Resumo C-628/21 -1

PT

Processo C-628/21

Resumo do pedido de decisdo prejudicial em aplicacéo do artigo 98.°, n.° 1,
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justica

Data de entrada:
11 de outubro de 2021
Orgao jurisdicional de reenvio:

Sad Okregowy w Warszawie (Tribunal Regionalnde “Varsovia,
Polonia)

Data da deciséo de reenvio:

21 de julho de 2021
Demandante:

B
Intervenientes:

Castorama,Polska Sp. z 0.0., «Khor» Sp. z 0.0.

Objeto do processoprincipal

Pedido de dnfarmacao, sebre asorigem e as redes de distribuicdo de bens ou
servicos que violamwum direito de propriedade intelectual.

Objetoe fundamento juridico do pedido de deciséo prejudicial

Interpretacao, dowartigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu
e~do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual, em conjugag¢do com o artigo 4.°, n.°1, alinea a), desta
diretiva& Fundamento juridico: artigo 267.° TFUE.

Questdes prejudiciais

a) Deve o artigo 8.°, n.°1, em conjugacdo com o artigo4.°, n.°1, da
Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de
2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, ser interpretado
no sentido de que se refere a uma medida de protecdo dos direitos de propriedade
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intelectual que s6 pode ser aplicada se o direito de propriedade intelectual do
titular ficar estabelecido nesse ou outro procedimento?

— em caso de resposta negativa a questao a)

b) Deve o artigo 8.°, n.°1, em conjugagdo com o artigo4.°, n.°1, da
Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de
2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, ser interpretado
no sentido de que ¢ suficiente presumir que essa medida se refere a um direito de
propriedade intelectual existente, sem provar essa circunstancia,em_especial
quando o pedido de informac&o sobre a origem e as redes de distribuicdo ‘de bens
ou servicos precede a acdo de indemnizacdo por violacde de, direitos, de
propriedade intelectual?

Disposicdes de direito da Uni&o invocadas

Considerando 13, artigo 4.°, n.° 1, alinea a), artigo 8.%,n.%.1, ¢ artigo 9.°, n.* 1
e 2, da Diretiva 2004/48;

Acdrddo de 16 de julho de 2009, Infopag International, C+5/@8, EU:C:2009:465;
Acdrddo de 18 de janeiro de 2017, NEWWVAVE CZ, €-427/15, EU:C:2017:18.

Disposicdes de direito nacional,invoeadas

Ustawa z dnia 17 listopadas1964,r. =Kodeks postgpowania cywilnego (Lei de 17
de novembro de 1964, que“aprovase Codigo de Processo Civil) (Dziennik Ustaw
de 2020, posicdo 1575, texto,consolidado; a seguir «kpc») — artigos 278.°, 479%°.°,
47912, ¢ 47913,

Ustawanz.dnia Alutege.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Lei de
4 de feveretro de, 1994, relativa aos direitos de autor e direitos conexos)
(Dziennik \Ustawnde 2021, posicdo 1062, texto consolidado) — artigo 1.°;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Lei de
16, deabril de 1993, relativa a concorréncia desleal) (Dziennik Ustaw de 2020,
posigdo 1913, texto consolidado) — artigo 3.° e artigo 13.°, n.° 1.

Apresentacgdo sucinta dos factos e do processo principal

Para efeitos do processo prejudicial, o érgdo jurisdicional de reenvio considerou
que os factos sdo os seguintes.

A TB, titular no processo principal, é proprietaria de lojas de artigos de decoracéo
na Internet. No &mbito da sua atividade comercial, a titular vende reproducdes de
imagens produzidas a maquina, designadas como A, B e C. A titular sustenta que
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é a criadora das imagens que produz, as quais considera serem obras na ace¢do do
direito de autor. Cada uma das imagens tem um grafismo composto por vaérias
cores e figuras geomeétricas e frases curtas.

Foram vendidas cOpias exatas das imagens A e B sem o consentimento da titular
em lojas na Internet e em lojas fisicas do devedor n.° 1 (a sociedade Castorama
Polska), fornecidas pelo devedor n.°2 (a sociedade Knor). Nd&o h& nenhuma
indicacdo quanto ao autor ou origem do produto nas reprodugdes da titular nem
nas reproducdes fornecidas ao devedor n.° 1 pelo devedor n.° 2. O devedor n.° 1
vende também imagens fornecidos pelo devedor n.° 2 que contémwsum texto
idéntico ao da imagem C, mas apresentam diferencas graficas e outro tipo de, letra.

