quadro do qual o requerido pode ser ouvido. No entanto, a verdade é que estas
medidas ex parte afetam significativamente o direito fundamental do requerido de ser ouvido e de se
defender em tribunal, direito esse que faz parte integrante do direito fundamental a um tribunal

% «Intellectual Property SME Scoreboard 2016» («Painel de avaliagdo das PME de 2016 sobre a Propriedade
Intelectual»), EUIPO, Observatdrio Europeu das Infracdes aos Direitos de Propriedade Intelectual, 2016.
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imparcial”®. Assim, em principio, as limitagdes ao direito de audicdo apenas devem ser impostas ao

abrigo destes artigos, ao mesmo tempo que proporcionam as salvaguardas necessarias e na medida em
que essas limitagcdes sdo necessarias para garantir o direito a protecdo da propriedade intelectual e o
direito & agdo e a um tribunal imparcial do requerente, que sdo igualmente direitos fundamentais
garantidos pela Carta.

A fim de atingir um equilibrio justo entre estes interesses conflituantes e os direitos fundamentais,
alguns Estados-Membros (Bélgica, Franca, Alemanha, Paises Baixos e Espanha) e a Regra 207 do
Regimento do Tribunal Unificado de Patentes” preveem um instrumento chamado de «dossié
protetor» (protective brief). Com um dossié protetor, um requerido com receio de ser acusado de uma
violacdo dos DPI (por exemplo, porque recebeu uma carta de aviso do titular do direito) informa as
autoridades judiciais competentes antecipadamente (isto €, antes mesmo de ser apresentado o pedido)
da raz&o pela qual, na sua opinido, a alegada violagdo ndo tem fundamento. O principal objetivo do
dossié protetor é fornecer as autoridades judiciais 0 maximo possivel de informacGes relevantes, sem
ouvir os requeridos, logo que seja requerida uma medida inibitoria preliminar, antes de ser tomada
uma deciséo sobre o pedido.

Embora ndo explicitamente previsto na diretiva relativa aos DPI, o dossié protetor pode ser visto como
um bom instrumento para ajudar a conciliar, de forma justa e proporcionada, os diferentes interesses e
direitos fundamentais em causa perante a possibilidade de instituir as medidas ex parte previstas no
artigo 7., n.° 1, e no artigo 9.°, n.° 4, da mesma diretiva.

IV. ASSEGURAR O CONTROLO EFICAZ DO RESPEITO DOS DPI,
INCLUSIVAMENTE NUM CONTEXTO DIGITAL

O presente capitulo foca-se nas medidas inibitdrias e nos intermediarios. As opinides expressas na
consulta publica mostram que os titulares de direitos consideram que as medidas inibitorias
preliminares sdo um instrumento essencial para proteger os seus direitos. Além disso, tal como
previsto na diretiva relativa a harmonizacdo de certos aspetos do direito de autor e dos direitos
conexos na sociedade da informacio («diretiva relativa a Sociedade da Informagéo»)’, no ambiente
digital, em especial, os servigos de intermediarios poderdo ser cada vez mais utilizados por terceiros
para a pratica de atividades ilicitas. Esses intermediarios encontram-se frequentemente em melhor
posicao para porem termo a tais atividades ilicitas.

1. Medidas inibitérias e responsabilidade

A diretiva relativa aos DPI define dois tipos de medidas inibitérias. Em primeiro lugar, nos termos do
artigo 9., n.° 1, alinea a), os Estados-Membros sdo obrigados a garantir que os titulares de direitos
podem requerer uma medida inibitéria contra um infrator ou um intermediario. Essas medidas
inibitorias tém por objetivo evitar uma violagdo iminente ou proibir a continua¢do de uma violacéo.
Em segundo lugar, o artigo 11.° obriga os Estados-Membros a garantir que, no &mbito de uma acéo
relativa ao mérito da causa, as autoridades judiciais competentes possam impor ao infrator uma
medida inibitoria para proibir a continuacéo dessa violagdo, bem como requerer uma medida inibitoria
contra um intermediario com vista ndo s a fazer cessar as violagdes mas também a prevenir novas
violacdes™.

E, portanto, importante sublinhar que a legislacio da UE estabelece uma disting&o entre o conceito de
responsabilidade e a possibilidade de decretar medidas inibitdrias contra um intermediario, tal como

" Artigo 47.° da Carta. Ver também o artigo 42.° do Acordo TRIPS.

™ Conjunto de disposicBes preliminares para o Regimento do Tribunal Unificado de Patentes (18.), disponivel
em: https://www.unified-patent-court.org/documents.

"2 Diretiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 2001, relativa & harmonizacao
de certos aspetos do direito de autor e dos direitos conexos na sociedade da informacéo, JO L 167 de 22.6.2001,
pp. 10-19, considerando 59.

3C-324/09, L °Oréal/eBay, n.° 131; C-70/10, Scarlet Extended, n.° 31; C-360/10, SABAM, n.° 29.
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estabelecido no artigo 9.%, n.° 1, alinea a), e no artigo 11.° da diretiva relativa aos DPI’*, O TJUE
confirmou que a obrigacdo imposta aos Estados-Membros pelo artigo 11.° da diretiva relativa aos DPI
se aplica «independentemente da sua responsabilidade eventual [ou seja, do intermediério] nos factos
controvertidos»”.

A possibilidade de decretar uma medida inibitéria contra um intermediario com base no artigo 9.2, n.°
1, alinea a), e no artigo 11.° da diretiva relativa aos DPl ndo depende da responsabilidade do
intermediario na (alegada) violacdo em causa. Por conseguinte, as autoridades judiciais competentes
ndo podem exigir ao requerente que demonstre que o intermediario é responsavel, mesmo que
indiretamente, por uma (alegada) violacao, como condicdo para decretarem uma medida inibitdria.

2. Clarificagéo do conceito de intermediario

Nos seus artigos 9.°, n.° 1, alinea a), e 11.°, a diretiva relativa aos DPI refere a possibilidade de
decretar medidas inibitorias contra «qualquer intermediério cujos servicos estejam a ser utilizados por
um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual». A diretiva ndo especifica quais sdo 0s
operadores econdmicos que devem ser considerados intermediarios para efeitos da mesma.

O TJUE clarificou que um operador econémico pode ser considerado um intermediario no sentido
dessas disposicOes, quando fornece um servico suscetivel de ser utilizado por uma ou varias outras
pessoas na violagdo de um ou mais DPI ou para aceder a contelidos ou bens ilicitos’. Para ser
qualificado de intermediario, o operador econémico ndo tem de manter com essas outras pessoas uma
relagdo particular, por exemplo através de um vinculo contratual”’.

Em consequéncia, a aplica¢do dos artigos 9.2, n.° 1, alinea a), e 11.° da diretiva ndo esta limitada a um
grupo especifico de intermediarios, mas estende-se a varios setores e inclui tanto os servigos em linha
como os servicos fora de linha'.

O TJUE declarou expressamente que os fornecedores de acesso a Internet’, as plataformas de redes
sociais®, os mercados em linha® e os arrendatarios de instalacdes de um mercado® devem ser
considerados intermediarios nas circunstancias da matéria de facto na ag&o judicial em apreco.

Com base na jurisprudéncia do TJUE disponivel até a data, a Comissdo considera que ndo ha razbes
para crer que esta lista é exaustiva e que, por conseguinte, ha uma série de outros operadores
econémicos fornecedores de servicos suscetiveis de serem utilizados por outras pessoas na violacdo
dos DPI que podem igualmente enquadrar-se no &mbito da nocédo de intermediario prevista na diretiva,
gue tem de ser determinada numa base casuistica. Na opinido da Comissao, os operadores econémicos

™ Essa possibilidade, também independentemente da responsabilidade do intermediério, encontra-se igualmente
prevista no artigo 8.%, n.° 3, da diretiva relativa a Sociedade da Informacéo.

