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Abstract

The goal of this article is to analyse relevant aspects related to innovative and
preventive protection of intellectual property from the perspective of Portuguese law,
paying special attention to the transposition of the Directive 2004/48/CE on measures
and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights (Enforcement
Directive). The article examines the Portuguese implementation of the Directive,
paying particular care addressing issues relating to the presumptions of ownership
and legitimacy under Community law.
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1. Introdugéao

Ainda que com quase dois anos de atraso (a data limite de transposi¢do terminou em
29-04-2006), foi finalmente transposta, para o ordenamento Juridico Portugués, a
Directiva n.° 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril,
relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual — denominada como
“Directiva Enforcement’ (adiante denominada “Directiva”).

Tal transposicdo foi efectuada através da Lei 16/2008, de 1 de Abril, que introduz
alteragdes significativas, quer no Coédigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos
(CDADC), quer no Codigo da Propriedade Industrial (CPI).

Ao longo do presente artigo serdo analisados, na perspectiva do Direito Portugués, os
aspectos mais relevantes e inovadores relacionados com a tutela preventiva dos direitos
de propriedade intelectual quer da Directiva, quer da lei nacional que a transpde,
abordando-se, para tanto também, questdes relacionadas com as presuncdes de
titularidade e legitimidade previstas no diploma comunitario e parcialmente transpostas
para o ordenamento juridico portugués.

Assim, e ap6s uma breve descri¢do do Processo Legislativo que deu origem ao diploma
nacional que procede a transposi¢do da Directiva, essencial para a compreensdo de
alguns aspectos técnicos e de politica legislativa que presidiram & sua elaboracdo,
passaremos a andlise critica das disposi¢des da Lei 16/2008, de 1 de Abril, tendo-se
optado por apresentar tais comentarios pela ordem como as respectivas matérias sao
tratadas na Directiva:

1. As presungdes de titularidade e a legitimidade processual;

2. A Caracterizagdo das Medidas de Obtengdo ¢ Preservagao da Prova e Direito
a Informacgdo, analisando-se, nesta sede os aspectos substantivos mais
relevantes destes institutos;

3. Os aspectos processuais relativos aquelas mesmas medidas e ao direito a
informagao, propondo-se solug¢des para as duvidas suscitadas pela deficiente
redaccdo legal, nesta matéria;

4. As medidas cautelares para a tutela do direito — nova providéncia cautelar
especificada destinada a impedir uma violagdo iminente ou suspender uma
violacdo actual de direitos de propriedade intelectual;

O arresto — que, como veremos, tal como foi transposto para a lei nacional, compreende
duas medidas cautelares distintas.

2. O Processo de Transposicao

O processo de transposicdo, em Portugal, comegou ja com um significativo atraso,
como ¢é alias apanagio nacional,' e decorreu sob da “ameaga” da abertura, por parte da
Comissdo Europeia, de um processo por incumprimento contra o Estado Portugués.

" A titulo de exemplo refira-se que a Directiva 2001/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
22 de Maio, relativa a harmonizagdo de certos aspectos do direito de autor e dos direitos conexos na
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Ainda antes de terminado o prazo imposto para a transposi¢d@o, um conjunto vasto de
juristas — face a aparente passividade do Governo Nacional — reuniram os seus
contributos na proposta de ante-projecto legislativo elaborada pelo Grupo de Trabalho
de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados, apresentada por esta entidade
aos ministérios competentes.

Tal proposta tinha por objectivo assumido aproveitar esta oportunidade Unica para
verter para Lei nacional mecanismos e procedimentos destinados a assegurar uma
efectiva tutela dos direitos de Propriedade Intelectual.

No que concerne as instancias governamentais, o processo comegou tarde, tendo o
primeiro “Projecto de Proposta de Lei”, da autoria do Gabinete do Direito de Autor do
Ministério da Cultura, sido divulgado as entidades de gestdo colectiva de direitos
nacionais e disponibilizado no sitio daquele organismo (www.gda.pt), em Maio de
2006.

Além de se traduzir numa solucdo manifesta e assumidamente minimalista — e até
mesmo potencialmente violadora do primado do direito comunitario sob as ordens
juridicas nacionais® — as alteragdes entio propostas geraram criticas da parte das
entidades de gestdo colectiva do direito de autor e dos direitos conexos e do ja referido
“Grupo de Trabalho” da Ordem dos Advogados.

Tratava-se, ainda, de uma transposi¢do parcelar, que apenas introduzia alteragdes ao
CDADC, deixando de parte todas as matérias relativas a Propriedade Industrial. Tal
facto deixava ja antever uma transposicao “a duas velocidades” e sujeita a diferentes
critérios politico-legislativos, sem qualquer razdo ou fundamento que justificasse a
previsivel incoeréncia entre as alteragdes ao CDADC e CPI.

