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«Propriedade intelectual e propriedade industrial — Venda de mercadoria de contrafacio — Diretiva
2004/48/CE — Artigo 8., n.” 1 e 3, alinea e) — Direito a informacdo no ambito de um procedimento
relativo a violacdo de um direito de propriedade industrial — Regulamentacdo de um Estado-Membro
que permite as instituicoes de crédito recusarem-se a prestar informacao relativa ao titular de uma
conta bancdria (sigilo bancario) — Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia — Artigos 8.°,
17.°, n.° 2, 47.° e 52.°, n.° 1 — Proporcionalidade da restricao de um direito fundamental»

1. A questao prejudicial formulada pelo Bundesgerichtshof dd ao Tribunal de Justica a oportunidade de
aprofundar a sua jurisprudéncia sobre o artigo 8.° 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’, numa
vertente ainda ndo analisada. Até ao momento, o Tribunal de Justica tem abordado sobretudo
conflitos entre titulares de direitos de propriedade intelectual, por um lado, e, por outro, utilizadores
da Internet que descarregam ou partilham contetidos protegidos por direitos de autor, cujos dados sao
pedidos aos fornecedores do acesso a Internet a fim os processar judicialmente uma vez identificados®.
Desta vez, no entanto, é uma instituicio de crédito que, invocando o sigilo bancério, se recusa a
fornecer os dados necessdrios para intentar uma agido civel contra quem, usufruindo das possibilidades
técnicas oferecidas pela Internet, comercializa mercadorias de contrafacao.

2. Em resumo, o que estd em causa no processo sub iudice é a questdo de saber se um terceiro que
ndo tenha participado numa alegada violagdo do direito de propriedade industrial, mas que «[t]enha
sido encontrad[o] a prestar, a escala comercial, servicos utilizados em atividades litigiosas» [artigo 8.°,
n.° 1, alinea c), da Diretiva 2004/48], neste caso concreto, uma instituicdo de crédito, pode, com base
na citada diretiva e invocando o sigilo bancdrio, recusar-se a prestar a informacdo (nomeadamente, o
nome e a morada do titular de uma conta bancaria) que lhe é pedida pelo titular do direito de
propriedade intelectual ou por pessoa com legitimidade para a defesa desse direito*.

1 — Lingua original: espanhol.

2 — JO L 157, p. 45. Nos termos do artigo 1.°, segundo periodo, da Diretiva 2004/48, «[p]ara efeitos da presente diretiva, a expressdo ‘direitos de
propriedade intelectual’ engloba os direitos de propriedade industrial», pelo que a seguir a expressdo «propriedade intelectual» sera usada
neste sentido mais amplo.

3 — V. acérdaos Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54; Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771; Bonnier Audio e o., C-461/10, EU:C:2012:219;
UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, e despacho LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07,
EU:C:2009:107.

4 — Nos termos do artigo 4.° da Diretiva 2004/48, os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicagdo das medidas,
procedimentos e recursos referidos no Capitulo II dessa Diretiva, designadamente, a «todas as outras pessoas autorizadas a utilizar esses
direitos [de propriedade intelectual], em particular os titulares de licencas, na medida do permitido pela legislacdo aplicavel e nos termos da
mesma».
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I — Quadro legal

A — Direito da Unido

3. A Diretiva 2004/48 tem por objetivo, nos termos do seu décimo considerando, aproximar as
legislacoes dos Estados-Membros em matéria de respeito dos direitos de propriedade intelectual a fim
de assegurar um nivel de protecdo elevado, equivalente e homogéneo desses direitos no mercado
interno. O seu oitavo considerando refere que «as disparidades existentes entre os regimes dos
Estados-Membros no que diz respeito aos meios para fazer respeitar os direitos de propriedade
intelectual sdo prejudiciais ao bom funcionamento do mercado interno e ndo permitem assegurar que
os direitos de propriedade intelectual beneficiem de um nivel de protecio equivalente em todo o
territério da Comunidade. E uma situacio que nio tende a favorecer a livre circulacio no mercado
interno nem a criar um enquadramento favordvel a uma sia concorréncia», enquanto o nono
considerando da referida diretiva recorda que «[o] desenvolvimento da utilizacdo da Internet permite
uma distribuicdo instantanea e global de produtos piratas [...]».

4. Nos termos do artigo 2.°, n.° 3, da Diretiva 2004/48, «[a] presente diretiva ndo prejudica: a) a [...] a
Diretiva 95/46/CE [do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, relativa a
protecdo das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de dados pessoais e a livre circulagdo
desses dados]», ponto que também ¢é referido no seu décimo quinto considerando.

5. O artigo 3.° da Diretiva 2004/48 dispde que:

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

2. As medidas, procedimentos e recursos também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e
aplicados de forma a evitar que se criem obsticulos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra
os abusos.»

6. O artigo 8.° da Diretiva 2004/48, sob a epigrafe «Direito de informagdo», estabelece o seguinte:

«1. Os Estados-Membros devem assegurar que, no contexto dos procedimentos relativos a violagao de
um direito de propriedade intelectual e em resposta a um pedido justificado e razodvel do queixoso, as
autoridades judiciais competentes possam ordenar que as informagdes sobre a origem e as redes de

distribuicdo de bens ou servigos que violam um direito de propriedade intelectual sejam fornecidas
pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:

[...]

¢)  Tenha sido encontrada a prestar, a escala comercial, servicos utilizados em atividades litigiosas;

2. As referidas no n.° 1 incluem, se necessario:
a) Os nomes e enderecos dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros

possuidores anteriores dos bens ou servicos, bem como dos grossistas e dos retalhistas
destinatdrios;

2 ECLIL:EU:C:2015:243



CONCLUSOES DE P. CRUZ VILLALON — PROCESSO C-580/13
COTY GERMANY

[...]

3. Os n.” 1 e 2 sdo aplicaveis, sem prejuizo de outras disposicdes legislativas ou regulamentares que:

[...]

e)  Regulem a protecdo da confidencialidade das fontes de informacdo ou o tratamento dos dados
pessoais.»