®Acorddo do TJUE (Grande Seccdo) de 12 de julho de 2011 no processo C-324/09, L’Oréal SA e o./eBay
International AG e 0., EU:C:2011:474, n.° 127. Ver também, por exemplo, processo C-494/15, Tommy Hilfiger,
EU:C:2016:528, n.°22. Os artigos 12.° a 14.° da diretiva sobre o comércio eletrénico estabelecem
especificamente, em relacdo a certos intermedidrios em linha, que as isencdes de responsabilidade previstas
nessas disposicfes ndo afetam a possibilidade de um tribunal ou uma autoridade administrativa lhes exigir que
ponham termo ou previnam uma infragéo.

® \Jer processo C-314/12 UPC Telekabel; ac6rdao do Tribunal de Justica (Terceira Seccéo) de 24 de novembro
de 2011.

" Acérddo do TIUE (Segunda Seccdo) de 7 de julho de 2016 no processo C-494/15, Tommy Hilfiger Licensing
LLC e 0./DELTA CENTER a.s., n.° 23. No que diz respeito ao artigo 8.%, n.° 3, da diretiva relativa a Sociedade da
Informacdo, ver também processo C-314/12 UPC Telekabel, n. 34-35.

® No que diz respeito aos prestadores de servicos em linha e fora de linha, ver processo C-494/15, Tommy
Hilfiger, n.° 29.

™ Processo C-557/07, LSG-Gesellschaft, n.° 46; C-314/12 UPC Telekabel, n.” 43-46; Acérddo do Tribunal de
Justica (Terceira Seccdo) de 24 novembro de 2011, C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs,
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), EU:C:2011:771, n.° 30.

8 Acérdao do TIUE (Terceira Seccdo) de 16 de fevereiro de 2012 no processo C-360/10, Belgische Vereniging
van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV, EU:C:2012:85, n.° 28.

8 processo C-324/09, L’Oréal/eBay, n.° 131.

8 Processo C-494/15 Tommy Hilfiger, n.° 28.
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podem, consoante 0s casos, incluir, por exemplo, os fornecedores de determinados servicos da
sociedade da informacdo, os fornecedores de servigos postais e de encomendas, as empresas de
transportes e de logistica e os retalhistas.

A Comisséo recorda ainda que o artigo 9.%, n.° 1, alinea a), e o artigo 11.° devem ser interpretados e
aplicados de acordo com os requisitos gerais do artigo 3.° e os direitos fundamentais aplicaveis que sdo
protegidos na ordem juridica da UE. Por conseguinte, por um lado, a participacdo dos operadores
econémicos que ndo cometeram qualquer atividade ilicita no processo de respeito dos DPI no &mbito
da diretiva relativa aos DPI pode ser requerida para garantir que os titulares de direitos podem exercer
efetivamente os seus direitos. Por outro lado, pode ndo haver, num determinado caso, qualquer
justificacdo para essa participacdo, caso 0s servicos fornecidos sejam tdo distantes ou imateriais em
relacdo a (alegada) violagdo que ndo se possa razoavelmente esperar que o operador econdmico em
causa contribua significativamente para uma aplicacdo eficaz, o que significa que a sua participacéo
seria desproporcionada e desnecessariamente complicada®®.

Os operadores econdmicos que fornecem um servigco suscetivel de ser utilizado por outras pessoas
para violar DPI podem, em funcdo das circunstancias do caso em apreco, qualificar-se como
intermediarios na acec¢do do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), e do artigo 11.° da diretiva relativa aos DPI,
inclusive na auséncia de uma relacdo particular, por exemplo uma relagdo contratual, entre as duas
partes.

3. Garantir um regime equilibrado para as medidas inibitérias e os intermediarios

No contexto da ponderacdo dos direitos e interesses que € normalmente exigida na interpretacdo e na
aplicacdo do regime da diretiva relativa aos DPl no que toca as medidas inibitérias e aos
intermediarios, h4, além das ja referidas, duas questbes que revestem sempre especial importancia,
nomeadamente o &mbito das medidas inibitdrias decretadas e a filtragem.

Ambito de aplicacio das medidas inibitorias

Embora inicialmente caiba ao requerente especificar no seu pedido o ambito de aplicacdo de uma
medida inibitéria que considere adequado para evitar uma violagdo iminente ou para por termo a uma
violagdo em curso, cabe & autoridade judicial competente pronunciar-se sobre esse pedido. Cabe
também, portanto, a autoridade judicial competente determinar as medidas que o requerido tera de
tomar (se necessario). A autoridade judicial tem de avaliar o pedido, tomando em devida consideracéo
as caracteristicas especificas do caso (ver o considerando 17 da diretiva relativa aos DPI), e as medidas
inibitorias devem estar em conformidade com o principio da proporcionalidade e os outros requisitos
gerais estabelecidos no artigo 3.°, bem como com os direitos fundamentais aplicaveis.

Daqui resulta que a autoridade judicial competente ndo deve decretar medidas inibit6rias que exijam a
adocdo de medidas que véao além do que € apropriado e necessario a luz dos factos e das circunstancias
do caso em apreco para prevenir uma violagdo iminente ou para proibir a continuacdo de uma
violacdo. Por conseguinte, uma medida inibitoria deve poder ser eficaz, mas também deve ter o
alcance minimo necessario para atingir este objetivo. Ndo é necessario que as medidas exigidas pela
medida inibitéria conduzam a uma completa cessacdo das violagbes dos DPI; em determinadas
circunstancias, pode ser suficiente decretar medidas que dificultem ou desencorajem seriamente as
violagBes®. Além disso, o destinatario da medida inibitéria ndo deve ser obrigado a fazer sacrificios
insuportaveis®.

O TJUE indicou® que, em litigios relacionados com a violagdo dos direitos de autor, as medidas
tomadas pelo fornecedor de acesso a Internet, enquanto intermediario sujeito a medida inibitoria,
devem ser estritamente delimitadas. Mais concretamente, essas medidas devem servir para pér termo a
violacdo do direito de autor ou de um direito conexo cometida por um terceiro, sem que sejam

8 Cf. considerando 59 da diretiva relativa a Sociedade da Informagao.

8 Acérddo do TJUE (Quarta Seccdo) de 27 de marco de 2014 no processo C-314/12, UPC Telekabel Wien
GmbH/Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, EU:C:2014:192, n.° 63.

& processo C-314/12, UPC Telekabel, n.° 53.

% Processo C-314/12, UPC Telekabel, n.° 56.
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desnecessariamente afetados os utilizadores da Internet que recorrem aos servicos desse fornecedor
para aceder legalmente a informacbes. O TJUE considerou que, dadas as circunstancias, caso
contrario, a ingeréncia do fornecedor na liberdade de informacdo dos referidos utilizadores seria
injustificada atendendo ao objetivo prosseguido. Conforme explicado acima®, relativamente aos
intermediarios, o TJUE clarificou ainda que as medidas inibitérias podem servir ndo sé para pdr termo
a uma violagdo, mas também para evitar outras violagdes.

Por conseguinte, no caso de uma violagdo dos DPI que consista na publicacdo de determinados
contetdos na Internet, pode ser adequado decretar uma medida inibitdria que obrigue o intermediério a
retirar ou a impedir o acesso a esses conteidos. Em geral, embora em certos casos a autoridade judicial
competente 0 possa considerar necessario e proporcionado (por exemplo, em casos de violagdes em
larga escala ou de violagBes a decorrer de forma estruturada), requerer que seja bloqueado o acesso a
totalidade do sitio Web pode ser demasiado exigente. Na opinido da Comisséao, essas decisdes devem
ser sempre tomadas em funcéo das circunstancias especificas do caso em apreco.