O Ministério da Cultura apresentou, novamente através do Gabinete do Direito de
Autor, em Agosto de 2006, um segundo “Projecto de Proposta de Lei”, que, apesar de
acolher algumas das criticas formuladas - num claro esfor¢o de consensualizacdo, que
se reconhece - estava, ainda assim, longe de corresponder as expectativas dos titulares
de direitos de autor e conexos.

Entretanto o INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial (entidade dependente
do Ministério da Justica) elaborou um projecto de transposi¢do que introduzia as
necessarias alteragcdes no CPIL.

Tal projecto pretendia introduzir mudangas significativas quer pelas solugdes técnicas
que preconizava, quer na extensdo das alteracdes propostas, de que sdo exemplos, a
forma como se propunha transpor a norma relativa ao direito a informacao, a clara
distingdo entre este e as “medidas para obtencao da prova” e “medidas de preservagdo

sociedade de informagdo, foi transposta apenas em 24 de Agosto de 2004, através da Lei 50/2004,
quando o prazo de transposigdo expirava em 22 de Dezembro de 2002.

* O primeiro ante-projecto de proposta de lei de transposigdo que veio a publico assumia, na sua nota
justificativa “... seguiu-se de perto o texto da Directiva, optando-se por ndo consagrar apenas algumas
solugdes facultativas por serem estranhas a nossa tradi¢do ou pouco adequadas aos casos concretos.”.
Foi a coberto deste critério que muitas das normas da Directiva foram ignoradas neste primeiro
anteprojecto. Era pois claro que os autores do ante-projecto haviam optado por uma transposi¢do
selectiva, através da qual escolheram as normas que entendiam por conveniente transpor. Ora, tal
“seleccdo”, atento o caracter imperativo da generalidade das normas da Directiva, poderia constituir
uma violagdo do dever de transposi¢@o das normas comunitarias por parte do Estado Portugués.
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da prova” e a criagdo de uma verdadeira e inequivoca providéncia cautelar especificada
para impedir ou suspender a pratica do ilicito.

Os Ante-Projectos oriundos do Gabinete do Direito de Autor e do INPI foram depois
compilados (numa técnica de ‘copy-paste’ quase completo) numa tnica Proposta de Lei
(Proposta de Lei 141/X/2.%) que, j4 em meados de 2007, foi submetida pelo Govemo a
Assembleia da Republica. Confirmaram-se entdo os piores receios: se por um lado ndo
se respeitou integralmente o texto comunitdrio em matéria de direitos de autor, por
outro, propunham-se solugdes distintas — por vezes diametralmente opostas — para os
Direitos Autorais e Conexos e para a Propriedade Industrial.

De um lado, relativamente a Propriedade Industrial, pretendia-se introduzir profundas
alteragdes ao regime legal de tutela dos direitos substantivos, conferindo-se aos
respectivos titulares meios de defesa adequados a reagir contra a violagdo dos seus
direitos e a obter uma justa indemnizacao pelos danos causados pelos actos ilicitos que
os lesam. Por outro lado, em relagdo as alteragdes ao CDADC, a proposta mantinha
algumas das normas que haviam suscitado as criticas ja assinaladas, mas, sobretudo, a
mesma concep¢ao “minimalista” em resultado da referida “transposicdo selectiva”.

Mais do que solugdes técnicas, eram diferentes opgdes de politica legislativa que
separavam as alteragdes propostas a cada um dos diplomas.

Importa salientar que, durante todo o processo de discussdo parlamentar iniciado com a
apresentagdo da Proposta de Lei 141/X/2.?%, as entidades representativas de titulares de
direitos de autor e conexos (AFP, AUDIOGEST, GDA, GEDIPE, FEVIP, SPA) ¢
organizacdes que representam os profissionais relacionados com a Propriedade
Industrial (como € o caso da Associagdo Portuguesa dos Consultores em Propriedade
Industrial), agiram sempre em perfeita sintonia e apresentaram, aos varios grupos
parlamentares e membros do Governo responsaveis, posicdes conjuntas. Tratou-se de
uma unidade e solidariedade sem precedentes, que era por si sO representativa da
unidade do “Direito da Propriedade Intelectual”, mas também da importancia da
matéria em aprego.

Foi assumidamente inspirado nas propostas das referidas entidades de gestdo colectiva
que, alguns dias antes da aprovagdo na generalidade da Proposta de Lei do Governo, foi
apresentado um Projecto Lei da autoria do grupo parlamentar do Partido Comunista
portugués (PCP) - Projecto de Lei 391/X/2.%.

Este projecto legislativo propunha uma transposi¢cdo alternativa da Directiva, na parte
relativa ao CDADC, com o duplo objectivo de colmatar as deficiéncias apontadas a
Proposta de Lei , e nivelar “por cima” o tratamento que era dado ao direito de autor,
aproximando-o, assim, do regime proposto para a Propriedade Industrial.

Tal proposta veio também a ser aprovada na generalidade, tendo sido um importante
contributo para o texto final que veio a constituir a Lein.® 16/2008, de 1 de Abril.