Abaixo apresenta-se uma comparacao visual das imagens:

Design gréafico A da titular Design gréafiee, A\cemercializados pelo
devedor (cOpla exata)

1%&"[ ' ,L‘ _ ) :.l\"l \
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Design gréafico B da titular Design grafico B comercializado pelo
devedor (cOpia exata)

nie ma ludgi nie ma ludzi
Q\idealnych idealnych

Design gréafico C da titular Design grafico C comercializado pelo
devedor (texto idéntico, diferencas nos
elementos gréaficos e no tipo de letra)
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Apbs ter apresentado um pedido pré-contencioso ao devedor n.°*L de,cessacdo da
violacdo dos seus direitos de autor, a titular apresenteu em/15,de dezembro 2020,
no orgdo jurisdicional de reenvio, um pedido de informagéo pelos devedores sobre
as redes de distribuicdo, a lista completa dos fernecedores,, informacéo sobre a
quantidade de bens encomendados e recebidos;,a datarde colocacdo dos bens e a
quantidade de bens vendidos nas lojasfisicas e nayInteknet«e*o preco cobrado pela
venda desses bens, discriminado paf venda.em loja fisica'e na Internet.

Como fundamento juridico do™pedido, foininvoeado o artigo 4793.° do kpc,
disposi¢cdo que transpde odartigo 8.%da Diretiva 2004/48. A titular baseou o seu
pedido nas imagens (no, design ‘grafice) cujas reproducdes sdo comercializadas
pelo devedor n.° 1, e ‘Que e sao fornecidas pelo devedor n.° 2, sustentando que
tem direitos de autor pessoaiS\e patrimoniais sobre essas imagens. Indicou que a
informacdo solicitadawé imprescindivel para prosseguir a sua acdo por violacao
dos seus direites denautor.e, eventualmente, uma acdo de indemnizagéo por atos de
concorrépciatdesleal. \Ovpedidoe, de informagdo em apreco foi, assim, apresentado
antes denter. infeiono“processo que dara eventualmente origem a declaracdo de
violacao dos direites de propriedade intelectual, o que significa que a esse pedido
ndo foinanexadamesse momento uma a¢do com vista a salvaguardar os direitos de
propriedadetintelectual.

Oy deveder n.° 1 pediu que a acdo fosse julgada improcedente e, a titulo
subsidiario, a prolacdo de uma decisdo de ambito o mais estreito possivel, limitada
unicamente as obras na ace¢do do direito de autor (contestando, porém, o estatuto
de obra das imagens em questdo). Também remeteu para a protecdo do segredo
comercial e para o facto de a titular ndo ter demonstrado que detém direitos de
autor patrimoniais sobre os produtos comercializados, uma vez que as criagdes do
intelecto a que o pedido diz respeito ndo sdo originais. Se o pedido da titular fosse
julgado procedente seria concedida protecdo dos direitos de autor de ideias, ao
passo que as reprodugdes a que o pedido diz respeito se enquadram numa
tendéncia atual das chamadas imagens graficamente simples com mensagens
motivacionais com frases triviais, designadamente «sé positivo» ou «ndo te
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esquecas de sorrir». Na opinido do devedor n.° 1, todos os elementos graficos das
reproducbes controvertidas sdo triviais, corriqueiros e nada tém de original (em
termos de composicao, cores, tipo de letra utilizado, etc.) que os distinga de outros
designs disponiveis no mercado.

Ap0s ter tomado conhecimento da resposta do devedor n.° 1, a titular ndo prestou
prova da existéncia de direitos de propriedade intelectual por via de um parecer de
um perito na area do design grafico.

O orgao jurisdicional de reenvio suscitou oficiosamente ddvidas, querapresentou
as partes, relativas a interpretacdo do direito da Unido (artige8.%, n.* 1, da
Diretiva 2004/48), em particular quanto a resposta a questdo de, Saber ‘se é
necessario provar ou apenas presumir a natureza juridica,do ‘hem»visado no
processo, tendo em conta o facto de que nos artigos 6.° e %° daDiretiva 2004/48
sdo utilizadas diferentes formulacbes e de que o artige,4.*da Diretiva 2004/48
reconhece legitimidade para requerer a aplicagdo,de ‘medidas, procedimentos e
recursos a titulares de direitos de propriedade_inteleetuald As,duvidas do 6rgdo
jurisdicional também diziam respeito a possibilidade de um padréosdiferencial de
prova — e, por conseguinte, a existéngia, ousndo de legitimidade ativa —
dependendo de o bem em causa constituir uma obrasot,um produto que nao
apresenta as caracteristicas de obra e ‘ndo esta protegido®por direitos de autor
exclusivos.