O TJUE clarificou® igualmente que as autoridades judiciais competentes podem decidir ndo descrever
explicitamente as medidas especificas que o fornecedor deve tomar para alcangar o resultado
pretendido. No entanto, o0 TJUE esclareceu também que, em tais casos, devem ser respeitadas algumas
condicdes: a razoabilidade das medidas, o respeito do principio da seguranga juridica, a conformidade
com os direitos fundamentais das partes em causa, incluindo a liberdade de informacdo dos
utilizadores da Internet, a estrita orientacdo das medidas e a possibilidade de as autoridades judiciais
competentes verificarem se essas condi¢fes foram respeitadas, nomeadamente através da possibilidade
de os utilizadores da Internet em causa fazerem valer os seus direitos quando essas medidas forem
conhecidas.

Segundo a Comissdo, embora a jurisprudéncia acima referida se refira a violagcdes dos direitos de
autor, os principios nela enunciados devem igualmente ser aplicados as violagdes dos DPI que ndo
sejam direitos de autor ou direitos conexos.

Uma medida inibitéria decretada nos termos do artigo 9.°, n.° 1, alinea a), e do artigo 11.° da diretiva
relativa aos DPI deve poder ser eficaz, mas ndo deve ir além do que é necessario e proporcionado, nas
circunstancias do caso em apreco, para alcancar esse objetivo. Pode ser suficiente decretar medidas
que dificultem ou desencorajem seriamente as violagdes em questdo, sem levarem necessariamente a
cessacdo completa destas. Todavia, tendo em conta a jurisprudéncia do TJUE, o destinatario da
medida inibitéria ndo pode ser obrigado a fazer «sacrificios insuportaveis»®. As medidas impostas
devem ser suficientemente precisas e eficazes, sem exigir que uma determinada medida garanta o fim
da violacio®. Deve ser assegurada a conformidade com os direitos fundamentais de todas as partes
envolvidas, incluindo os direitos de terceiros que possam vir a ser afetados pelas medidas impostas
para dar cumprimento a medida inibitdria, por exemplo os utilizadores da Internet.

Sistemas de filtragem

Deve ser feita uma distingdo entre uma medida inibitéria que exige a eliminacdo de um ou mais
elementos especificos ilegais do contetido de um sitio Web e uma medida inibitdria que pode ter como
consequéncia obrigar um intermediario a monitorizar ativamente todos os conteudos disponibilizados
num determinado local, a fim de garantir que nenhum dos elementos individuais infringe os DPI.

Em conformidade com o artigo 15.%, n.°1, da diretiva sobre o comércio eletrénico, os Estados-
Membros estdo proibidos de impor uma obrigacdo geral de vigilancia aos intermediarios em linha, na
acecdo dos artigos 12.° a 14.° da referida diretiva®. Essa obrigacéo seria igualmente incompativel com

8 \Ver também a discussdo do capitulo IV, seccéo 1, sobre medidas inibitérias e responsabilidade.

% Processo C-314/12, UPC Telekabel, n.° 52-57.

% Processo C-314/12, UPC Telekabel, n.° 53.

% Acérddo do TJUE (Terceira Seccdo) de 15 de setembro de 2016 no processo C-484/14, Tobias Mc
Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH, EU:C:2016:689, n.° 93-95: C-314/12 UPC Telekabel, n.*
56 e 58-62.

L 0 artigo 2.2, n.° 3, alinea a), da diretiva relativa aos DPI precisa que a mesma diretiva n4o prejudica a diretiva
sobre 0 comércio eletronico e, em especial, 0s seus artigos 12.a 15.°.
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as obrigacOes gerais de impor medidas equitativas, proporcionadas e ndo excessivamente onerosas,
conforme estabelecido no artigo 3.° da diretiva relativa aos DPI%%.

Nos processos Scarlet Extended®™ e SABAM*, o TJUE debrugou-se sobre os limites do ambito de
aplicacdo de uma medida inibitdria decretada nos termos dessas disposicdes e dos direitos
fundamentais das partes interessadas. No processo Scarlet Extended estava em causa um sistema de
filtragem a ser instalado por um fornecedor de acesso a Internet:

e para filtrar todas as comunicacOes eletronicas que transitam pelos seus servi¢os, nomeadamente
através da utilizacdo de software «peer-to-peer»,

gue se aplicava indiscriminadamente aos seus clientes,

como medida preventiva,

a expensas exclusivas desse fornecedor; e

sem limitagdo no tempo,

e capaz de identificar na rede do fornecedor a circulacdo de ficheiros eletrénicos contendo uma obra
musical, cinematografica ou audiovisual sobre a qual o requerente alega possuir direitos de
propriedade intelectual, com o objetivo de bloquear a transferéncia de ficheiros cuja partilha infringe
direitos de autor. No processo SABAM, estava em causa um sistema muito semelhante, a ser instalado
por um fornecedor de servicos de armazenamento de dados, em relagdo aos dados armazenados nos
seus servidores.

Em ambos os casos, 0 TJUE considerou que exigir que os prestadores em causa instalassem tais
sistemas de filtragem geral ndo seria compativel nem com o artigo 15.° da diretiva sobre o comércio
eletrénico nem com o artigo 3.° da diretiva relativa aos DPI, conjugados e interpretados a luz dos
requisitos decorrentes da prote¢do dos direitos fundamentais aplicaveis.

Além disso, o considerando 47 da diretiva sobre o comércio eletrénico relembra que o artigo 15.° diz
respeito a obrigacOes de vigilancia de natureza geral, mas ndo diz automaticamente respeito a
obrigac@es de vigilancia em casos especificos. Nomeadamente, ndo afeta as decisdes das autoridades
nacionais nos termos das legislacGes nacionais. O considerando 48 acrescenta que a diretiva ndo afeta
a possibilidade de os Estados-Membros exigirem dos prestadores de servigos em causa que exer¢am 0s
deveres de diligéncia que se podem razoavelmente esperar deles, no sentido de detetarem e prevenirem
determinados tipos de atividades ilegais.

Por conseguinte, se necessario e dentro dos limites das disposices referidas, podem ser impostas
determinadas obrigaces referentes ao dever de diligéncia, por exemplo aos fornecedores de servicos
de armazenagem em linha com vista a, em cooperagdo com os titulares de direitos, prevenirem o
carregamento de contetidos que violem os DPI identificados pelos titulares de direitos®.

Quando ordenam que os intermediarios tomem certas medidas para impedir novas violagdes nos
termos do artigo 9.° n.° 1, alinea a), e do artigo 11.°, da diretiva relativa aos DPI, as autoridades
judiciais competentes podem, se for caso disso, emitir medidas inibitérias que impliquem obrigacdes
de vigilancia especificas. No entanto, a proibi¢do da imposicdo de uma obrigacdo geral de vigilancia
resultante do artigo 15.%, n.° 1, da diretiva sobre ao comércio eletrénico, e do artigo 3.° da diretiva
relativa aos DPI, em conjugacdo com as exigéncias decorrentes dos direitos fundamentais aplicaveis,
opde-se a que os intermediarios sejam sujeitos, através de tais medidas inibitorias, a obrigacGes que
Ihes exijam que instalem e operem sistemas de filtragem excessivamente amplos, imprecisos e caros,
do mesmo tipo e nas circunstancias em causa nos processos Scarlet Extended e SABAM.

%2 Processo C-324/09, L’ Oréal/eBay, n.° 139; processo C-70/10, Scarlet Extended, n.° 36; processo C-360/10
SABAM, n.° 34,

% Processo C-70/10, Scarlet Extended.

