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ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Nona Secgio)

18 de janeiro de 2017 (¥*)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Diretiva 2004/48/CE — Processo relativo a violacdo de
um direito de propriedade intelectual — Direito de informagao — Pedido de informagdes num processo —
Processo ligado a uma agdo que levou a declaracdo de uma infra¢do a um direito de propriedade
intelectual»

No processo C-427/15,

que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pelo Nejvyssi soud (Supremo Tribunal, Republica Checa), por decisao de 24 de junho de 2015, que deu
entrada no Tribunal de Justi¢ca em 3 de agosto de 2015, no processo

NEW WAVE CZ, a.s.
contra
ALLTOYS, spol. s r. o.,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Nona Sec¢ao),

composto por: C. Vajda (relator), exercendo funcdes de presidente de seccdo, K. Jirimde e C.
Lycourgos, juizes,

advogado-geral: H. Saugmandsgaard Oe,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos 0s autos,

vistas as observagdes apresentadas:

— em representacdo do Governo checo, por M. Smolek e J. VI&¢il, na qualidade de agentes,

- em representacdo da Comissdo Europeia, por P. Némeckova e F. Wilman, na qualidade de
agentes,

vista a decisdo tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentacdo de conclusoes,

profere o presente
Acordao

O pedido de decis@o prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos

direitos de propriedade intelectual(JO 2004, L 157, p. 45, e retificacdo no JO 2004, L 195, p. 16).
Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a NEW WAVE CZ, a.s. (a seguir <NEW

WAVEY), titular da marca nominativa MegaBabe, a ALLTOYS, spol. s r. 0. a respeito da utilizagdo por
esta ultima da referida marca sem o consentimento da primeira.
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Quadro juridico
Direito da Unido
O considerando 10 da Diretiva 2004/48 tem a seguinte redagao:

«O objetivo da presente diretiva ¢ aproximar [as legislagdes dos Estados-Membros] a fim de assegurar
um nivel elevado de protecao da propriedade intelectualequivalente e homogéneo no mercado interno.»

O artigo 8.° desta diretiva, sob a epigrafe «Direito de informagdo», prevé, nos seus n.° 1 e 2:

«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

distribui¢do dos bens ou servigos que violam um direito de propriedade intelectualsejam fornecidas
pelo infrator e/ou por qualquer outra pessoa que:

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

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

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

2. Asinformacgdes referidas no n.° 1 incluem, se necessario:

a) os nomes ¢ enderecos dos produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores ¢ outros
possuidores anteriores dos bens ou servigos, bem como dos grossistas e dos retalhistas
destinatarios;

b) informagdes sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas,
bem como sobre o prego obtido pelos bens ou servicos em questdo.»

O artigo 9.° da referida diretiva, intitulado «Medidas provisorias e cautelaresy», dispde, nos seus n.°% 1
e2:

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

a) Decretar contra o infrator presumivel uma medida inibitoria de qualquer violagdo iminente de

direitos de propriedade intelectualou de proibicdo, a titulo provisorio e eventualmente sujeita a
quaisquer sangdes pecunidrias compulsivas previstas na legislagdo nacional, da continuagdo da
alegada violagdo dos referidos direitos, ou fazer depender essa continuacdo da constituicdo de
garantias destinadas a assegurar a indemnizacao do titular; pode igualmente ser decretada uma
medida inibitdria, nas mesmas condig¢des, contra qualquer intermediario cujos servigos estejam a
ser utilizados por um terceiro para violar direitos de propriedade intelectual; as medidas
inibitorias contra intermedidrios cujos servicos estejam a ser utilizados por terceiros para violar
direitos de autor ou direitos conexos sao abrangidas pela Diretiva 2001/29/CE;

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

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

O artigo 13.° da Diretiva 2004/48, sob a epigrafe «Indemnizagdes por perdas e danos», enuncia, no
seun.® 1:

«Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais
competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razodveis para o saber, tenha
desenvolvido uma atividade ilicita, pague ao titular do direito uma indemnizagdo por perdas e danos
adequada ao prejuizo por este efetivamente sofrido devido a violagao.

[...]»

Direito checo

0O § 3,n.° 1, da zékon €. 221/2006 Sb., o vyméhani prav z pramyslového vlastnictvi a 0 zméné zdkont
na ochranu prumyslového vlastnictvi (Lei n.° 221/2006 relativa ao exercicio dos direitos de
propriedade industrial e que altera leis de protecdo da propriedade industrial, a seguir «Lei n.
©221/2006») preve a possibilidade de obter o direito as informagdes relativas a infragdo de um direito.