B — Direito nacional

7. O artigo 19.° da lei alema sobre as marcas, de 25 de outubro de 1994, conforme posteriormente
alterada (Markengesetz; a seguir «Lei das marcas»), sob a epigrafe «Direito a informacdo», consagra
na legislacdo alemd sobre marcas o direito previsto pelo artigo 8.° da Diretiva 2004/48. O n.° 2 do
referido artigo 19.° tem o seguinte teor:

«Em caso de violagdo manifesta ou quando o titular de uma marca ou de uma designacdo comercial
tenha interposto uma agdo contra o infrator, o direito também pode ser exercido (sem prejuizo do
disposto no n.° 1) contra um terceiro que, a escala comercial,

1.  tenha na sua posse mercadoria ilicita;

2. tenha utilizado os servigos ilicitos;

3. tenha prestado servicos utilizados em atividades delituosas, ou

4.  tenha sido indicado por qualquer das pessoas referidas nos numeros 1, 2 ou 3, como tendo
participado na producdo, fabrico ou distribuicdo dessas mercadorias ou na prestacdo desses
servicos,

a ndo ser que o terceiro, nos termos dos artigos 383.° a 385. do Cddigo de Processo Civil, tenha o
direito de se recusar a depor no processo contra o infrator [...]».

8. O artigo 383.°, n.° 1, alinea 6, do Cddigo de Processo Civil alemao (Zivilprozessordnung, na versao
de 5 de dezembro de 2005, conforme posteriormente alterado; a seguir «ZPO») reconhece as pessoas
que no exercicio do seu cargo, profissio ou oficio tenham conhecimento de factos que, pela sua
natureza ou por forca de uma disposicao legal, devam manter-se confidenciais, o direito de se recusar
a depor relativamente aos factos abrangidos pela obrigacdo de sigilo.

II — Processo principal e questdes prejudiciais

9. O pedido de decisdo prejudicial foi apresentado no dmbito de um litigio entre a sociedade comercial
alemda Coty Germany GmbH (a seguir «Coty Germany»), concessiondria exclusiva da marca
comunitdria «Davidoff Hot Water», e a Stadtsparkasse Magdeburg (a seguir «Sparkasse»).

10. Em janeiro de 2011, a Coty Germany, através de uma plataforma de Internet, comprou em leildao
um frasco de perfume da marca «Davidoff Hot Water». Transferiu o preco do produto para a conta
bancaria da Sparkasse fornecida pelo vendedor. Assim que verificou que se tratava de um produto de
contrafacdo, a Coty Germany solicitou a plataforma de Internet que lhe facultasse o verdadeiro nome
do titular da conta de utilizador a partir da qual foi comercializado o perfume (a venda tinha sido
efetuada sob pseudénimo). A pessoa indicada admitiu ser a titular da conta de utilizador na
plataforma de Internet, mas negou ser a vendedora do produto e, invocando o seu direito ao siléncio,
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recusou fornecer mais informacédo. A seguir, a Coty Germany, ao abrigo do artigo 19.°, n.° 2, da Lei
sobre marcas, solicitou a Sparkasse o nome e a morada do titular da conta bancdria para onde
transferiu o preco do produto de contrafacdo adquirido. A Sparkasse, invocando o sigilo bancério,
recusou-se a fornecer a referida informacdo. A Coty Germany recorreu entio ao Landgericht
Magdeburg (tribunal de primeira instdncia), o qual condenou a Sparkasse a fornecer os dados
solicitados. A Sparkasse interpds recurso para o Oberlandesgericht Naumburg, invocando o
artigo 383.%, n.° 1, alinea 6, de la ZPO (para o qual remete o artigo 19.°, n.° 2, da Lei sobre marcas), que
consagra, nomeadamente, o direito das institui¢oes de crédito se recusarem a depor como testemunhas
num processo de natureza civil invocando o sigilo bancério. O tribunal de segunda insténcia deu razao
a Sparkasse. A Coty Germany interpds entdo recurso no Bundesgerichtshof, pedindo novamente a
condenacdo da instituicdo de crédito a fornecer-lhe a informacéao pedida.

11. Nestas circunstincias, o Bundesgerichtshof decidiu suspender a instancia e submeter ao Tribunal
de Justica a seguinte questdo prejudicial:

«Deve o artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da Diretiva 2004/48/CE ser interpretado no sentido de que se opde a
um regime nacional que permite a uma instituicdo de crédito, num caso como o que estd em causa no
processo principal, recusar-se a prestar a informagdo sobre o nome e morada do titular da conta
bancaria, pedida nos termos do artigo 8.°, n.° 1, alinea c), da referida Diretiva, invocando o sigilo
bancario?»

12. Apresentaram observagdes escritas no presente processo a Coty Germany, a Sparkasse, a Comissao
Europeia e o Governo alemao.

IIT — Resumo das posicdes das partes

13. A Coty Germany, nas suas observagdes, alega que o artigo 8.°, n.” 3, da Diretiva 2004/48 se opde a
uma lei nacional que permite a uma instituicdo de crédito invocar o sigilo bancério para recusar dar o
nome e a morada do titular da conta bancéria a quem solicita esta informacdo ao abrigo do artigo 8.°,
n.° 1, alinea c), da referida diretiva. Segundo a Coty Germany, quem viola um direito a marca nunca vai
autorizar quem lhe presta um servico na acecdo do artigo 8.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2004/48 a
transmitir informacdes relativas a sua identidade (que sdo dados pessoais para efeitos da Diretiva
95/46) ao titular do direito violado, situagdo em que vai sempre suscitar-se um conflito. A Coty
Germany alega que deve fazer-se uma ponderacdo dos interesses em conflito atendendo as
circunstancias do caso concreto, considerando que quem vende mercadoria de contrafacdo ndo é

digno de protecdo no que a sua identidade diz respeito.