% Processo C-360/10, SABAM.

% Cf. as obrigacdes que certos prestadores de servicos da sociedade da informacdo que armazenam contetidos
em linha devem ter no sentido de, em cooperagdo com os titulares de direitos, evitarem o carregamento ilegal de
conteGidos protegidos, propostas no artigo 13.° da proposta de diretiva sobre os direitos de autor no mercado
Unico digital (COM(2016) 593 de 14.9.2016).
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4. Medidas inibitorias que sao orientadas para o futuro, dizem respeito a um catalogo e séo
dindmicas

Existem diferencas na legislacdo nacional dos Estados-Membros relativamente ao &mbito de uma
medida inibitoria decretada por uma autoridade judicial competente, em especial relativamente a
forma como se podem abordar as violagdes repetidas ou iminentes dos DPI. Embora apenas estejam
disponiveis em algumas jurisdicdes, como a Irlanda e o Reino Unido, as medidas inibitérias que dizem
respeito a um catalogo ou a um repertério® nao estéo disponiveis em todos os Estados-Membros.

Além disso, as medidas inibitérias podem, em certos casos, perder alguma eficacia devido a alteragdes
na matéria em relacdo a qual a medida foi decretada. Tal pode ser o caso, por exemplo, das medidas
inibitorias de bloqueio de sitios Web, em que uma autoridade judicial competente emite uma medida
inibitéria relativamente a determinados nomes de dominios, mas outros sitios Web semelhantes podem
facilmente figurar com outros nomes de dominios e, assim, ndo sdo afetados pela medida inibitéria.

As medidas inibitérias dindmicas constituem um meio possivel para resolver este problema. Trata-se
medidas inibitdrias que podem ser decretadas, por exemplo, nos casos em que, imediatamente apos a
decretagdo da medida inibitdria, um sitio Web fica materialmente disponivel através de um endereco
IP ou com um URL diferente, e que sdo redigidas de forma a incluir também o novo endereco IP ou o
novo URL, sem necessidade de um novo procedimento judicial para obter uma nova medida inibitoria.
A possibilidade de decretar essas medidas inibitorias existe, por exemplo, no Reino Unido e na
Irlanda. A intervencdo de uma autoridade publica ou da policia pode ter o mesmo efeito, tal como
aconteceu num caso concreto na Bélgica®’.

Como foi recordado acima, a redacdo do artigo 9.°, n.° 1, alineaa), da diretiva relativa aos DPI
esclarece que as medidas inibitorias podem ser emitidas para impedir uma violagdo iminente e o TJUE
esclareceu® que, em relagdo aos intermediarios, as medidas inibitérias referidas no artigo 11.° podem
igualmente ser emitidas para evitar novas infracdes. Além disso, atualmente, ndo existem indicacoes
claras nem quanto a compatibilidade dessas medidas com a diretiva relativa aos DPI, nem quanto a
necessidade dessas medidas nos termos da mesma diretiva. Na opinido da Comissao, tal deve ser
avaliado numa base casuistica, entendendo-se que, quando se trata de medidas inibit6rias contra
intermediarios, as condi¢Bes e 0s procedimentos relevantes se encontram, em principio, especificados
na legislagdo nacional®. Em qualquer caso, devem ser tidos em conta o objetivo visado por esses dois
artigos, 0s requisitos gerais do artigo 3.° da diretiva relativa aos DPI e os direitos fundamentais
aplicaveis.

A Comissdo nota que alguns Estados-Membros preveem a possibilidade de emissdo de medidas
inibitérias que sejam orientadas para o futuro, digam respeito a um catalogo e sejam dinamicas.
Embora esta questdo ndo seja explicitamente abordada na diretiva relativa aos DPI, a Comissdo
considera que, desde que estejam criadas as salvaguardas necessarias, essas medidas podem ser um
meio eficaz de impedir a continuagéo de uma violagdo dos DPI.

5. Provas digitais

Recolher, apresentar e preservar elementos de prova relativos a violagdes cometidas em linha pode ser,
em alguns casos, um grande desafio. A diretiva ndo refere explicitamente a utilizagdo e apresentacéo
de elementos de prova digitais nos processos relativos ao respeito dos DPI.

% Ou seja, as medidas inibitérias que exigem que, por exemplo, os intermediarios previnam novas violacdes da
totalidade dos direitos detidos por determinado titular de direitos ou de parte dos direitos do catalogo ou
repertorio do licenciado, com base numa violagdo comprovada de uma amostra desses direitos.

" Antuérpia, 14 de fevereiro de 2013, processos 2012/FR/303, 2012/PGA/3549, 2012/KC21/262, e Cass., 22 de
outubro de 2013, P.13.0550.N; Neste acérddo, o juiz requereu que a policia belga («Unidade de
Cibercriminalidade») elaborasse uma lista de nomes de dominios relacionados com o sitio Web
«thepiratbay.org».

% Processo C-324/09, L’Oréal/eBay, n.° 131.

% Ver considerando 23 da diretiva relativa aos DPI. Ver também C-324/09, L’Oréal/eBay, n.° 135; C-70/10
Scarlet Extended, n.° 31; C-360/10, SABAM, n.° 29.

20



http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-324/09
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=403630
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=404118

Durante a avaliagdo, foi salientado que as provas em formato digital podem ser dificeis de preservar e
gue, em algumas situacdes, as imagens do conteldo de uma pagina Web num determinado momento
(as chamadas «capturas de ecrd» [do inglés «screenshots»]) ndo sdo aceites como elementos de prova
pelas autoridades judiciais competentes de alguns Estados-Membros. No entanto, a utilizacdo de
capturas de ecrd é uma das formas mais comuns de demonstrar que uma determinada atividade teve
lugar no ambiente virtual. Na pratica, uma captura de ecrd pode, por exemplo, demonstrar as
caracteristicas da distribuicdo em linha de um produto em infragdo, uma vez que o conteldo de uma
pagina Web pode ilustrar que tipo de produto esta disponivel para venda, por quem, em que territorio e
qual é o publico-alvo. Como tal, as capturas de ecrd podem ajudar os titulares de direitos a fazer valer
o0s seus direitos de forma eficaz, inclusive em linha. Do mesmo modo, 0s requeridos poderdo também
desejar recorrer a capturas de ecrd para contestar alegadas viola¢es dos DPI.

Em alguns Estados-Membros'®, a pratica atual das autoridades judiciais competentes consiste em
aceitar capturas de ecra como elemento de prova, desde que tenham sido capturadas por um notario ou
um oficial de justica e que indiqguem o0s bens ou servicos alegadamente em infracdo de forma
suficientemente visivel e precisa. Dada a auséncia de qualquer disposicdo expressa a este respeito, no
entender da Comissdo, ndo se pode afirmar que a diretiva relativa aos DPI exige necessariamente que
assim seja. No entanto, em sua opinido, essa abordagem é, de um modo geral, compativel com a
diretiva relativa aos DPI, podendo ser encarada como uma boa préatica, uma vez que pode ser uma boa
forma de responder as necessidades das partes acima mencionadas e, a0 mesmo tempo, assegurar que
existe certeza suficiente quanto a exatidao e fiabilidade dos elementos de prova com base nos quais a
autoridade judicial competente decide o litigio.

Na opinido da Comisséo, a possibilidade que existe na legislacdo nacional de certos Estados-Membros
de aceitar capturas de ecrd como elementos de prova em processos judiciais instaurados ao abrigo da
diretiva relativa aos DPI, desde que os bens ou servicos em alegada infracdo estejam suficientemente
visiveis e precisos e respeitem determinadas salvaguardas processuais, pode ser considerada uma boa
pratica. Em funcdo dos sistemas juridicos nacionais, essas salvaguardas podem incluir, por exemplo, a
obrigacdo de que tais provas sejam capturadas por um notério ou um oficial de justica.