Nos termos do § 3, n.° 2, da Lei n.° 221/2006, se a informagdo prevista no n.° 1 desta disposi¢dao nao
for prestada de modo voluntario num prazo razoavel, o titular pode exigir essa informa¢do mediante a
apresentacdo de um pedido no ambito de um processo relativo a infracdo de um direito. O orgao
jurisdicional julgara o pedido improcedente se for desproporcionado relativamente a gravidade da

ameaga ao a infracdo do direito.

Litigio no processo principal e questiao prejudicial

A NEW WAVE prop6s uma agao contra a ALLTOY'S por esta ter usado a marca MegaBabe sem o seu
acordo, ao propor as suas mercadorias.

No ambito desse primeiro processo, o 6rgdo jurisdicional nacional decidiu, por sentenca transitada em
julgado, que a ALLTOYS tinha infringido os direitos da NEW WAVE sobre a marca MegaBabe e
instou-a a que no futuro se abstivesse de continuar essa conduta infratora e a retirar os produtos em

causa ja colocados no mercado. Todavia, esse 6rgao jurisdicionalndo autorizou a NEW WAVE a
modificar a sua peti¢do para efeitos de obrigar também a ALLTOYSS a prestar-lhe todas as informagdes
relativas as mercadorias em causa.

Apo6s o encerramento definitivo do referido processo, a NEW WAVE iniciou um novo processo no
Meéstsky soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, Republica Checa) com o objetivo de a ALLTOYS
ser instada a prestar-lhe todas as informagdes sobre a origem ¢ as redes de distribui¢do das mercadorias
com a marca Megababe, armazenadas, vendidas ou importadas em qualquer momento passado ou
presente, e especificamente o nome proprio € o apelido ou a denominacao comercial ou social e a
residéncia permanente ou sede do fornecedor, fabricante, grossista, distribuidor ou outro detentor
anterior dessas mercadorias, bem como informagdo sobre as quantidades fornecidas, armazenadas,
recebidas ou encomendadas e as quantidades vendidas, dados precisos sobre o preco de venda dos
diferentes artigos e sobre o preco pago pela ALLTOY Sao fornecedor pelas mercadorias entregues.

Por decisdo de 26 de abril de 2011, o Méstsky soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga) julgou
improcedente o pedido da NEW WAVE. Esse 6rgao jurisdicional considerou que nao era possivel
invocar o direito de informagdo mediante um pedido apresentado de forma autonoma, dado que o § 3
de la Lei n.° 221/2006 prevé que esse direito s6 pode ser invocado através de um pedido apresentado
ao juiz ao qual foi submetido o processo relativo a uma infragdo de um direito. Ora, segundo esse
orgdo jurisdicional, o processo principal relativo a infragdo do direito ja tinha terminado mediante a
sentenca transitada em julgado proferida no primeiro processo.
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A NEW WAVE interp0s recurso dessa decisdo no Vrchni soud v Praze (Tribunal de Segunda Instancia

de Praga, Republica Checa), que, por acorddo de 27 de fevereiro de 2012, reformou a sentenga de
primeira instancia e ordenou a8 ALLTOYS que comunicasse 8 NEW WAVE as informacdes solicitadas.
O tribunal de recurso considerou que convinha ter em considera¢do o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48 para interpretar o § 3 da Lei n.° 221/2006. Nesse contexto, considerou que um processo para
prestagdo de informagdes que ndo foram comunicadas voluntariamente era também um processo
relativo a infragcdo de um direito.

A ALLTOYS interp6s recurso de cassa¢do contra o acdrdao do referido tribunal de recurso no
Nejvyssi soud (Supremo Tribunal, Republica Checa).

Este ultimo 6rgdo jurisdicional sublinha que, embora a Lei n.° 221/2006 tenha transposto a Diretiva
2004/48 para a ordem juridica checa, existe, todavia, uma diferenga entre o teor desta lei e o teor da
mesma diretiva. Com efeito, enquanto o § 3 da Lei n.° 221/2006 prevé a possibilidade de obter
informagdes através da apresentacdo de um pedido «no ambito de um processo relativo a infracao de
um direito» («v Fizeni o poruSeni pravay), o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, na sua versao em
lingua checa, prevé o dever de os Estados-Membros garantirem a possibilidade de obter informagdes
«relacionadas com violagdo de um direito de propriedade intelectualy («v souvislosti s Fizenim o
poruSeni prava duSevniho viastnictv»). Segundo o orgdo jurisdicional de reenvio, essa disposicao
nacional deve ser interpretada em conformidade com a Diretiva 2004/48. No entanto, salienta que a
interpretagdo dessa expressdo, que figura no artigo 8.°, n.° 1, desta diretiva, ndo € univoca.