Argumentos essenciais das partes ne proeesso principal

A titular e o devedoryn.®2 nde tomaram posicdo quanto as duvidas do orgao
jurisdicional de reenvio e o,deveder n.*1 alegou que, nos termos do artigo 8.°da
Diretiva 2004/48, que\foi transposta pelo artigo 479%3.°, § 1, do kpc, é necessério
provar que_houve vielagdo dos direitos de autor e ndo apenas que existe uma
probabilidade,razoavel de tal violacéo.

Apresentacio sucinta da fundamentacéo do pedido de deciséo prejudicial

O"érgdo jurisdicional de reenvio tem de se pronunciar quanto ao mérito do pedido
de infermacao sobre a origem e as redes de distribuicdo dos bens ou servigos que
violam um-direito de propriedade intelectual. A decisdo requer que se estabeleca
se a titular tem direitos de propriedade intelectual. Isto, por sua vez, depende da
resposta  a questdo de saber se os direitos reclamados pela titular estdo
relacionados com bens abrangidos pela protecao conferida pela Diretiva 2004/48 e
se esta circunstancia deve ser verificada no processo relativo ao pedido de
informag&o ou apenas presumida.

O 6rgdo jurisdicional de reenvio salienta que, segundo o considerando 13 da
Diretiva 2004/48, nela estdo incluidos a totalidade dos direitos de propriedade
intelectual abrangidos pelas disposi¢cdes comunitarias na matéria e/ou pelo direito
interno do Estado-Membro em causa, incluindo os direitos de autor. Além disso,
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h& possibilidade de alargar, devido a necessidades internas, as disposi¢cdes da
presente diretiva «a atos de concorréncia desleal, incluindo copias parasitas, ou a
atividades similares».

Apesar de, na opinido do érgdo jurisdicional de reenvio, a jurisprudéncia polaca
ndo ter dado uma resposta univoca a este respeito, para efeitos do presente
processo, este drgdo jurisdicional adotou a interpretacdo segundo a qual o direito
nacional, devido a necessidades internas, alargou a aplicacdo das disposi¢cOes da
Diretiva 2004/48 a atos de concorréncia desleal que consistem em fazer copias
exatas de produtos (mesmo que ndo sejam objeto de direitos de autorpde marca
registada ou outros direitos exclusivos). Tendo isso em conta, no‘quediz respeito
as imagens A e B, ndo surgem problemas com a interpretacdo dodireitorda Unido.
De facto, a titular ndo apenas presumiu mas também provou'gue o,devedor n.° 1
vendeu produtos que sdo copias exatas das suas imagens A'@B.

Contudo, a solucdo do pedido no que diz respeito ‘a Imagem Cexige a
interpretacdo do direito da Unido. Isto porque no case,dessa imagem*nao se trata
de uma copia da parte exterior do produto. Foi ‘utilizado ‘© “mesmo texto,
manteve-se a sua disposi¢do na pagina, mas.foram utilizados, elementos graficos
diferentes e outro tipo de letra. E necessario, porisso,,que 06,6rgdo jurisdicional de
reenvio determine se esta em causa uma-ebra.

Segundo a jurisprudéncia polaca o exame @asicaracteristicas de uma criagdo como
seja uma obra incumbe ao tribunal, competenterofqual, em principio, ndo tem de
utilizar a esse respeito yum parecersde perito, a menos que em determinado
processo a materia de faeto Seja cemplexa e nao seja suficiente a experiéncia do
juiz. E também aceite que 0vonus.da‘prova e o pedido de um parecer de um perito
recaia sobre a parte,e sev0“orgdo jurisdicional tiver duvidas nessa matéria deve
informar previamente ‘a parte:

Na doutrinas, pelacay, feramaexpressas duas opinides contrarias quanto a
interprétacdo  \do, “artigo 479'*°  do  kpc, que  transpde O
artigo 8.° da Diretiva 2004/48. Segundo uma das opiniBes, as circunstancias que
indicam,uma violacao do direito devem ser demonstradas de forma credivel, o que
implica as obrigacdo de provar, e ndo apenas de tornar plausiveis, essas
circunstancias. Segundo a outra opinido, nao é necessario provar a violacdo mas
apenas presumir essa violacdo uma vez que o pedido de informacéo decorrente do
artige8.%, n.° 1, da diretiva pode ser apresentado ndo apenas ao infrator mas
tambénta um terceiro.