V. ASSEGURAR A DIMENSAO «MERCADO UNICO» NA APLICACAO DOS DPI

1. Clarificacéo dos direitos abrangidos pela diretiva

A diretiva relativa aos DPI estabelece as medidas, 0s procedimentos e 0S recursos necessarios para
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual™(artigo 1.9).A diretiva é aplicavel a
qualquer violacdo dos DPI prevista na legislacdo da UE e/ou na legislacdo nacional do Estado-
Membro em causa, sem prejuizo dos meios j& previstos ou que possam vir a ser previstos na legislacdo
da UE e/ou nacional, e desde que esses meios sejam mais favoraveis aos titulares de direitos (artigo
2.2, n.2 1) A diretiva relativa aos DPI ndo prejudica as disposicdes especificas relativas ao respeito
dos direitos e as excegles previstas na legislagdo da UE no dominio do direito de autor e dos direitos
conexos (artigo 2.9, n.° 2). A diretiva ndo prejudica a legislacdo da UE em matéria de protecdo de
dados pessoais nem a diretiva sobre o comércio eletronico em geral, em particular os artigos 12.° a 15.°
desta ultima (artigo 2.°, n.° 3, da diretiva relativa aos DPI).

DPI abrangidos pela diretiva

Embora a diretiva ndo preveja uma lista dos direitos especificos que sdo considerados direitos de
propriedade intelectual para efeitos da mesma, o considerando 13 explica que o seu ambito de
aplicacdo deve ser definido de forma tdo ampla quanto possivel, de modo a nele incluir a totalidade
dos DPI abrangidos pelas disposi¢fes da UE na matéria e/ou pelo direito interno do Estado-Membro
em causa.

199 por exemplo, Bélgica, Franca e Polénia.

191 segundo o seu artigo 1., para efeitos da diretiva, o conceito «direitos de propriedade intelectual» engloba os
direitos da propriedade industrial.

192 cf. C-367/15, OTK, n. 23: «a Diretiva 2004/48 consagra um nivel minimo de respeito dos direitos de
propriedade intelectual e ndo impede os Estados-Membros de prever medidas mais protetoras».
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Em 2005, a Comissdo emitiu uma declaracéo juridicamente ndo vinculativa'® sobre o artigo 2.° da
diretiva para ajudar a clarificar o seu dmbito de aplicacdo. A Comissdo indicou nessa declaracdo que
considera que sdo abrangidos pelo &mbito de aplicacdo da diretiva pelo menos os seguintes direitos de
propriedade intelectual:

e o direito de autor e os direitos conexos ao direito de autor,

o direito sui generis do criador de uma base de dados,

os direitos do criador das topografias de um produto semicondutor,
os direitos conferidos por marcas,

os direitos conferidos por desenhos ou modelos,

os direitos conferidos por patentes, incluindo os direitos decorrentes de certificados
complementares de protecéo,

as indicacdes geograficas,
os direitos conferidos por modelos de utilidade,
os direitos conferidos pela protecdo das variedades vegetais,

as designacOes comerciais, desde que sejam protegidas como direitos de propriedade exclusiva pela
lei nacional em causa.

Na opinido da Comissdo, as medidas, 0s procedimentos e 0s recursos previstos na diretiva devem, em
qualquer caso, estar disponiveis nos processos instaurados devido a violagdo de qualquer um dos
direitos enumerados na sua declaracéo de 2005.

Ligacdo com a diretiva sobre o segredo comercial

No entanto, subsistem algumas incertezas, nomeadamente relativamente a outros direitos protegidos
pela legislagdo nacional, tais como nomes de dominios, segredos comerciais e outros atos
frequentemente abrangidos pelo direito nacional em matéria de concorréncia desleal (por exemplo, as
copias parasitas). Embora, de acordo com o considerando 13 da diretiva relativa aos DPI, os Estados-
Membros possam alargar, devido a necessidades internas, as disposi¢es da diretiva a atos de
concorréncia desleal, incluindo cépias parasitas, ou a atividades similares, na realidade ndo sdo
obrigados a fazé-lo. A julgar pelas avaliacdes que foram realizadas até agora'®, parece que nenhum
dos Estados-Membros decidiu alargar as disposi¢des da diretiva a esses atos.

A adocdo da diretiva sobre o segredo comercial'®®, em 2016, trouxe alguns esclarecimentos sobre os

atos abrangidos até a data pelas legislacdes nacionais em matéria de concorréncia desleal. A diretiva
sobre o segredo comercial indica que ndo devera afetar a aplicacdo de qualquer outra legislacdo
relevante noutros dominios, incluindo o DPI, e que, em caso de sobreposicdo do seu ambito de
aplicacdo com o da diretiva relativa aos DPI, prevalece como lex specialis'®. Assim, uma vez
terminada a transposic&o da diretiva sobre o segredo comercial’®’, qualquer pessoa vitima de atos que
possam ser interpretados como aquisi¢do, utilizacdo ou divulgacdo ilegais de um segredo comercial, na
acecdo da referida diretiva, estard em posicdo de beneficiar em primeiro lugar das medidas, dos
procedimentos e dos recursos previstos na mesma diretiva. Dito isto, as regras gerais serdo aplicaveis a
todos os atos de concorréncia desleal regulamentados a nivel nacional que ndo sdo abrangidos pelo
ambito de aplicacdo da diretiva sobre o segredo comercial; as disposi¢cOes da diretiva relativa aos DPI

193 Declaragio da Comissdo a respeito do artigo 2.° da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (2005/295/CE), JO L 94 de 13.4.2005, p. 37.
104 Nomeadamente, o relatério da Comissdo «Aplicacdo 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» (COM(2010)
0779 final); «Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement
Directive» («Estudo de apoio para a avaliacdo ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI»),
Technopolis Group, no ambito de um consércio com EY e Schalast Rechtsanwalte, 2017.

1% Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa a protegéo de
know-how e de informacdes comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisicdo, utilizacdo e
divulgacdo ilegais, JO L 157 de 15.6.2016, p. 1.

196 Considerando 39 da diretiva sobre o segredo comercial.

197 Os Estados-Membros devem proceder & transposicao desta diretiva até 9 de junho de 2018.
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sO serdo aplicaveis se o Estado-Membro em causa decidir alargar a sua aplicagdo a nivel nacional, em
conformidade com o considerando 13 da mesma diretiva.

No caso de segredos comerciais, a diretiva sobre o segredo comercial é aplicavel enquanto lex
specialis em relacdo a diretiva relativa aos DPI.

Para todos os atos de concorréncia desleal regulamentados pelo direito nacional que ndo dizem
respeito & violacdo de um DPI na ace¢do da diretiva relativa aos DPI nem séo abrangidos pelo &mbito
de aplicacdo da diretiva sobre o segredo comercial, as disposi¢Ges da diretiva relativa aos DPI s6 sdo
aplicaveis se um Estado-Membro decidir alargar, devido a necessidades internas, essas disposi¢fes aos
atos em questao.

2. Processos fora do ambito de aplicacéo da diretiva

A diretiva refere-se especificamente, no seu artigo 2.°, n.° 1, as viola¢bes dos DPI. Assim sendo, foi
posta em causa a possibilidade de aplicar as disposi¢Oes de transposicdo da diretiva no ambito de
processos com vista & anulagéo de direitos.

O TJUE esclareceu™® que, embora a diretiva se apligque aos processos que visam assegurar a protecao
dos DPI, ndo é aplicavel aos processos de anulacdo, em que alguém, sem ser titular de um DPI,
contesta a protecdo concedida ao titular dos direitos correspondentes.