Além disso, o Nejvyssi soud (Supremo Tribunal) sublinha que existem diferencas entre as diferentes
versoes linguisticas da Diretiva 2004/48. Assim, as versdes em lingua checa, inglesa e francesa desta
diretiva utilizam respetivamente a expressao «relacionadas com a violagao» («v souvislosti s Fizenimy),
«no contexto de um processo» («in the context of proceedings») € «no ambito de um processo».
Segundo esse 6rgdo jurisdicional, contrariamente as versdes em lingua checa e inglesa da Diretiva
2004/48, a versdao em lingua francesa desta diretiva corresponde mais ao texto da Lei n.° 221/2006,
dado que estabelece uma conexao mais estreita entre o processo € o pedido de informagdes.

Nestas circunstincias, o Nejvyssi soud (Supremo Tribunal) decidiu suspender a instancia e submeter
ao Tribunal de Justica a seguinte questao prejudicial:

«Deve o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 ser interpretado no sentido de que ainda se esta no

contexto do processo relativo a violacao de um direito de propriedade intelectualquando, ap6s o termo
definitivo do processo no ambito do qual foi declarada uma violagdo de um direito de propriedade
intelectual, [o autor] pede, num processo autonomo, informagdes sobre a origem e as redes de

distribui¢do das mercadorias ou dos servicos que violam esse direito de propriedade intelectual(por
exemplo, para poder determinar de forma precisa o dano e, subsequentemente, pedir a sua reparagdo)?»

Quanto a questiao prejudicial

Através da sua questdo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio pergunta se o artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48 deve ser interpretado no sentido de que € aplicavel a uma situacao, como a que esta em causa
no processo principal, na qual, depois do termo definitivo de um processo em que foi declarada uma
infragdo a um direito de propriedade intelectual, o autor pede, num processo autonomo, informagdes
sobre a origem e as redes de distribuicdo das mercadorias ou dos servigos que infringem esse direito.

A este proposito, segundo jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, para interpretar uma
disposi¢ao do direito da Unido, deve ter-se em conta nao s6 os seus termos mas também o seu contexto
e 0s objetivos prosseguidos pela regulamentagdo em que se integra (acordao de 17 de margo de 2016,
Liffers, C-99/15, EU:C:2016:173, n.° 14 e jurisprudéncia referida).

Em primeiro lugar, quanto ao teor do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, importa, por um lado,
salientar que a expressdo «no contexto dos procedimentos relativos a violacdo de um direito de
propriedade intelectual» ndao pode ser interpretada no sentido que se refere unicamente aos processos
que visam a obten¢do da declaracdo de uma violacdo de um direito de propriedade intelectual. Com
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efeito, a utilizacdo desta expressdo nao exclui que esse artigo 8.°, n.° 1, possa englobar também
processos autdbnomos, tais como o que esta em causa no processo principal, iniciados depois do termo
definitivo de um processo que declarou a violagdo de um direito de propriedade intelectual.

21 A este respeito, hd que acrescentar que, na verdade, como assinalou o 6rgdo jurisdicional de reenvio,
determinadas versdes linguisticas do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, como a versdo francesa,
utilizam expressdes que podem ser interpretadas como tendo um ambito de aplicagdo mais restrito do
que as utilizadas nas outras versdes linguisticas, como as versdes checa e inglesa. No entanto, também
nao deixa de ser verdade, como salientou a Comissdao Europeia nas observagdes que apresentou ao
Tribunal de Justi¢a, que ndo resulta de nenhuma destas versdes linguisticas que o autor deva invocar o
direito de informacdo previsto neste artigo no ambito de um e mesmo processo destinado a obter a
declarag@o de uma violagdo de um direito de propriedade intelectual.