A Proposta de Alteragdo a Proposta de Lei N.° 141 / X apresentada pelo Grupo
Parlamentar do Partido Socialista, em sede de discussdo na especialidade, constitui, a
fonte imediata da Lei 16/2008, de 1 de Abril, para a qual contribuiram ainda propostas
de redacgdo alternativa apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PSD e o ja referido
Projecto de Lei 391/X/2.* da autoria do Grupo parlamentar do PCP.
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3. Anadlise critica das principais alteragées introduzidas a respeito da
tutela preventiva dos Direitos de Propriedade Intelectual

3.1 Presuncgodes de Titularidade e a Legitimidade Processual

Com o objectivo de transpor o disposto na alinea b) do artigo 5.° da Directiva, o
legislador portugués acolheu o texto constante do Projecto de Lei 391/X/2.* apresentado
pelo PCP, e veio a introduzir, nos artigos 180.°, 185.° ¢ 187.° do CDADC, presungdes
de titularidade, respectivamente, para os artistas, intérpretes ou executantes, para os
produtores de fonogramas ou videogramas, e para os organismos de radiodifusdo. Desta
forma ¢ estendido, com as necessarias adaptacdes, aos titulares de direitos conexos, o
regime que ha muito era aplicado aos autores (cfr. n.° 2 do artigo 27.° do CDADC).

Esta alteracdo traduz-se, na pratica, numa importante simplificagdo da prova da
titularidade de direitos conexos, nas acgdes judiciais e procedimentos em que o0s
respectivos titulares pretendam fazer valer os seus direitos em relagdo as suas
prestagoes artisticas, fonogramas, videogramas ou emissoes.

Ao respectivo titular de direitos bastard, doravante, para que tal titularidade seja
reconhecida, demonstrar que o seu nome (ou denominagio) ¢ indicado como tal nas
copias autorizadas (denominadas vulgarmente de ‘“originais”) do fonograma ou
videograma ou, no caso dos organismos de radiodifusdo, na respectiva emissao.

Esta presungdo ¢ ilidivel, como resulta do texto da propria directiva (“... na falta de
prova em contrario...”), como alids ndo podia deixar de ser, sob pena de se sacrificar
irremediavel e intoleravelmente a realidade material, em beneficio de uma
(eventualmente falsa) aparéncia.

Nao obstante, uma vez demonstrado o conteudo da previsdo, pelo alegado titular de
direitos (tipicamente o autor ou requerente), — ou seja, que ¢ ele que figura como tal nos
exemplares autorizados do fonograma, videograma ou emissdo — competird ao
demandado ou requerido (tipicamente o alegado infractor) demonstrar que a titularidade
ndo pertence aquele, ilidindo, por qualquer meio de prova legalmente admitido, a
presunc¢do insita nas referidas normas legais.

Embora se reconheca a dificuldade de aplicacdo destas normas, num contexto de
disputa entre dois alegados titulares de direitos conexos da mesma espécie, em que
ambas as partes invocam a seu favor idéntica presungdo, ainda assim, estas normas
vém, pela tutela da aparéncia, colmatar as dificuldades de prova da titularidade dos
direitos conexos, dificuldades essas que resultam do facto de tais direitos se
constituirem independentemente de registo.

Como ¢ evidente, a questao da prova da titularidade ndo se coloca da mesma forma em
relagdo aos direitos de propriedade industrial, uma vez que estes estdo sujeitos ao

? Pode efectivamente ocorrer, por exemplo, que circulem no mercado duas edigdes de um mesmo
fonograma ou videograma, e que ambas tenham a aparéncia de exemplares legitimos ou “autorizados”.
Ora, nestes casos — que resultam as mais das vezes de disputas relacionadas com diferentes cedéncias,
transmissdes ou licenciamentos de direitos de produtor - ambas as partes arrogam-se da titularidade de
um mesmo direito. Ndo se trata da hipotese em que um alegado titular procura impedir uma utilizagio
abusiva por parte de um terceiro que, todavia, ndo se arroga da titularidade do respectivo direito de
autor ou conexo. Nestas circunstancias, a disputa sobre a titularidade serd, tendencialmente, o objecto
principal da ac¢do ou procedimento.
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regime do registo.” Nio havia pois, neste particular, qualquer necessidade de
intervencao legislativa no ambito do CPI. Alids, o artigo 5.° da Directiva ¢ uma das
poucas normas deste diploma comunitario exclusivamente relacionada com o direito de
autor e direitos com ele conexos.

Outra questdo, conceptualmente distinta, porém complementar das presungdes de
titularidade, ¢ a da legitimidade processual para requerer “a aplicagdo das medidas,
procedimentos e recursos”.

A Directiva estabelece, no seu artigo 4.°, que a legitimidade processual activa para
intentar os procedimentos e acc¢des nela previstos possa ser atribuida ndo s6 ao
respectivo titular, como também (i) aos “organismos de gestdo de direitos colectivos da
propriedade intelectual”; (ii) a pessoas autorizadas a utilizar os referidos direitos
(designadamente os titulares de licengas) e (iii) aos “organismos de defesa da profissdo,
regularmente reconhecidos como tendo o direito de representar os titulares de direitos
de propriedade intelectual”.