Além disso, o TIUE defendeu'® que a diretiva ndo se aplica a litigios em que os devedores da
compensacdo equitativa pedem ao 6rgdo jurisdicional de reenvio que declare a existéncia de
determinados direitos que sdo desfavoraveis a entidade encarregada de cobrar essa compensacao e de a
distribuir pelos titulares de direitos de autor, do que a mesma se defende.

As medidas, os procedimentos e 0s recursos previstos na diretiva relativa aos DPIl ndo podem ser
invocados no ambito de um processo de anulacdo de DPI, nem num processo que implique uma acgéo
para pagar uma compensacdo equitativa aos titulares de direitos de autor instaurada contra o
organismo responsavel pela cobranca e distribuicdo dessa remuneracao.

3. Legitimidade para requerer a aplicacdo das medidas, procedimentos e recursos

O artigo 4.° da diretiva indica que, sob determinadas condicBes, os Estados-Membros reconhecem
legitimidade para requerer a aplicagdo das medidas, dos procedimentos e dos recursos estabelecidos na
referida diretiva: i) aos titulares de DPI, ii) a todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses
direitos, em particular os titulares de licencas, iii) aos organismos de gestdo dos direitos coletivos de
propriedade intelectual, e iv) aos organismos de defesa da profisséo.

Titulares de licengas

O artigo 4.°, alinea b), da diretiva indica que as pessoas autorizadas a utilizar os DPI, em particular os
titulares de licencas, na medida do permitido pela legislacdo aplicavel e nos termos da mesma, tém
legitimidade para requerer a aplicacdo das medidas, dos procedimentos e dos recursos previstos na
referida diretiva. No entanto, surgiu a questdo de saber se um titular de licencas tem também
legitimidade para requerer a aplicacdo dessas medidas, se, apesar de ter obtido uma licenca de um
titular de direitos, ndo tiver inscrito essa licenga no registo previsto para o efeito, nos casos em que tal
é necessario.

O TJUE clarificou™® que, no caso das licencas emitidas para um desenho e modelo comunitério
registado («kDMCR») ou para uma marca da Unido Europeia («<MUE»), o titular da licenca pode

108 Acérddo do TJUE (Terceira Seccdo) de 15 de novembro de 2012 no processo C-180/11, Bericap
Zarodastechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft., EU:C:2012:717, n.* 79-81.

19 Acérddo do TIUE (Quarta Seccdo) de 10 de abril de 2014 no processo C-435/12, ACI Adam BV e o./Stichting
de Thuiskopie e Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, EU:C:2014:254, n.° 63.

10 Acorddo do TIUE (Sétima Seccdo) de 4 de fevereiro de 2016 no processo C-163/15, Youssef Hassan/Breiding
Vertriebsgesellschaft mbH, EU:C:2016:71, n.° 26. Acérddo do TJUE (Sétima Seccdo) de 22 de junho de 2016 no
processo C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Griine Welle Vertriebs GmbH, EU:C:2016:468, n.° 25.
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intentar uma acéo ao abrigo dos regulamentos em causa alegando violacdo do DMCR/MUE objeto da
licenca, mesmo se essa licenca ndo tiver sido inscrita nem no registo dos desenhos e modelos
comunitarios nem no registo de marcas da UE, respetivamente, e que esse titular de licencas deve, em
particular, ter a possibilidade de requerer a emissdo de medidas inibitorias.

Embora estes acérddos possam ser considerados indicacdes de que 0 mesmo se aplica relativamente ao
artigo 4.2, alinea b), da diretiva relativa aos DPI, a determinacdo da situacdo juridica das pessoas em
causa ao abrigo da diretiva ird depender das disposi¢cdes do direito nacional do Estado-Membro em
causa ao qual essas disposi¢des se aplicam expressamente.

Se, por um lado, na jurisprudéncia relativa aos regulamentos da UE sobre desenhos e modelos e
marcas, 0 TJUE considerou que os titulares de licencas tém legitimidade para requerer medidas
inibitorias, mesmo sem registo prévio, por outro, no caso de outros DPI, em conformidade com o
artigo 4., alinea b), da diretiva relativa aos DPI, estas questdes dependem da legislacdo nacional.

Organismos de gestdo dos direitos coletivos e organismos de defesa da profissao

O artigo 4.°, alineas c) e d), prevé que os organismos de gestdo dos direitos coletivos de propriedade
intelectual e os organismos de defesa da profissao, regularmente reconhecidos como tendo o direito de
representar os titulares de direitos, tém legitimidade para requerer a aplicacdo dos meios de execugéo
em mateéria civil previstos na diretiva «na medida do permitido pela legislacao aplicavel e nos termos
da mesma»'*’. Logo, a aplicacfo da capacidade dos organismos coletivos para intentar uma acio varia
consideravelmente entre os Estados-Membros.

Embora a redagdo destas disposi¢des indique que os Estados-Membros dispdem de poder
discricionario a este respeito, varios Estados-Membros preveem a possibilidade de conceder a esses
organismos legais legitimidade para agirem em nome dos seus membros, quando o0 seu objetivo for a
defesa dos direitos dos seus membros e o processo for considerado do interesse destes**2. A Comisséo
nota que, de um modo geral, isto parece potenciar a possibilidade de aplicar os DPI de forma mais
eficaz, em especial porque esses organismos podem, em alguns casos, estar mais bem posicionados e
equipados (em termos de acesso a informagdo, conhecimentos especializados, recursos humanos,
situacdo financeira, etc.) do que os proprios titulares de direitos para efetivamente intentar agdes
judiciais contra as violacBes dos DPI sempre que necessario, em especial quando os titulares dos
direitos séo PME™,

Vérios Estados-Membros decidiram utilizar a possibilidade, estabelecida no artigo 4.°, alineas c) e d),
da diretiva relativa aos DPI, de atribuir legitimidade aos organismos de gestdo dos direitos coletivos e
aos organismos de defesa da profissdo que sdo regularmente reconhecidos como tendo o direito de
representar os titulares de direitos para requererem a aplica¢do das medidas, dos procedimentos e dos
recursos previstos na diretiva relativa aos DPI. Em geral, esta pratica torna a aplicagdo dos DPI mais
eficaz e, por conseguinte, pode ser considerada uma boa prética.

4. Presuncao de autoria e de posse

O artigo 5.° da diretiva enuncia uma presuncao ilidivel de autoria ou de posse a favor da pessoa (o
autor ou o titular de direitos conexos ao direito de autor) cujo nome aparece na obra ou na matéria
sujeita a protecdo do modo habitual. Esta disposicdo visa facilitar as possibilidades de execugédo ao
dispor dessas pessoas, tendo em conta que pode ser dificil fornecer a prova de autoria ou posse,
especialmente quando estdo envolvidas varias obras.

Na opinido da Comisséo, os Estados-Membros dispdem de uma certa margem de apreciagdo aquando
da aplicacédo do artigo 5.°, nomeadamente no que diz respeito as regras pormenorizadas sobre quando e

11 A mesma frase foi incluida no artigo 4.°, alinea b), da diretiva relativa aos DPI.

12 Existem disposicdes deste tipo em Franca, na Bélgica, em Portugal e nos Paises Baixos.

3 De acordo com as observacdes gerais recebidas das partes interessadas. Ver também «Support study for the
ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive» («Estudo de apoio para a
avaliac@o ex-post e ex-ante da diretiva relativa ao respeito dos DPI»)], Technopolis Group, no &mbito de um
consorcio com EY e Schalast Rechtsanwalte, 2017, pp. 88-89.
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de que modo as provas necessarias para ilidir esta presuncdo devem ser apresentadas, uma vez que esta
disposicdo ndo contém qualquer regra expressa a este respeito. No entanto, a Comissdo nota ainda que
essas regras detalhadas e a forma como as mesmas sdo aplicadas ndo podem por em causa a eficacia
do artigo 5.°.