14. A Sparkasse, cujas observagdes se concentram na inadmissibilidade da questdo prejudicial, a qual
irei referir em seguida, considera, quanto ao mérito, que a Coty Germany dispde de outro expediente
mais simples para obter a identidade do presumivel infrator do direito a marca, designadamente por
intermédio de um processo penal, que lhe permitira aceder a informacdo recolhida pelo Ministério
Publico, perante o qual ndo é possivel invocar o sigilo bancério. Por outro lado, a Sparkasse refere que
ndo se pode fazer com que o seu direito de se recusar a depor dependa de uma ponderacdo dos
interesses em conflito no caso concreto. E salienta, além disso, que uma instituicdo de crédito nao
consegue avaliar, para decidir se fornece ou nao a informacao solicitada, se a violagdo de uma marca é
ou ndo manifesta na acecdo do artigo 19.°, n.° 2, primeira alternativa, da Lei das marcas.

15. O Governo alemio defende que o artigo 8.°, n.° 1, alinea c), da Diretiva 2004/48 seja interpretado
no sentido de que a resposta a um pedido de informacdo apresentado nos termos que estipula deve
ter em conta as circunstancias do caso concreto e respeitar as exigéncias do principio da
proporcionalidade na ponderacdo dos direitos fundamentais em conflito. Segundo o Governo alemao,
o direito da Unido em matéria de protecdo de dados (designadamente, a Diretiva 95/46) ndo se opde
a priori a que, nas circunstancias do presente processo, se fornecam as informacdes solicitadas. Por
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outro lado, o Governo alemédo considera que ndo é aplicivel ao processo sub iudice o que qualifica
como «derrogacdo» do artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da Diretiva 2004/48. A disposi¢do nacional que
permite recusar-se a prestar a informacdo solicitada invocando o sigilo bancdrio nao regula o
tratamento dos dados pessoais na acecdo da referida disposicdo. Em seu entender, trata-se antes de
uma disposicdo que protege a confidencialidade das fontes de informacdo nos termos do referido
artigo 8.°, n.° 3, alinea e), conceito que, segundo o Governo alemdo, engloba também a
confidencialidade da prépria informacdo. Ora, o citado preceito da diretiva deve ser interpretado no
sentido de que deve permitir sempre ao o6rgdo jurisdicional nacional ponderar os direitos
fundamentais em conflito e valorar as circunstancias que se verificam em cada caso concreto.

16. Por dltimo, a Comissdo refere, nas suas observagoes, que o artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da Diretiva
2004/48 nao se opde a uma disposicdo nacional que permita a uma instituicdo de crédito invocar o
sigilo bancdrio para recusar a informacdo solicitada, na condicdo de essa disposicao preencher
determinados requisitos, nomeadamente, que satisfaca as exigéncias do principio da seguranca
juridica, que regule o tratamento dos dados pessoais e que permita ao 6rgao jurisdicional nacional em
cada caso concreto ponderar os direitos fundamentais em conflito.

IV — Analise

A — Quanto a admissibilidade

17. Antes de abordar a questdo de mérito colocada pela pergunta do Bundesgerichtshof, convém
analisar a questdo da admissibilidade suscitada pela demandada no processo a quo, a Sparkasse. Alega
que o litigio submetido a apreciacdo do érgao jurisdicional de reenvio ndo é regulado pela Diretiva
2004/48 mas apenas pelo direito nacional, dado que o pedido de informagdo ndo surge no ambito de
um procedimento relativo a violagdo de um direito de propriedade intelectual (artigo 8.°, n.° 1, da
Diretiva 2004/48, em conjugagdo com o artigo 19.°, n.° 2, segunda alternativa, da Lei sobre marcas)
mas sim num caso de «violagdo manifesta» da marca (artigo 19.°, n.° 2, primeira alternativa, da Lei
sobre marcas) que, segundo aquela, ndo se encontra previsto na referida diretiva, conforme se
especifica em seguida.

18. Segundo a Sparkasse, o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 nao prevé um direito material
auténomo a solicitar informagdes de um terceiro, reconhecendo apenas o referido direito no contexto
de um procedimento relativo a violacdo de um direito de propriedade intelectual ou industrial, no caso
dos autos, uma marca comunitdria, e em resposta a um pedido justificado e razoavel do queixoso. A
Sparkasse alega que, no presente processo, nao existe um procedimento relativo a uma violacao
intentado pelo titular da marca (ou pela concessiondria, neste caso) contra quem violou o seu direito,
no contexto do qual o queixoso solicite a um terceiro uma determinada informacdo, mas que se estd a
exercer um direito material auténomo, que nao é regulado pela diretiva mas apenas pelo direito
nacional.

19. Na minha opinido, esta objecao deve ser rejeitada. Com efeito, ndo parece irrelevante o facto de a
«violacdo manifesta» ter sido introduzida na Lei sobre marcas em 2008, precisamente pensando
também naqueles casos em que o titular do direito violado necessita da informacdo para identificar o
infrator, ou seja, nos casos em que, tendo em conta as caracteristicas proprias do direito processual
alemdo, que ndo permite que se possa intentar uma acdo civel contra pessoa nio determinada, ndo
pode existir um procedimento relativo a violagdo de um direito de propriedade intelectual porque
ainda nio se identificou a pessoa contra quem seré intentada a agdo”.

5 — BT-Drs. 16/5048, pp. 38 e 39, respeitante ao projeto da lei alema de transposi¢do da Diretiva 2004/48.
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20. Na minha opinido, a expressdo utlizada, nomeadamente, na versao espanhola do artigo 8.°, n.° 1, da
Diretiva 2004/48, «en el contexto de los procedimientos relativos a una infraccion de un derecho de
propiedad intelectual»®, é suficientemente ampla para abranger casos como o presente em que,
existindo indicios suficientes de violagio de um direito de propriedade intelectual («violacdo
manifesta»), o pedido de informacdo se destina claramente a permitir instaurar o procedimento por
violagdo de uma marca. Neste sentido pode dizer-se que nos encontramos «no contexto» de um
procedimento «relativo» a uma violagdo de um direito a marca’.