Esta possibilidade de alargamento da legitimidade as varias categorias de entidades
referidas nas alineas b) a d) do artigo 4.° parece ser uma das poucas normas nao
imperativas da Directiva. A norma refere expressamente que tal legitimidade sera
atribuida “... na medida do permitido pela legislagdo nacional ...”, razdo pela qual ¢
nosso entendimento que as instancias comunitarias pretenderam deixar ao critério dos
varios Estados Membros, a possibilidade de atribuirem ou nao legitimidade processual,
ope legis, a tais organizagdes ou entidades.

No ambito do CDADC estava ja consagrada, com assinalédvel extensdo, a legitimidade
processual das denominadas “Entidades de Gestdo Colectiva do Direito de Autor e
Direitos Conexos”.” A possibilidade de gestdo colectiva de direitos de propriedade
industrial ndo se coaduna - pelo menos com idénticas abrangéncia e caracteristicas - a
natureza e func¢do social e econdmica de tais direitos, pelo que, neste particular, nada
havia a alterar no ambito do CPI.

O legislador nacional optou também por nao alargar a legitimidade processual — quer no
ambito dos direitos de autor e conexos, quer no ambito da propriedade Industrial - aos
organismos de defesa da profissdo. Cremos ter sido acertada a solugao.

No ambito do direito de autor, trata-se efectivamente de uma reminiscéncia sindicalista,
com pouca tradicdo em Portugal, sendo que as vantagens que poderiam advir da
atribuicdo de legitimidade a tais organismos podem facilmente ser melhor atingidas
pelas mencionadas “Entidades de Gestdo Colectiva”, sujeitas ja a um regime legal
especifico e fortemente alicercado na pratica juridica portuguesa. No ambito da
Propriedade Industrial sdo vélidas, também em relagdo aos organismos de defesa da

* 0 n.° 1 do artigo 7.° do CPI dispde que “A prova dos direitos de propriedade industrial faz-se por
meio de titulos, correspondentes as suas diversas modalidades”.

> 0O artigo 73.° do CDADC dispunha ja que tais entidades “tém capacidade judiciaria para intervir civil
e criminalmente em defesa dos interesses e direitos legitimos dos seus representados em matéria de
direito de autor, sem prejuizo da intervencdo de mandatario expressamente constituido pelos
interessados”. O artigo 192.° estendia ja este regime aos titulares de direitos conexos e respectivas
organizagdes. O regime da constitui¢do, organizagdo, funcionamento e atribuicdes das Entidades de
Gestdo Colectiva do Direito de Autor e dos Direitos Conexos esta regulado na Lei 83/2001, de 3 de
Agosto.
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profissdo, as consideracdes que referimos anteriormente, acerca da hipdtese de gestdo
colectiva de direitos desta natureza.

Contudo ja ndo acompanhamos o legislador nacional quando exclui, por omissao, pelo
menos do texto expresso da lei, a legitimidade dos titulares de licencas de exploragdo de
direitos de autor e direitos com eles conexos.

Tal exclusdo ¢ tanto mais incompreensivel quanto, no mesmo diploma legal, em
matéria de alteragdes ao Codigo da Propriedade Industrial (CPI), o legislador veio
atribuir expressamente, através da introducdo do novo artigo 338.° - B, legitimidade
processual activa a “todas as pessoas com interesse directo no seu decretamento,
nomeadamente pelos titulares de direitos de propriedade industrial e, também, salvo
estipulagcdo em contrario, pelos titulares de licencas nos termos previstos nos
respectivos contratos™.°

Sao por demais evidentes as vantagens que decorrem da introdu¢do desta norma no
CPI, mormente no que concerne as medidas de obtengdo e preservacao da prova, bem
como as medidas provisodrias e cautelares para defesa do direito. Ao licenciado bastara,
para comprovar a sua legitimidade processual, demonstrar que ¢ beneficiario de tal
licenciamento para que seja admitida a sua intervengdo, embora a prudéncia recomende
que, em caso de divida, se exija a exibicdo do respectivo contrato de licenciamento, a
fim de verificar se este ndo exclui expressamente tal faculdade, ndo se bastando o
julgador com a exibi¢do da respectiva inscri¢do registal da licenga. Entende-se, pois,
que a vontade expressa do titular “originario” devera, também neste caso, sobrepor-se
ao principio legalmente estabelecido.

Semelhante disposi¢do ndo foi introduzida no CDADC, com prejuizo directo para
pessoas e entidades que exploram, legitimamente, em Portugal, obras, prestacdes, e
demais direitos de autor e conexos protegidos, de origem estrangeira, prejuizo esse que
$6 nao ¢ maior, em virtude do que seguidamente se refere.