A presuncao ilidivel de autoria ou de posse prevista no artigo 5.° da diretiva relativa aos DPI deve ser
interpretada e aplicada de forma a salvaguardar o seu objetivo de facilitar a aplicacdo dos DPI
pertinentes por autores e titulares de direitos conexos ao direito de autor.

5. Disponibilidade de certas medidas especificas

Elementos de prova

Os artigos 6.° e 7.° da diretiva definem as obrigacdes impostas aos Estados-Membros de garantirem a
existéncia de meios eficazes para apresentar e preservar 0s elementos de prova. O objetivo destas
disposicOes ¢é garantir que sdo disponibilizadas ao requerente e as autoridades judiciais competentes as
informacdes necessérias para determinar se houve uma violagéo de DPI e, em caso afirmativo, quais as
suas consequéncias, mesmo que o requerente ndo esteja na posse dessas informacgdes. No entanto,
esses procedimentos devem ter em consideracdo os direitos do requerido e fornecer as garantias
necessarias, inclusivamente no que respeita a protecao das informac@es confidenciais e a protecédo de

dados pessoais e da vida privada™.

O artigo 7.°, n.1, permite que as autoridades judiciais competentes ordenem, mediante pedido
fundamentado, medidas provisorias prontas e eficazes para preservar provas relevantes da alegada
violagdo. O direito & preservacdo da prova é expressamente aplicavel antes de o processo relativo ao
mérito da causa ter inicio, sem prejuizo da protecdo de informacBes confidenciais e desde que a lei
nacional preveja as salvaguardas e garantias opcionais (conforme referido no artigo 7.°, n.° 2,) a fim de
evitar potenciais abusos. Isto significa, em particular, que o requerente também pode apresentar um

pedido adequado por meio de processos prejudiciais, incluindo, em certos casos, processos ex parte™™.

Em alguns Estados-Membros, continua a ser dificil aplicar essas medidas provisorias de preservacao
da prova antes da agdo relativa ao mérito da causa ter efetivamente inicio**°. No entanto, a redagdo do
artigo 7., n.° 1, da diretiva, indica expressamente que os pedidos de tais medidas ndo devem ser
recusados pelo simples motivo de que a acdo relativa ao mérito da causa ainda ndo teve inicio.

Direito de informacé&o

As opinides expressas na consulta publica apontam para alguma incerteza quanto a questdo de saber se
o direito de informagcdo do artigo 8.° da diretiva relativa aos DPI pode ser exercido antes da emisséo de
uma decisdo sobre o mérito de um processo relativo a uma violagdo dos DPIY. O artigo 8., n.° 1,
indica que pode ser emitida uma ordem relativa a um direito de informacdo «no contexto dos
procedimentos relativos a violacdo de um direito de propriedade intelectual». No entanto, ndo indica,
como acontece no artigo 7.°, n.° 1, que a ordem pode ser emitida «antes de se intentar uma acéo
relativa ao mérito da causa», nem esclarece que pode ser emitida antes de essa acdo estar concluida.
Consequentemente, em alguns Estados-Membros é dificil obter uma ordem relativa a um direito de
informacdo antes da decisdo final da acédo relativa ao mérito em causa.

Recentemente, o TIUE clarificou™® que a formulagéo utilizada no artigo 8.%, n.° 1, ndo implica que o
direito de informacdo deve ser necessariamente exercido na mesma ac¢ao judicial que as acdes relativas
a uma violagdo dos DPI. Em especial, a Comissdo constatou que o direito de informacdo pode ser
invocado se, ap6s o termo definitivo da agdo que determinou que um DPI foi violado, o requerente

114 Considerando 20 da diretiva relativa aos DPI.

115 \er Sec. «Possibilities and merits of a protective brief» («As possibilidades e vantagens de um dossié
protetor»), p.15.

116 DTSC - Avaliacdo da Diretiva 2004/48/CE, p. 13.

117 Consulta sobre a avaliacdo e a modernizago do regime juridico de aplicacdo dos DPI, p. 22.

18 Acorddo do TIJUE (Nona Seccdo) de 18 de janeiro de 2017 no processo C-427/15, NEW WAVE CZ,
a.s./ALLTOYS, EU:C:2017:18, n.° 27.
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procurar, através de uma agdo separada e subsequente, a prestacdo de informagdes sobre a origem e as
redes de distribuicdo dos bens ou servigcos na base da violacdo dos DPI, com vista a intentar uma acéo
de indemnizacéo.

Embora a abordagem varie consoante os Estados-Membros, podem ser identificadas algumas boas
préticas. Por exemplo, na Alemanha, a lei sobre as marcas comerciais prevé''® que, em caso de uma
violacdo clara do DPI em causa, a obrigacdo de fornecer informagdes pode ser ordenada por meio de
uma medida inibitéria preliminar, em conformidade com as disposi¢fes relevantes do Cddigo de
Processo Civil aleméo.

O facto de o artigo 8.° da diretiva relativa aos DPI especificar que um direito de informagdo esta
disponivel «no contexto dos» procedimentos relativos a violagdo dos DPI significa que a prestacdo de
informacGes ndo tem necessariamente de ser ordenada nas mesmas ac¢des judiciais. Pode igualmente
ser ordenada numa acdo separada e subsequente, com vista a intentar uma eventual acdo de
indemnizacdo. Consoante as disposi¢cdes aplicveis da legislacdo nacional, pode igualmente ser
ordenada numa fase mais precoce, através de uma medida inibitéria preliminar.

Medidas corretivas

O artigo 10.° da diretiva determina que as autoridades judiciais competentes tém a possibilidade de
ordenar a retirada dos circuitos comerciais de bens relativamente aos quais se tenha verificado
violarem um DPI, e, em determinados casos, também dos materiais e instrumentos que tenham
predominantemente servido para a criacdo ou o fabrico dos mesmos bens. Alem disso, pode ser
ordenada a sua exclusdo definitiva dos circuitos comerciais ou a sua destruigdo. Essas medidas sdo
executadas a expensas do infrator.

O artigo 10.° da diretiva baseia-se no artigo 46.° do Acordo TRIPS. O artigo 10.°, n.° 3, da diretiva
relativa aos DPI prevé, tal como a terceira frase do artigo 46.° do Acordo TRIPS, que, na analise dos
pedidos de medidas corretivas, deve ter-se em conta a necessaria proporcionalidade entre a gravidade
da violacéo e as san¢des ordenadas, bem como os interesses de terceiros. Além disso, de acordo com a
nova frase do artigo 46.°, no que diz respeito a mercadorias apresentadas sob uma marca de
contrafacdo, a simples retirada da marca aposta ilicitamente ndo serd suficiente, a ndo ser em casos
excecionais, para permitir a introducdo de mercadorias nos circuitos comerciais. Resulta da
jurisprudéncia geral do TJUE a este respeito™® que o artigo 10.° da diretiva tem de ser interpretado e
aplicado, na medida do possivel, a luz desta disposi¢do do Acordo TRIPS.

E igualmente importante salientar que, contrariamente as disposicdes sobre indemnizagdes por perdas
e danos (artigo 13.°), o artigo 10.° ndo exige expressamente a imposicdo das medidas em questdo no
caso de um infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoaveis para o saber, tenha desenvolvido uma
atividade ilicita.