21. Por conseguinte, considero que se pode concluir que o caso dos autos também é abrangido pela
referida Diretiva 2004/48 e que a questdo prejudicial submetida pelo Bundesgerichtshof é admissivel.

B — Quanto ao mérito

22. Passando agora ao mérito da questdo, em primeiro lugar convém precisar que o fundamento da
pergunta do Bundesgerichtshof, relativamente ao qual os termos desta ndo sao explicitos, encontra-se
no disposto no artigo 19.°, n.° 2, da Lei sobre marcas. Tal como anteriormente ficou exposto, este
preceito reconhece expressamente a possibilidade de o terceiro a quem se pedem as informacgoes se
recusar a presta-las se, nos termos dos artigos 383.° a 385.° da ZPO, tiver direito a recusar-se a depor
num processo de natureza civil contra o infrator. No caso dos autos, a Sparkasse recorreu
precisamente a essa possibilidade, invocando o sigilo bancério®.

23. O que é necessario verificar é se essa possibilidade, prevista no direito alemao, de recusar a
prestacio de informacgdes, invocando, em ultima andlise, o sigilo bancdrio, respeita o direito a
informacdo reconhecido ao titular ou ao concessiondrio de uma marca no artigo 8.° da Diretiva
2004/48.

24. O direito a informacao do artigo 8.° da Diretiva 2004/48 é um direito instrumental destinado a
assegurar a protecdo efetiva da propriedade intelectual, como resulta do seu vigésimo primeiro
considerando. A sua finalidade imediata é, de certa forma, nivelar os diferentes graus de informacédo
de que dispoem, tanto aquele que presumivelmente violou um direito de propriedade intelectual,
como o titular desse direito’, com as consequentes repercussdes que o facto de o titular do direito
nao poder dispor da informacdo minima necessaria para poder agir judicialmente contra o presumivel
infrator pode ter sobre a efetividade da protecdo jurisdicional. Naturalmente, o direito a informacao
nao é um direito absoluto e, de facto, o préprio artigo 8.° admite a possibilidade de os Estados

6 — O sublinhado é meu. A versdo espanhola, tal como a italiana («nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di
proprieta inelletuale») e a portuguesa («no contexto dos procedimentos relativos a violagdo de um direito de propriedade intelectual»), séo
tradugdes literais da versdo em lingua inglesa, «in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right». A
versio em lingua alemd refere literalmente «im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Verletzung eines Rechts des geistigen
Eigentums» (o sublinhado é meu), enquanto a versdo em lingua francesa utiliza a expressdo «dans le cadre».

7 — Neste sentido se pronunciam também Walter e Goebel quando analisam o artigo 8. da Diretiva 2004/48 em Walter, M.M. e von Lewinski, S.
(eds.): European Copyright Law: a commentary. Oxford, Oxford University Press, 2010, pp. 1263 e 1264: «Paragraph 1 does not read ‘in the
course of proceedings concerning an infringement of intellectual property rights’, but refers to such proceedings in using the formula ‘in the
context of such proceedings, thus emphasizing that the information must be provided with respect to infringement proceedings but not
necessarily in the course of an infringement proceeding» (o sublinhado é meu).

8 — O sigilo bancério é geralmente aceite na Alemanha como una obrigacdo especifica de confidencialidade decorrente da obrigacdo geral das
institui¢des de crédito de proteger e ndo prejudicar os interesses patrimoniais dos seus clientes, que normalmente faz parte das condigdes
contratuais gerais dos contratos celebrados entre estes e as institui¢oes de crédito e que as obriga a recusar pedidos de informagdes sobre os
seus clientes caso ndo haja consentimento do titular da conta. As condi¢des contratuais gerais da Stadtsparkasse Magdeburg podem ser
consultadas na Internet, https://www.sparkasse-magdeburg.de/pdf/vertragsbedingungen/AGB.pdf. Entre elas inclui-se uma referéncia expressa
ao sigilo bancério (n.° 1, alinea 1) e as circunstincias em que a instituicdo pode facilitar informacio relativa ao cliente (n.° 3, alinea 2).
Relativamente ao sigilo bancario, designadamente na sua relagdo com a protecdo de dados, v. especificamente Kahler, T., «Datenschutz und
Bankgeheimnis», en Kahler, T. e Werner, S.: Electronic Banking und Datenschutz — Rechtsfragen und Praxis. Berlin/Heidelberg: Springer,
2008, pp. 143 e segs. e a bibliografia ali referida.

9 — McGuire, M.R., «Beweismittelvorlage und Auskunftsanspruch nach der Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des Geistigen
Eigentums», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Internationaler Teil, 2005, p. 15, e Haedicke, M., «Informationsbefugnisse des
Schutzrechtsinhabers im Spiegel der EG-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums», em A. Ohly e o. (eds.):
Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts — Festschrift fiir Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag. Munich, CH. Beck,
2005, pp. 19 e 20.
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estipularem determinadas restricbes ao seu exercicio. Assim, embora entre elas nao figure
expressamente o sigilo bancdrio, é estipulado nos termos do n.° 3: «[o]s n.”* 1 e 2 sdo aplicaveis sem
prejuizo de outras disposicoes legislativas que [...] e) [r]egulem a protecdo da confidencialidade das
fontes de informacdo ou o tratamento dos dados pessoais». Por outro lado, o artigo 2.°, n.° 3,
alinea a), da Diretiva 2004/48 restringe o direito a informacgdo do artigo 8. quando estipula que a
referida diretiva «ndo prejudica», nomeadamente, a Diretiva 95/46.