22 Por outro lado, resulta do teor do artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 que o destinatario da obriga¢do
de prestar informacdes ndo ¢ s6 o infrator do direito de propriedade intelectual em causa mas também
«qualquer outra pessoa» designada nas alineas a) a d). Ora, essas outras pessoas nao sao
necessariamente partes no processo destinado a obter a declaragdo de uma violacdo de um direito de
propriedade intelectual. Esta consideragdo confirma que o artigo 8.°, n.° 1, dessa diretiva ndo pode ser
interpretado como sendo apenas aplicavel no ambito de tais processos.

23 Em segundo lugar, esta interpretacdo estd também em conformidade com o objetivo da Diretiva
2004/48, que ¢, como o indica o seu considerando 10, aproximar as legislagdes dos Estados-Membros
no que se refere aos meios para assegurar o respeito dos direitos de propriedade intelectual, a fim de

assegurar um nivel elevado de protecdo da propriedade intelectualequivalente e homogéneo no
mercado interno (acordao de 16 de julho de 2015, Diageo Brands, C-681/13, EU:C:2015:471, n.° 71).

24 Por conseguinte, para garantir um nivel elevado de prote¢do da propriedade intelectual, ha que rejeitar
a interpretagdo que reconheceria o direito de informacdo previsto no artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48 unicamente no ambito de um processo destinado a obter a declaracdo de uma violagdo do
direito de propriedade intelectual. Com efeito, esse nivel de prote¢do correria o risco de ndo ser
garantido se ndo fosse possivel esse direito de informa¢do igualmente no ambito de um processo
autonomo iniciado depois do termo definitivo de um processo em que foi declarada a violagdo de um
direito de propriedade intelectual, como a que esta em causa no processo principal.

25  Em terceiro lugar, ha que recordar que o direito de informagdo previsto no artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48 concretiza o direito fundamental a um recurso efetivo garantido no artigo 47.° da Carta dos
Direitos Fundamentais da Unido Europeia e assegura deste modo o exercicio efetivo do direito

fundamental de propriedade, de que faz parte o direito de propriedade intelectualprotegido no artigo
17.°, n.° 2, da Carta (v., neste sentido, acordao de 16 de julho de 2015, Coty Germany, C-580/13,
EU:C:2015:485, n.° 29). Deste modo, esse direito de informagdo permite ao titular de um direito de

propriedade intelectualidentificar quem viola esse direito e tomar as medidas necessdrias, tais como a

apresentacdo de pedidos de medidas provisdrias e cautelares previstos no artigo 9.°, n.%% 1 e 2, da
Diretiva 2004/48 ou de pedidos de indemnizagdes previstos no artigo 13.° desta diretiva, para proteger
esse direito. Com efeito, sem ter o conhecimento completo do ambito da violagdo do seu direito de
propriedade intelectual, o titular desse direito ndo estaria em condi¢des de determinar ou de calcular de
forma precisa as indemnizagdes a que teria direito devido a essa violagao.

26 A este respeito, cumpre salientar que nao é sempre possivel apresentar um pedido destinado a obter
todas as informacgdes pertinentes no ambito de um processo no termo do qual foi declarada a violagdo
de um direito de propriedade intelectual. Nomeadamente, ndo pode ser excluido que o titular de um

direito de propriedade intelectualapenas tem conhecimento da amplitude da infragdo a esse direito
depois do termo definitivo desse processo.

27  Daqui se conclui que ndo héa que limitar o exercicio do direito de informagdo previsto no artigo 8.°, n.

° 1, da Diretiva 2004/48 aos processos destinados a obter a declaragdo de uma violacdo ao direito de
propriedade intelectual.
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28  Em face das consideracdes precedentes, ha que responder a questdo submetida que o artigo 8.°, n.° 1,
da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que se aplica a uma situagdo, como a que esta
em causa no processo principal, em que, depois do termo definitivo do processo que declarou a
violagdo a um direito de propriedade intelectual, o autor pede, num processo auténomo, informagdes
sobre a origem ¢ as redes de distribui¢do das mercadorias ou dos servigos que infringem esse direito.

Quanto as despesas
29  Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o

orgao jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentacdo de observagdes ao Tribunal de Justica ndo sdao reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justica (Nona Sec¢do) declara:

O artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril
de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual, deve ser interpretado no
sentido de que se aplica a uma situacido, como a que esta em causa no processo principal, em que,
depois do termo definitivo do processo que declarou a violacio a um direito de propriedade
intelectual, o autor pede, num processo autonomo, informacdes sobre a origem e as redes de
distribuicio das mercadorias ou dos servi¢os que infringem esse direito.

Assinaturas

* Lingua do processo: checo.
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