Razdes de uniformiza¢do dos dois regimes, mas também relevantes interesses politico-
legislativos de protec¢@o dos interesses de cidaddos e empresas nacionais, impunham, a
nosso ver, a introdu¢do, no CDADC de uma norma de idéntico teor aquela que se
encontra plasmada no actual artigo 338.° - B do CPL

Nao obstante a pertinéncia de introduzir semelhante norma no CDADC, nem por isso a
auséncia de dispositivo expresso nesse sentido serd tdo perniciosa.

Na verdade, a legitimidade dos titulares de licengas de exploragdo de direitos de autor e
conexos para requerer “a aplicagdo das medidas, procedimentos e recursos”, previstos
na Directiva, decorre, curiosamente, de outras disposi¢des introduzidas no CDADC,
pela mesma Lei 16/2008, bem como de normas e principios de direito supra-nacional.

Desde logo, a propria Lei refere, especificamente, a propdsito das providéncias
cautelares (destinadas a defesa do direito) e do “novo” arresto, que “ ...o tribunal exige
que o requerente forneca todos os elementos de prova para demonstrar que ¢ titular de
direito de autor ou de direitos conexos, ou que estd autorizado a utiliza-los”"®
(sublinhado nosso).

% A expressdo genérica “interesse directo no seu decretamento” nio estara também isenta de duvidas,
particularmente quando o texto da norma indicia que a referéncia aos titulares do direito e beneficiarios
de licengas sera meramente indicativa.

7 Texto do n.° 2 do artigo 210.° - G, na parte que importa, em tudo idéntico ao n.° 3 do artigo 210.° - H.



(2008) 5:3 SCRIPTed 462

E pois claro que, pelo menos estas medidas e também a prestagdo de informagdes,
poderdo ser requeridas, ndo so pelo respectivo titular “originirio”, como também pelo
titular de uma ““autoriza¢do” ou “licenca” para exploracdo dos respectivos direitos de
autor ou conexos em Portugal, isto, obviamente, sem prejuizo da legitimidade
reconhecida as entidades de gesto colectiva de direitos.”

Consequente e forgosamente, aos titulares de licengas ou autorizagdes, assim
legitimados a intervir nos procedimentos e medidas cautelares, hd que reconhecer-se
também legitimidade processual activa nas acc¢des principais deles decorrentes ou no
ambito das quais tais procedimentos e medidas foram intentados. Este principio devera
contudo ceder, em coeréncia com o que acabamos de afirmar, perante a exclusdo
expressa desta faculdade no contrato de licenciamento ou autorizagao.

Ainda outros argumentos militam a favor da posicdo que se defende. Desde logo,
principio da livre transmissibilidade dos direitos de autor e conexos, bem como a
possibilidade de licenciamento total ou parcial, sdo acolhidos ndo s6 na ordem juridica
interna, como também no direito comunitario (cft. a titulo exemplificativo, o disposto
no n.° 3 do artigo 2.°, no n.° 2 do artigo 7.° e no n.° 4 do artigo 9.°, todos da Directiva n.°
92/100, de 19 de Novembro de 1992, relativa ao direito de aluguer, ao direito de
comodato e a certos direitos conexos aos direitos de autor em matéria de propriedade
intelectual).

O mesmo principio decorre ainda de tratados e convengdes internacionais.

Em relag@o ao caso especifico dos produtores de fonogramas, ¢ a propria Convengdo de
Roma'® que, no seu artigo 11.° — a propdsito ndo propriamente da legitimidade ou
capacidade processual, mas da propria reivindicacdo de titularidade — admite que a
reivindicacdo possa ser feita em nome do “titular da licenca concedida pelo produtor
(pelo nome, marca ou outra designagao apropriada)”.

Esta norma, quando transposta para o ordenamento juridico nacional — antes mesmo da
ratificagdo formal da Convengdo —, acabou por dar origem aos actuais n.”" 1 ¢ 2 do
artigo 185.° do CDADC, este aplicavel ndo so6 ao produtor fonografico, como também
ao produtor videografico.

Ora, do referido n.° 2 decorria ja que a reivindicagio de protecgio'’ podia ser efectuada
em nome e beneficio do “representante do produtor”, que ¢, em regra, o titular da
licenca.

¥ Parece-nos que a referéncia a “representante autorizado” constante do n.° 1 do artigo 210.° - F
(Obrigacdo de Prestar Informagdes) tera idéntico significado, se ndo mesmo um objecto mais vasto.
Esta referéncia, curiosamente, ndo consta de idéntica norma do CPI, ainda que tal seja irrelevante,
atento o teor do ja referido artigo 338.° - B desse mesmo diploma legal.

? Estas, ndo sendo titulares nem se encontrando propriamente “autorizada a utilizar” o direito (sdo
meras gestoras, em representagdo dos titulares), obtém a sua legitimidade, ndo por esta via, mas através
da norma geral do artigo 73.° do CDADC.

' Convengdo Internacional para a protecgdo dos artistas intérpretes e executantes, dos produtores de
fonogramas e dos organismos de radiodifusdo, aprovada em Roma a 26 de Outubro de 1961 e ratificada
em Portugal pela Resolugdo da Assembleia da republica n.° 61/99 de 16 de Abril de 1999, publicada
pelo Decreto do Presidente da Repuiblica n.° 168/99, de 22 de Julho.