25. Na questdo prejudicial, o 6rgao jurisdicional de reenvio apenas refere expressamente o artigo 8.°,
n.° 3, alinea e), da Diretiva 2004/48 como a disposicdo que permitiria eventualmente acolher o sigilo
bancario como restricdo ou, inclusivamente, derrogacdo do direito a informacdo do n.° 1, alinea c)
desse mesmo artigo. Trata-se assim da questdo de saber se, nas circunstancias do presente processo, o
artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da referida diretiva permite a uma instituicio de crédito, com base numa
disposicao legal nacional que prevé o direito de se recusar a depor em determinadas circunstancias,
invocar o sigilo bancdrio para se recusar a prestar a informacgao solicitada no exercicio do direito
previsto no n.° 1 desse mesmo artigo 8.°

26. Antes de mais, ha que referir que, no presente processo, convém focar-se na segunda das hipéteses
previstas na referida alinea e), que faz referéncia ao tratamento dos dados pessoais, deixando de lado a
primeira, relativa a protecdo da confidencialidade das fontes de informacdo. Parece claro, que, no caso
dos autos, ndo se verifica a referida hipétese, uma vez que nido estd em causa a protecdo da identidade
de uma «fonte de informacao».

27. Tendo em consideracdo esta segunda hipétese prevista pela disposicao do artigo 8.°, n.° 3, alinea e),
da diretiva 2004/48, devo comecar por dizer que, na minha opinido, a regulamentacdo nacional em
causa, tal como é exposta pelo 6rgao jurisdicional de reenvio, tem dois efeitos diferentes: em primeiro
lugar, um efeito imediato, que consiste na «frustracdo» do direito a informagdo reconhecido no
artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48; e, em segundo lugar, um efeito mediato, que consiste na
«afetagdo» do direito fundamental a protecdo jurisdicional efetiva e eventual coroldrio do direito
fundamental a propriedade intelectual.

28. Deve desde logo salientar-se que a frustracdo do direito a informacdo a que se acaba de fazer
referéncia (e, indiretamente, a restricio dos referidos direitos fundamentais), por sua vez, decorre dos
requisitos do «sigilo bancario», tal como se considera previsto no artigo 383.°, n.° 1, alinea 6, da ZPO.
O o6rgao jurisdicional de reenvio pergunta se o objetivo de preservar o sigilo bancario pode ser
abrangido pela salvaguarda prevista pelo artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da diretiva 2004/48 no exercicio do
direito a informacdo do seu n.’ 1, na medida em que o referido direito é reconhecido «sem prejuizo»,
nomeadamente, «de outras disposi¢oes legislativas que [...] regulem [...] o tratamento dos dados
pessoais».

29. Nestes termos, podia considerar-se discutivel a aplicabilidade da referida salvaguarda ao presente
caso, uma vez que subsistem duvidas quanto ao facto de o préprio «sigilo bancario», tal como é
previsto no direito alemdo, ser uma «disposicdo legislativa» para efeitos do artigo 8.°, n.° 3, alinea e),
da Diretiva 2004/48, ou de a disposicao do artigo 383.°, n.° 1, alinea 6, da ZPO, para a qual remete o
artigo 19.°, n.° 2, da Lei das marcas, se destinar a regular o «tratamento dos dados pessoais», como foi
especialmente salientado pelo governo alemio nas suas observagdes .

10 — V. n.” 59 e segs. das referidas observagdes.
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30. No entanto, hd que ter em conta que em muitos casos, como acontece no presente processo, 0
essencial, quanto a aplicacdo da referida norma, é saber se devem ou ndo ser comunicados ao tribunal
certos dados pessoais de pessoas determinadas'’. Além disso, também se deve ter em conta que, em
todo o caso, a Diretiva 2004/48 contém, no seu artigo 2.°, n.’3, alinea a), uma clausula geral de
salvaguarda do disposto na Diretiva 95/46 em matéria de protecdo de dados pessoais. Por conseguinte,
uma interpretacdo do artigo 8.°, n.° 3, alinea e), da Diretiva 2004/48 em conformidade com o direito
fundamental a protecdo dos dados de carater pessoal consagrado no artigo 8.° da Carta dos Direitos
Fundamentais da Unido Europeia (a seguir «Carta») leva a considerar que a regulamentacdo nacional
em causa se enquadra na referida alinea e) do artigo 8.°, n.° 3, da mencionada diretiva.

31. Encontrando-se assim descrito o sentido da regulamentagdo nacional, entendo que, para apreciar a
respetiva compatibilidade com a Diretiva 2004/48, em primeiro lugar é necessario qualifica-la do ponto
de vista da garantia dos direitos fundamentais envolvidos. A este respeito deve dizer-se desde logo que
a referida regulamentacdo nacional tem por finalidade uma «restricio do exercicio» dos direitos
fundamentais a protecao jurisdicional efetiva e a propriedade industrial na acecdo do artigo 52.°, n.° 1,
da Carta. Com efeito, o interesse legitimo da instituicdo de crédito em preservar o sigilo bancario,
expressao do dever de confidencialidade inerente a relacio com o seu cliente, implica uma restricao
dos direitos fundamentais do titular ou concessiondrio da marca (este dltimo enquanto titular de
determinados direitos patrimoniais dela decorrentes) na acecdo do artigo 52.°, n.° 1, da Carta,
concretamente, do seu direito de propriedade intelectual (artigo 17.°, n.° 2, da Carta), e do seu direito
& agdo do artigo 47.° da Carta', instrumento necessério a prote¢io do primeiro.

32. O artigo 52.°, n.° 1, da Carta permite a restricdo ao exercicio dos direitos fundamentais tendo em
conta duas finalidades alternativas: a restricio deve corresponder a um objetivo de interesse geral
reconhecido pela Unido (primeira alternativa) ou a necessidade de protecido dos direitos e liberdades
de terceiros (segunda alternativa). Sabendo que é o tribunal nacional que tem competéncia para
identificar definitivamente o fim legitimo visado pela regulamentacdo em causa, parece ser ébvio, na
minha opinido, que a situagdo em andlise se enquadra na segunda alternativa (embora nao se exclua
que se possam verificar também «objetivos de interesse geral» na ace¢do da primeira, relacionados
com o desenvolvimento, por parte das instituicoes de crédito, de uma atividade fulcral para o
funcionamento de todo o sistema econdémico). Neste sentido, considero que a restricio do direito a
acdo e do direito de propriedade intelectual do concessiondrio da marca por forca do sigilo bancario,
mediante o qual a instituicdo de crédito é obrigada a ndo revelar dados relativos a identidade do seu
cliente e respetiva atividade bancdria sem o consentimento deste, corresponde fundamentalmente a
necessidade de salvaguardar o direito (também reconhecido como fundamental no artigo 8.° da Carta)
a protecdo dos dados de carater pessoal dos clientes em poder da instituicdo de crédito.