O artigo 10.° da diretiva deve ser interpretado e aplicado, na medida do possivel, a luz do artigo 46.°
do Acordo TRIPS. De acordo com esta Ultima disposicdo, a simples retirada da marca aposta
ilicitamente ndo é suficiente, a ndo ser em casos excecionais, para permitir a introducdo de
mercadorias nos circuitos comerciais.

6. Dimensdo transfronteirica

A diretiva relativa aos DPI ndo tem por objeto estabelecer regras harmonizadas em matéria de
cooperacdo judiciaria, competéncia judiciaria, reconhecimento e execucdo das decisdes em matéria

119 0s n.*2 e 7 da seccdo 19 da Lei alema sobre as marcas.
120 cf., por ex.. acorddo do Tribunal de Justica de 16 de junho de 1998 no processo C-53/96, Hermés
International/FHT Marketing Choice BV, EU:C:1998:292, n.° 28. Processo C-275/06, Promusicae, n.° 60.
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civel e comercial, nem ocupar-se da lei aplicavel. H& outros instrumentos juridicos da UE que regem
estes dominios num plano geral e que sdo, em principio, igualmente aplicaveis a propriedade
intelectual e aos litigios em matéria de DPI*#.

No que se refere a estes outros instrumentos juridicos da UE, em matéria civil e comercial, a
competéncia dos tribunais dos Estados-Membros é determinada em conformidade com o Regulamento
Bruxelas 1'?2. Esse regulamento regula o reconhecimento e a execucio das decisées dos tribunais em
toda a UE. O Regulamento Roma Il estabelece as regras relativas a lei aplicavel as obrigacdes
extracontratuais, frequentemente em causa nos processos relativos ao respeito dos DPI'%.

Tribunais competentes, em especial no que diz respeito as medidas inibitérias

Muitos litigios em matéria de DPI tém uma dimensédo transnacional. Consequentemente, os litigios
relativos a violagdes dos DPI, em especial as que sdo cometidas num ambiente virtual, podem ocorrer
em varios Estados-Membros em simultaneo, o que pode ser um problema para os titulares de direitos,
particularmente quando se trata de determinar qual o tribunal nacional competente, bem como o
ambito de aplicacdo das medidas inibitorias requeridas.

E de salientar que o Regulamento Bruxelas | contém varios esclarecimentos sobre a competéncia dos
tribunais para emitir medidas provisorias em processos transfronteiricos. O considerando 25 do
regulamento faz uma referéncia expressa a diretiva relativa aos DPI, esclarecendo que o conceito de
«medidas provisorias, incluindo medidas cautelares» na acecdo , entre outros, do artigo 35.° do
regulamento abrange'®, por exemplo, as providéncias cautelares para obtencdo de informacdes ou
preservacgdo de provas a que se referem os artigos 6.° e 7.° da diretiva relativa aos DPI.

Ao abrigo do Regulamento Bruxelas I, regra geral, os titulares de direitos procedem judicialmente
contra os alegados infratores dos DPI no tribunal do Estado-Membro onde estdo domiciliados os
presumiveis infratores» (artigo 4.°). Contudo, em matéria extracontratual também podem fazé-lo no
tribunal do Estado-Membro onde ocorreu ou podera ocorrer o facto danoso (artigo 7.°, n.° 2).

Além disso, 0 Regulamento Bruxelas | prevé ainda a possibilidade de se demandar alguém, se houver
varios requeridos, perante o tribunal do domicilio de qualquer um deles, desde que os pedidos estejam
ligados entre si por um nexo tdo estreito que haja interesse em que sejam instruidos e julgados
simultaneamente para evitar decisdes que poderiam ser inconciliaveis se as causas fossem julgadas
separadamente (artigo 8.°, n.° 1). No contexto de um processo por violagdo de direitos de autor, o
TJUE clarificou'® que esta disposicdo deve ser interpretada no sentido de que o simples facto de as
acles intentadas contra varios requeridos, por violacBes de direitos de autor substancialmente
idénticas, terem bases legais nacionais que diferem segundo os Estados-Membros ndo obsta a
aplicacdo dessa mesma disposicao.

Reconhecimento e execucéo de decisdes

Em conformidade com o Regulamento Bruxelas | (artigo 39.9), as decisdes proferidas por um tribunal
de um Estado-Membro que ai tenha forca executdria podem ser executadas noutro Estado-Membro
sem que seja necessaria qualquer declaracdo de executoriedade (ou seja, a supressao do exequatur).

121 Considerando 11 da diretiva relativa aos DPI.

122 Regulamento (UE) n.° 1215/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2012,
relativo @ competéncia judiciaria, ao reconhecimento e a execucdo de decisdes em matéria civil e comercial
(reformulagdo), JO L 351 de 20.12.2012, p. 1.

12 Regulamento (CE) n.° 864/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de julho de 2007, relativo & lei
aplicavel as obrigac@es extracontratuais, JO L 199 de 31.7.2007, pp. 40-49.

124 0 artigo 35.° do Regulamento Bruxelas | tem a seguinte redacao: «As medidas provisérias, incluindo as
medidas cautelares, previstas na lei de um Estado-Membro podem ser requeridas as autoridades judiciais desse
Estado-Membro, mesmo que os tribunais de outro Estado-Membro sejam competentes para conhecer do mérito
da causa».

125 Despacho do Tribunal de Justica (Terceira Seccdo) de 7 de marco de 2013 no processo C-145/10 REC., Eva-
Maria Painer/ Standard VerlagsGmbH e o., ECLI:EU:C:2013:138, pp. 72-84.
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O TJUE considerou que o conceito de «matéria civil e comercial» na ace¢do do artigo 1.° do
Regulamento Bruxelas | deve ser interpretado no sentido de que o regulamento se aplica ao
reconhecimento e execucdo de uma decisdo de um tribunal nacional que inclui a condenag¢do em multa
para fazer respeitar uma decisdo judicial em matéria civil e comercial'®.

As questdes relativas a competéncia dos tribunais, ao reconhecimento e a execugdo das decisdes
judiciais, bem como ao direito aplicavel no contexto de litigios em matéria de DPI, devem ser
decididas em conformidade com os instrumentos juridicos da UE que regulam esta matéria, em
particular os Regulamentos Bruxelas | e Roma Il.

O Regulamento Bruxelas | contém, nomeadamente, certos esclarecimentos sobre a competéncia dos
tribunais no que se refere & aplicacdo de medidas provisorias com base nos artigos 6.° e 7.° da diretiva
relativa aos DPI nos casos transfronteirigos, assim como regras especificas sobre a possibilidade de
intentar uma agéo contra um de varios requeridos.

VI. PROXIMAS ETAPAS

A Comissdo continuard a trabalhar em estreita coopera¢do com todos os Estados-Membros, as
autoridades judiciais competentes e outras partes envolvidas nos processos em matéria de respeito dos
DPI instaurados junto dessas autoridades, a fim de garantir que o regime juridico da UE e, em
particular, a diretiva relativa aos DPI, continuam a ser adequados a sua finalidade, bem como a fim de
desenvolver as orientacdes delineadas no presente documento.

Tal como anunciado na Comunicacdo «Um regime equilibrado de controlo da aplicacdo da
propriedade intelectual para dar resposta aos desafios societais atuais», além das orientagdes e das
melhores praticas acima expostas, a Comissdo ira, nomeadamente:

- trabalhar com peritos e juizes nacionais dos Estados-Membros sobre novas orientacfes mais precisas,
a fim de fornecer, com base nas melhores praticas, orientagdes mais pormenorizadas e préaticas sobre
guestdes especificas da diretiva relativa aos DPI;

- disponibilizar as referidas orientacBes e boas praticas em linha, através, entre outros, do portal «A
sua Europa».

126 processo C-406/09 Realchemie.
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