11 o . . ~ y y o~ , . .
Tal reivindicagdo ¢ efectuada através da aposi¢do do simbolo (P), acompanhada do ano da primeira
publicagdo ou da indicagdo do nome, designagdo ou marca, na copia ou respectivo involucro.
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Com o aditamento do novo n.° 3 ao referido artigo 185.°' os titulares de licengas de

direitos conexos de produtor, podem também beneficiar da presuncao de titularidade
sempre que estejam preenchidos os requisitos previstos nos niimeros 1 e 2 desse mesmo
artigo.

Parece evidente o que se pretende: estabelecer uma presungao de titularidade do direito
conexo de produtor, e ndo propriamente - ao contrario do que o teor literal da norma
poderia induzir - uma presuncdo de quem ¢ (ou foi), de facto, o produtor “originario”
entendido enquanto “pessoa singular ou colectiva que fixa pela primeira vez os sons
provenientes de uma execugdo ou quaisquer outros, ou as imagens de qualquer
proveniéncia, acompanhadas ou ndo de sons.” (n.° 3 do artigo 176.° do CDADC). S6
assim se podera compreender a referéncia ao “representante” do produtor contida no n.°
2 do artigo 185.°.

Tal “transmissario do direito”, assim identificado, intervém no procedimento
enquanto titular do direito (de exploragdo) e na exacta posi¢do do respectivo titular
“originario”. Eis como, em algumas circunstancias, a interven¢do processual dos
titulares de licencas € resolvida, em termos praticos, ndo pela via da legitimidade, mas
pela via da propria titularidade (presumida).

3.2 Caracterizagao das Medidas de Obtencao e Preservagao da Prova e Direito
a Informacgao

3.2.1 Medidas Para a Obtengéo (de Elementos) de Prova

As medidas para obtencdo de elementos de prova encontram-se previstas no artigo 6.°
da Directiva e a sua transposi¢ao deu origem aos artigos 210.°-A do CDADC e 338.°-
C do CPI, cuja redaccdo €, no essencial, idéntica — sem prejuizo da diferenciagdo
seguidamente assinalada - razdo pela qual se opta pela andlise conjunta das
disposi¢des aditadas aos dois diplomas legais.

Seguindo de perto o texto da Directiva, o legislador nacional estabeleceu, a favor do
lesado, o direito de requerer a apresentacdo de elementos de prova que se encontrem
“na posse, na dependéncia ou sob controlo da parte contraria”. No entanto, a norma
nacional vai mais longe do que o imposto pelo legislador comunitério, ao permitir que
a apresentagdo de tais elementos seja requerida mesmo que estes se encontrem na
posse de terceiros.

A expressdo “parte contraria” contida no n.° 1 do artigo 210-°-A do CDADC e no n.° 1
do artigo 338.°-C do CPI ¢, afinal, a parte contra quem ¢ requerido o pedido na ac¢do
declarativa de condenagdo (ac¢ao essa que pode até nem ter sido ainda interposta, como
veremos seguidamente), tipicamente, o alegado infractor."

A Lei ndo especifica que tipo de elementos de prova podem ser exigidos pelo titular
de direitos, o que leva a admitir a exigibilidade de quaisquer elementos de prova que,

2.0 n.° 3 do artigo 185.° do CDADC, introduzido pela Lei 16/2008, de 1 de Abril, tem a seguinte
redacgdo: “Presume-se produtor do fonograma ou videograma aquele cujo nome ou denominagdo
figurar como tal nas copias autorizadas e no respectivo invélucro, nos termos dos niimeros anteriores”.

B0 legislador tera pretendido estender também as medidas de obtengdo da prova o disposto na
Directiva em matéria de direito a informagdo ou de medidas provisérias e cautelares. Também elas
podem, de acordo com a Directiva, ser requeridas contra terceiros, entendendo-se como tal, outros que
ndo o alegado infractor.
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pela sua natureza, possam ser objecto de posse e apresentacdo (bens modveis
corporeos), € ndo apenas documentos. No entanto, seguindo uma vez mais de perto o
disposto na Directiva, as normas deixam claro que, no caso de infrac¢des a escala
comercial, o requerente podera “solicitar ao tribunal a apresentacdo de documentos
bancarios, financeiros, contabilisticos ou comerciais”’, de onde se infere, a contrario,
que, sempre que a infraccdo ndo seja praticada a escala comercial, a apresentacdo de
tais documentos nao sera possivel, por esta via.

Paradoxalmente e em tais circunstincias, no ambito do CPI, a apresentagdo destes
documentos pode ser exigida, ndo s6 a “parte contraria” como também a terceiros,
enquanto que no CDADC, a referéncia a tais terceiros ¢, inexplicavelmente, omitida.