33. O artigo 52.°% n.° 1, da Carta contém uma regulamentacido detalhada das condi¢oes em que é
legitima a «restricdo» de um direito fundamental. A este respeito, a restricao de direitos fundamentais
em causa neste processo, para ser legitima, deve preencher todos os requisitos previstos na referida
disposicao, ou seja, deve ser prevista por lei, respeitar o conteido essencial dos direitos e liberdades em
causa, e, finalmente, ser adequada e necessaria para alcancar a finalidade visada, bem como respeitar o
principio da proporcionalidade.

11 — A comunicagdao do nome e morada do titular da conta (presumivel infrator) na Sparkasse, solicitada pela Coty Germany, caso se verificasse,
configuraria uma comunicagdo de dados pessoais, isto é, de informacdo relativa a uma pessoa singular identificada ou identificavel [de
acordo com a defini¢do do artigo 2.°, alinea a), da Diretiva 95/46] e também um «tratamento de dados pessoais» [nos termos da defini¢do do
artigo 2.°, alinea b), da Diretiva 95/46].

12 — O direito a acdo do artigo 47.° da Carta é a reafirmacido do principio da tutela jurisdicional efetiva, principio geral do direito da Unido que
decorre das tradi¢des constitucionais comuns aos Estados-Membros (v. acérddos Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, n.° 37; Kadi e Al
Barakaat International Foundation/Conselho e Comissdao, C-402/05 P e C-415/05 P, EU:C:2008:461, n.° 335, e AJD Tuna, C-221/09,
EU:C:2011:153, n.° 54).
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34. A tarefa de verificar se a regulamentacdo alemd em causa preenche as condigdes do artigo 52.°,
n° 1, da Carta compete ao tribunal nacional. E a este que incumbe, por conhecer melhor as
especificidades de «um caso como o do processo principal», as quais se refere o 6rgédo jurisdicional de
reenvio, avaliar se, efetivamente, se verificam ou ndo as circunstdncias que legitimam a restricao de
direitos fundamentais por forca do sigilo bancario.

35. Em seguida passo a expor sucintamente, recordando a jurisprudéncia do Tribunal de Justica a este
respeito, as referéncias necessarias para que o tribunal nacional, aplicando o artigo 52.°, n.° 1, da Carta,
possa avaliar em que medida é que o interesse legitimo da instituicdo de crédito em preservar o sigilo
bancario pode restringir validamente o direito a protecdo jurisdicional efetiva de quem, para poder
invocar em tribunal os direitos decorrentes de uma marca comunitéria, pretenda exercer o direito a
informacdo que lhe é reconhecido pelo artigo 8, n.° 1, da Diretiva 2004/48, e restringir também, como
eventual corolario, o seu direito fundamental de propriedade intelectual.

1. Legalidade e contetido essencial

36. O artigo 52.° n.° 1, da Carta dispde que a restricio «deve ser prevista por lei», ou seja, que deve
respeitar o principio da legalidade, de tal modo que s6 serd admissivel uma restricio que assente
numa base legal de direito interno acessivel, clara e previsivel>. Ora, no presente processo,
deparamo-nos com o facto de, como refere o érgao jurisdicional de reenvio no n.” 22 da sua decisdo de
reenvio, «o sigilo bancédrio ndo se encontrar consagrado expressamente em qualquer disposi¢do legal
alema, decorrendo, no direito alemdo, da obrigacdo geral de o banco proteger e ndo prejudicar os
interesses patrimoniais dos seus clientes». Na Alemanha, continua o Bundesgerichtshof, «a protecao
do sigilo bancério deduz-se indiretamente do artigo 383.°, n.° 1, alinea 6, da ZPO, que fundamenta o
direito a ndo prestar declaragdes sobre dados sujeitos a sigilo bancario [...] [que] abrangem
normalmente o nome e a morada do titular da conta».

37. Como ja recordei nas minhas conclusdes apresentadas no processo Scarlet Extended', o termo
«lei» para efeitos do artigo 52.°, n.° 1, da Carta deve entender-se na sua acecido «material», e nio
apenas na sua acecdo formal, no sentido de que ela pode incluir tanto o «direito escrito» como o
«direito ndo escrito» ou ainda o «direito de criagdo judicial», de forma que, em determinadas
circunstancias, «uma jurisprudéncia constante» publicada, portanto acessivel e seguida pelos tribunais
inferiores, pode completar uma disposicao legislativa e clarifica-la até ao ponto de a tornar previsivel.

38. Cabe ao o6rgdo jurisdicional de reenvio confirmar até que ponto a jurisprudéncia relativa ao
artigo 383.°, n.° 1, alinea 6, da ZPO permite estipular que o sigilo bancario, embora ndo esteja
expressamente consagrado em nenhuma disposicdo legislativa alemd, preenche as condi¢cdes do
principio da legalidade nos termos expostos nos pontos anteriores (designadamente, as exigéncias de
acessibilidade, clareza e previsibilidade) e pode, em principio, legitimar, caso se satisfagcam os restantes
requisitos do artigo 52.°, n.° 1, da Carta, a restricdo dos direitos fundamentais anteriormente referidos.