As davidas no ambito da interpretacdo do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48
tém incidéncia na interpretacdo do artigo 479'13.° do kpc. A solucdo dessas
davidas refletir-se-a no modo como se solucionara o pedido de informacdo. Isto
porque se o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser entendido no sentido de
que diz respeito a uma medida de protecdo dos direitos de propriedade intelectual
que apenas € concedida quando sdo apresentadas provas da violacdo no que diz
respeito aos bens sobre o qual o titular detém direitos de autor, entdo numa
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situacdo em que, tendo em conta a falta de informag&o especifica, o tribunal ndo
estd em condigdes de efetuar uma avaliacdo independente sem o apoio de um
perito, o pedido a esse respeito deve ser julgado improcedente (caso o processo de
instrucdo de prova com a participacdo do perito ndo seja concluido). No entanto,
se for suficiente a presuncdo e ndo for necessario no processo em causa
determinar (ou seja declarar) a existéncia de direitos de propriedade intelectual,
mas unicamente presumir a sua existéncia, deve ser concedida procedéncia ao
pedido de divulgacdo de informac&o na sua integra.

As duvidas relacionadas com a interpretacdo do artigo 8(°,™n.°1, da
Diretiva 2004/48 também decorrem do facto de o artigo 4.°, n.*l, ‘alineaa), da
Diretiva 2004/48 dispor que «Os Estados-Membros reconhecemilegitimidade para
requerer a aplicacdo das medidas, procedimentos e recursos referidos ne, presente
Capitulo, as seguintes pessoas: [...] titulares de direitos de propriedade,intelectual,
nos termos da legislacdo aplicavel». Segundo o dérgéonjurisdicional desreenvio,
resulta da disposicdo invocada que a existéncia desdireitos<de ‘propriedade
intelectual deve ser provada e ndo apenas presumidasnE o titulare ndo a pessoa
que é supostamente titular dos direitos de “propriedade ‘intelectual que tem
legitimidade para requerer a aplicacdo das medidas.

Por sua vez, o artigo 9.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48,recorre‘ao conceito de infrator
presumivel o que demonstra bem que ‘afquestdonda violacdo ndo deve ser
presumida inequivocamente .no que, diz, respeito as medidas previstas nos
artigos 6.°, 7.° e 8.° da Diretiva 2004/48,— maseste conceito ji ndo é utilizado
relativamente ao titular < requerenten Estensd pode ser o titular dos direitos de
propriedade intelectual,\, nos, termos, do artigo4.°, n.°1, alineaa), da
Diretiva 2004/48.

Segundo o orgdo-jurisdicional “de reenvio, resulta do Acorddo do Tribunal de
Justica de 18 deyaneire de 20174, NEW WAVE CZ, C-427/15, EU:C:2017:18, que
0 pedido<de informacgde (nosstermos do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48) pode
ser apfesentado no ‘eontexte de um processo judicial relativo & violacdo de um
direito de propriedadetintelectual, ao passo que no préprio processo que tem por
objeto oydireito de,informacao ndo é necessario declarar a violacdo do direito de
prepriedade mtelectual o que significa que o requerente apenas tem de a presumir.
Isto ‘porgue ‘se afigura evidente que o artigo 8.°, n.°1, da Diretiva 2004/48
concede,ovdireito de informacdo para que seja possivel determinar o ambito, o
grau @,a existéncia da violacdo do direito de propriedade intelectual caso o titular
néo tenha certezas quanto a esses factos.

Este entendimento ndo pode, porém, ser aplicado a condicdo de apresentacdo de
um pedido de informacdo (artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48), ou seja a questdo
de saber se determinada pessoa detém um direito de propriedade intelectual. Se se
considerar que esta questdo pode ser meramente presumida, estariamos a perturbar
o0 equilibrio entre os direitos fundamentais — em detrimento do segredo comercial,
do segredo empresarial e dos interesses das empresas visadas por pedidos de
informacdo. O pedido de informacéo pretende obter a informacéo necessaria para
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apreciar o ambito e a origem da violacdo. Ao mesmo tempo, ndo se afigura
razoavel adotar a mesma norma em relacdo ao facto de uma determinada pessoa
ser ou ndo titular de um direito de propriedade intelectual. Esta questdo deve ser
estabelecida e ndo apenas presumida.

Tendo em conta as observacfes supra, o 6rgdo jurisdicional de reenvio propGe
que se responda pela afirmativa a questdo a). Em caso de resposta negativa a essa
questdo, o orgdo jurisdicional de reenvio propde que seja dada uma resposta
negativa a questdo b), isto é, que ndo € suficiente presumir que a medida em
apreco diz respeito a um direito de propriedade intelectual existentg, visto que é
Nnecessario provar essa circunstancia.