Apesar de, com toda a probabilidade, estarmos perante uma pura omissdo do
legislador, sera legitimo questionar a possibilidade de interpretagdo extensiva do n.° 2
do artigo 210.°-A do CDADC, permitindo que, no caso de infracgdes a escala
comercial, seja decretada a apresentacdo de tais elementos, mesmo que em poder de
terceiros. Nao obstante as diividas que se podem suscitar a este respeito, propendemos
para admitir tal possibilidade. Alids, s6 assim a medida alcangard plenamente o seu
efeito pratico.

Para fundamentar a sua pretensdo, de acordo com os mencionados preceitos legais, o
interessado terd que apresentar “indicios suficientes da viola¢do” do direito em causa.
Para aferir a probabilidade da existéncia do direito, o julgador dever-se-a4 bastar —
atentos os proprios fins e a natureza da medida — com uma prova meramente
indiciaria."*

Tal prova deverd incidir, ainda que a Lei ndo o refira expressamente, ndo so sobre a
violagdo, como também sobre a titularidade do direito invocado. Acresce que o
requerente deverd ainda especificar, na medida do razoavel - tendo em conta o
relativo desconhecimento que terd sobre tais elementos, em concreto — os elementos
de prova que pretende obter e justificar, ainda que sumariamente, a pertinéncia e
utilidade da sua obtenc¢ao, tendo em vista a prova que pretende efectuar.

As medidas, uma vez decretadas, sdo executadas por uma ordem judicial notificada ao
requerido para a apresentagdo dos elementos de prova que se encontrem em seu
poder.

As medidas para a obten¢do da prova sdo, pois, distintas do instituto da producdo
antecipada de prova regulada nos artigos 520.° e seguintes do CPC,"” aproximando-se
significativamente das regras para a obtencdo de documentos em poder da parte
contraria ou de terceiro, previstas nos artigos 528.° e seguintes do mesmo codigo.
Todavia, as normas ora vertidas no CDADC e CPI tém um ambito mais alargado, uma
vez que se aplicam ndo s6 a documentos, como também a quaisquer elementos de
prova, além de permitirem, no caso de infrac¢des a escala comercial, a apresentacdo de
documentos bancarios, financeiros, contabilisticos ou comerciais.

'"* A Directiva refere, a este respeito, que o requerente deve apresentar “provas razoavelmente
disponiveis e suficientes para fundamentar as suas alegagdes”.

' De facto, as medidas em analise ndo se destinam a produzir prova, mas apenas a obter elementos
(documentos e outras coisas corpdreas) que serdo posteriormente utilizados para a produgdo de prova.
A epigrafe dos artigos &, pois, enganadora. Melhor andaria o legislador se tivesse titulado o artigo de
“Obtenc¢do de Elementos de Prova”, uma vez que ¢ disto que se trata.
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Reconhece-se, porém, que atentos os restantes direitos e “medidas” ora previstas em
ambos os codigos — através dos quais o titular podera, em muitos casos, obter
semelhante desiderato de forma mais vantajosa —, o alcance pratico destas normas,
particularmente em casos onde se encontrem cumulativamente preenchidos os
requisitos de procedimentos cautelares, sera reduzido.

3.2.2 Medidas para a Preservacéo da Prova

Paralelamente as medidas para a obten¢do da prova, o legislador, em cumprimento do
disposto no artigo 7.° da Directiva, contemplou, no artigo 210.>-B do CDADC e no
artigo 338.°-D do CPI, medidas destinadas a preservar a prova de uma alegada
violacao do direito, uma vez mais, através de normas em tudo idénticas.

Estas medidas podem ser requeridas no contexto de uma violagdo actual ou de uma
violagdo iminente, por previsdo expressa das normas legais em apreco.

Aplicando estas normas pode o Tribunal decretar qualquer medida que tenha por
objectivo preservar a prova de uma violacdo de direitos de propriedade intelectual,
ndo estando, por isso, limitado ao decretamento das medidas que, a titulo
exemplificativo, sdo enumeradas na Lei, a saber: (i) descricdo pormenorizada dos
bens, com ou sem recolha de amostras, e (ii) apreensdo efectiva de bens que se
suspeite violarem o direito invocado, bem como dos materiais e instrumentos
utilizados na producgdo ou distribuicdo de tais bens, incluindo os documentos a eles
referentes.

Cabera ao requerente demonstrar a violagdo ou o fundado receio de lesdo grave e
. . , . . . 16 r .

dificilmente reparavel do direito que invoca, =~ além de, obviamente, dever apresentar

provas que sustentem a sua legitimidade. Acresce que, sempre que pretenda requerer a

dispensa de audiéncia prévia do requerido, devera ainda demonstrar a irreparabilidade

dos danos causados pela conduta lesiva invocada ou o risco sério de destrui¢do ou

ocultagdo da prova.

A prova exigivel ao requerente deverd ter em conta as circunstncias concretas da
infrac¢do invocada, bem como o facto da medida ter por objectivo a preservagdo de
elementos de prova, de que o requerente se pretende servir para sustentar futuros
procedimentos ou acgdes.'” Tratar-se-a, portanto, de uma prova sumaria, tipicamente
exigida em procedimentos cautelares, que devera ter ainda em consideracdo a natureza
e objectivos especificos desta medida.