39. O artigo 52.°% n.° 1, da Carta estipula, além disso, que a restricio deve sempre respeitar o
«conteudo essencial» do direito ou dos direitos fundamentais em causa. Neste ponto, as duvidas mais
sérias suscitam-se no que respeita, especialmente, ao direito da Coty Germany a agdo. Na Alemanha,
em circunstancias como as do presente processo, a efetividade da tutela jurisdicional reclamada pela
concessiondria da marca violada parece depender tnica e exclusivamente do facto de a instituicdo de
crédito a qual se solicitou a informacdo, que tem uma obrigacdo contratual de confidencialidade para
com o seu cliente, renunciar, seja qual for o motivo, a exercer o direito de se recusar a depor que lhe

13 — V., sobre esta questéo, ponto 53 das conclusdes da advogada-geral ]. Kokott apresentadas no processo Promusicae, C-275/06, EU:C:2007:454,
onde se refere o acérdio Osterreichischer Rundfunk, C-465/00, C-138/01 e C-139/01, EU:C:2003:294, n.** 76 e 77.

14 — C-70/10, EU:C:2011:771, n.* 99.
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atribui o artigo 383.°, n.° 1, alinea 6 da ZPO". E certo que é o direito nacional dos diferentes
Estados-Membros que deve regular o processo de aplicacio do direito da Unido por forca do
principio de autonomia processual (pelo que, em principio, cada Estado-Membro pode decidir em que
termos regula o direito de determinadas pessoas se recusarem a depor sobre factos que sdo do seu
conhecimento). Ora, a margem de discricionariedade dos Estados-Membros no exercicio dessa
competéncia ¢ limitada pela condi¢do de se assegurar sempre a efetividade da tutela, de modo a nao
impossibilitar ou dificultar excessivamente, na pratica, o exercicio dos direitos conferidos pela ordem
juridica da Unido'®. De qualquer forma, é 6bvio que ndo se respeitaria o contetido essencial se a
regulamentacdo nacional em causa implicasse a frustracio do direito a tutela jurisdicional dos
eventuais titulares dos direitos de propriedade intelectual.

2. Proporcionalidade em sentido amplo

40. Nos termos do artigo 52.°, n.° 1, segundo periodo, da Carta, «[n]a observancia do principio da
proporcionalidade, essas restricoes s6 podem ser introduzidas se forem necessérias e corresponderem
efetivamente [...] & necessidade de protecdo dos direitos e liberdades de terceiros». Para este efeito, ha
que avaliar se, nas circunstancias do presente processo, invocar o sigilo bancario para impedir a Coty
Germany de exercer o direito a acdo, deixando assim também desprotegido o seu direito a propriedade
intelectual, é adequado, necessirio e proporcionado a consecugdo do objetivo legitimo prosseguido,
que é, na minha opinido, como ja referi anteriormente, salvaguardar o direito a protecao dos dados do
presumivel infrator na posse da instituicdo de crédito em que tem conta aberta.

a) Adequacio

41. Desde logo, no que respeita ao primeiro dos requisitos, a adequacdo exige que se verifique se a
restricdo dos direitos fundamentais a acdo e a propriedade intelectual do concessiondrio da marca é
adequada a consecugdo do objetivo prosseguido, ou seja, nos termos do artigo 52.°, n.° 1, da Carta, se

«[corresponde] efetivamente» a necessidade, neste caso, de salvaguardar o direito a protecio dos
dados do titular da conta bancéria.

b) Necessidade

42. Em segundo lugar, e isto parece ser especialmente importante nas circunstancias do presente
processo, deve determinar-se se a restricdo é realmente necessaria para a consecugdo desse objetivo. A
restricdo dos direitos fundamentais da Coty Germany sé sera necessaria se a finalidade visada (protecao
dos dados do cliente por parte da instituicio de crédito) ndo for suscetivel de se alcancar com uma
medida que limite em menor grau esses direitos. Considero que neste ponto deve verificar-se,
especialmente, se as informacgoes pedidas pela Coty Germany a Sparkasse podem ser eventualmente
obtidas por outro meio ou de uma outra fonte que nio a instituicdo de crédito”. Além disso, deve
analisar-se aqui a real viabilidade da hipétese, apresentada pela Sparkasse nas suas observacgoes, de a
Coty Germany instaurar um processo penal contra pessoa nido determinada para assim obter o nome

15 — A este respeito recorde-se o referido no ponto 19 das presentes conclusdes acerca da impossibilidade de intentar, na Alemanha, uma acgéo
civil contra pessoa indeterminada. Como ja foi referido pela advogada-geral V. Trstenjak nas suas conclusdes apresentadas no processo
Hypote¢ni banka, C-327/10, EU:C:2011:561, «[s]i um autor ndo pudesse intentar uma acdo contra um demandado que também néo
conseguiu localizar, apés empreender todas as averiguagoes exigidas pela diligéncia e pela boa-fé, entdo existiria o risco de o direito do
demandante a protecéo juridica efetiva ficar completamente esvaziado de todo o contetido» (ponto 131).

16 — V., designadamente, acérddos Safalero, C-13/01, EU:C:2003:447, n.* 49; Weber’s Wine World e o., C-147/01, EU:C:2003:533, n.” 103; Wells,
C-201/02, EU:C:2004:12, n.° 67, e Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, n.°43, e as conclusdes da advogada-geral V. Trstenjak apresentadas no
processo N.S. e 0., C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:610, n.** 160 e 161. O principio da efetividade figura agora, nao sé no direito a tutela
jurisdicional efetiva tal como se consagra no artigo 47.° da Carta, mas também, no contexto especifico aqui causa, no artigo 3.° da Diretiva
2004/48.

17 — A este respeito hd que ter em conta no presente processo que a Coty Germany ja tinha tentado, em vio, obter a referida informagéo junto
da plataforma de Internet através da qual adquiriu o produto de contrafacdo e da pessoa que essa plataforma identificou como titular da
conta de utilizador a partir da qual foi efetuada a venda.
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do presumivel infrator. Para esse efeito, o tribunal nacional deve verificar em que medida esse recurso
ao processo penal é exigivel ao titular ou concessiondrio da marca e, até previamente, se tal é possivel,
na pratica, no respetivo direito nacional (e, assim sendo, se a utilizacdo do processo penal para fins
alheios ao mesmo nao configuraria eventualmente um abuso inaceitavel).

¢) Proporcionalidade em sentido estrito

43. Por ultimo, a andlise da proporcionalidade exigird que se verifique até que ponto os objetivos de
protecdo de determinados direitos justificam de forma suficiente os sacrificios dai decorrentes para
outros direitos fundamentais. O tribunal nacional deve ter em conta, entre outros elementos, a
natureza e o alcance das informagoes solicitadas pela Coty Germany que, conforme resulta dos autos,
parecem limitar-se ao estritamente necessario para intentar um processo judicial contra o presumivel
infrator; qual o grau de probabilidade da existéncia de uma violagdo do direito de propriedade
intelectual ®® bem como relativamente ao facto de o titular da conta que se pretende identificar ter
eventualmente agido de forma ilicita””, devendo também avaliar até que ponto a identidade de alguém
que presumivelmente comercialize produtos de contrafacio é digna de protecdo, designadamente
porque, como alega a Coty Germany nas suas observagoes, a indicagdo correta do nome e da diregdo
faz parte das obrigacdes de qualquer comerciante de boa fé*’, a existéncia de um prejuizo substancial
provocado ao titular da marca protegida; e as garantias relativas a utilizagdo a dar pela Coty Germany
aos dados que obtenha, para que a informacéo fornecida s6 possa ser usada para instaurar um processo
contra o presumivel responsavel pela infracdo e ndo para quaisquer outros fins alheios a esse objetivo.
De qualquer forma, no ambito desta andlise de proporcionalidade, o tribunal nacional deve ter em
conta todos os direitos fundamentais em causa e, consequentemente, efetuar uma ponderacdo entre
os direitos fundamentais em conflito?.

44. Tendo em conta as consideracdes anteriormente expostas, entendo que o artigo 8.°, n.° 3, alinea e),
da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se opde a uma regulamentagdo nacional
que permita indiscriminadamente que uma instituicdo de crédito, invocando o sigilo bancério, recuse
prestar uma informacdo relativa ao nome e morada do titular de uma conta bancédria que lhe foi
solicitada ao abrigo do disposto no artigo 8.°, n.° 1, alinea c), da referida diretiva. Esse efeito s6 serd
compativel com o referido preceito da diretiva citada na medida em que resulte de uma valoragao
prévia, para a qual tem competéncia o tribunal nacional, que assegure a legitimidade da restricdo dos
direitos fundamentais que sejam objeto da regulamentacdo nacional em causa, nos termos previstos no
artigo 52.°, n.° 1, da Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia.

18 — V., neste sentido, acérdao Bonnier Audio e o., C-461/10, EU:C:2012:219, n.° 58, que considerou aceitdvel do ponto de vista do direito da
Unido uma legislagdo nacional que exigia, nomeadamente, para que se pudesse ordenar uma intimacdo para comunicar os dados em causa,
que existissem indicios reais de violagao de um direito de propriedade intelectual, e conclusdes da advogada-geral V. Trstenjak apresentadas
no processo N.S. e 0., C-411/10 e C-493/10, EU:C:2011:611, n.° 159. Recorde-se que, no presente processo, o 6rgao jurisdicional de reenvio
afirma, no n.” 2 da decisdo de reenvio, que, «[q]uanto ao perfume, tratava-se de uma contrafagdo identificivel até por um leigo».

19 — Contrariamente ao que acontecia no processo Promusicae, C-275/06, onde, como expds a advogada-geral J. Kokott no ponto 115 das suas
conclusoes, EU:C:2007:454, «a circunstincia de terem sido cometidas infragdes aos direitos de autor numa determinada data e com recurso
a um endereco IP ndo demonstra cabalmente que as mesmas foram cometidas pelo titular da ligagdo a Internet, a quem o enderecgo IP foi
atribuido nessa data», no presente processo, parte-se do principio, e, na minha opinido, corretamente, de que o titular da conta para a qual
se transfere a quantia correspondente ao preco da mercadoria de contrafagio é a pessoa (ou uma das pessoas) que beneficia
economicamente da violagdo do direito & marca.

20 — Recorde-se neste sentido que, no acérdao L'Oréal e o., C-324/09, EU:C:2011:474, n.° 142, o Tribunal de Justica ja declarou que «embora seja
verdade que é necessdrio respeitar a protecdo dos dados de carater pessoal, ndo é menos certo que, quando o autor da violagdo opera ao
nivel da vida comercial e nio no dominio da vida privada, aquele deve poder ser claramente identificado» (o sublinhado é meu). No
presente processo parece claro que quem vendeu o perfume de contrafacdo atuava «a escala comercial» para efeitos da Diretiva 2004/48
uma vez que, como consta dos autos, o volume de negécios da conta de utilizador da plataforma de Internet a partir da qual foi efetuada a
venda ascendeu, entre meados de dezembro de 2010 e meados de janeiro de 2011, a mais de 10 000 euros.

21 — Recordem-se, neste sentido, acérddos Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, e Bonnier Audio e o., C-461/10, EU:C:2012:219, bem como
despacho LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C-557/07, EU:C:2009:107.
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V — Conclusio

45. A luz destas consideracdes, proponho ao Tribunal de Justica que responda ao Bundesgerichtshof
que:

«O artigo 8.%, n. 3, alinea e), da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado
no sentido de que se opde a uma regulamentacdo nacional que permita indiscriminadamente que uma
instituicdo de crédito, invocando o sigilo bancario, recuse prestar uma informacao relativa ao nome e
morada do titular de uma conta bancdria que lhe foi solicitada ao abrigo do disposto no artigo 8.°,
n.° 1, alinea c), da referida diretiva. Esse efeito s6 serd compativel com o referido preceito da diretiva
citada na medida em que resulte de uma valoragdo prévia, para a qual tem competéncia o tribunal
nacional, que assegure a legitimidade da restricio dos direitos fundamentais que sejam objeto da
regulamentacdo nacional em causa, nos termos previstos no artigo 52.°, n.° 1, da Carta dos Direitos
Fundamentais da Unido Europeia.»
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