A semelhanga do que referimos a propdsito das medidas para a obtencdo da prova,
também aqui devera o Tribunal ter em conta a relevancia e pertinéncia dos bens a
apreender, para a prova a realizar e apreciar futuramente.

Tal ndo significa que os mesmos bens e elementos que constituam objectos do ilicito ou
que tenham servido para a sua produ¢do ou distribui¢do, ndo possam (ou ndo devam)

' Acerca do exacto significado da expressdo insita no n.° 1 do artigo 210.>-B do CDADC e n.° 1 do
artigo 338.°-D do CPI “...violagdo ou fundado receio de que outrem cause lesdo grave e dificilmente
reparavel do direito...” e da forma como deve ser entendido o periculum in mora, neste contexto, cfr.
infra o que referimos sobre esta matéria a proposito das providéncias cautelares para defesa do direito,
entendimento esse que consideramos aplicavel também a estas normas.

"7 Ainda que se reconheca que, na pratica, a apreensio efectiva de bens, materiais e instrumentos,
poderé impedir a continuagdo ou a consumagao do ilicito, tendo assim o efeito pratico equivalente a
uma medida cautelar para defesa do direito invocado.
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ser apreendidos, independentemente da sua relevancia probatdria, mas apenas que este
~ , . , . . 18
ndo sera o meio proprio para obter tal desiderato.

3.2.3. O Direito a Informacé&o

O artigo 8.° da Directiva (relativo ao direito a informacao) vem colocar a disposi¢ao dos
titulares de direitos de propriedade intelectual um importante e 1til instrumento para o
conhecimento integral dos circuitos comerciais de bens que se suspeite violarem
direitos de propriedade intelectual, bem como do volume, circunstancias e contornos
concretos dessas mesmas eventuais infracgoes.

Estas medidas podem ser requeridas contra o alegado infractor e também contra
terceiros. Estes “terceiros” encontram-se expressamente referidos nas varias alineas do
n.° 1 do mencionado artigo 8.°, ou seja, aqueles que: (i) utilizem, tenham na sua posse,
ou tenham participado na producdo, fabrico ou distribui¢do de bens que violem direitos
de propriedade intelectual; (ii) prestem, utilizem ou tenham participado na prestagao de
servicos que violem direitos de propriedade intelectual ou ainda (iii) que prestem, a
escala comercial, servigos utilizados para a violagdo dos direitos de propriedade
intelectual.

Escusado serd referir a utilidade desta faculdade, particularmente no contexto de
grandes redes de distribuicao ou de violagdes perpetradas através da internet.

Tal artigo foi transposto (e praticamente copiado) para o CDADC e CPI, tendo dado
origem, respectivamente, aos actuais artigos 210.>-F e 338.°-H, que, sobre a epigrafe
“Obrigacao de Prestar Informagdes”, vém regular esta matéria.

A semelhanga das disposicdes nacionais com a norma comunitiria dispensa
consideracdes alongadas sobre estes preceitos, pelo que nos limitaremos a assinalar
sumariamente os requisitos de exercicio do direito e uma divergéncia relevante (porém,
quase subliminar) entre o texto da Directiva e das normas nacionais.

Para exercer o direito a informagdo o requerente devera, de acordo com a Directiva,
apresentar um pedido razodvel e justificado. O objectivo da atribuicdo deste direito ¢
precisamente o de confirmar a existéncia de uma violagdo, a sua real amplitude e
contornos € a sua extensao.

Bem andou o legislador nacional ao referir que o interessado pode requerer “a prestagao
de informacao detalhada, sobre a origem e as redes de distribuicdo dos bens ou servigos,
que se suspeite violarem direitos ... ”.

Bastard, pois, ao requerente oferecer prova sumadria e indiciaria da violagdo dos seus
direitos e da existéncia dos servigos ou bens litigiosos (o que pode até ter ja ocorrido no
contexto da ac¢do ou procedimento em causa), devendo o Tribunal deferir o pedido
sempre que os elementos apresentados sejam suficientes para, de acordo com as regras
de experiéncia comum, fundar uma suspeita razodvel, ou uma probabilidade de
existéncia efectiva da violagdo. Além do mais deverd o requerente apresentar elementos
de prova da titularidade do direito invocado e da sua legitimidade.

'8 Efectivamente, tal apreensdo podera ser também efectuada, consoante os casos, no ambito do “novo”
arresto previsto no CDADC e CPI, das providéncias cautelares destinadas a impedir ou suspender a
continuagdo do ilicito, ou das medidas cautelares de policia, sempre que tal ilicito seja também
criminalmente punido.
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Deve também admitir-se que, atenta a natureza e objectivos da medida, a demonstragao
da alegada violagdo e da titularidade do direito invocado possa ser feita, em funcao do
ilicito concretamente invocado, como que “por amostragem”, através de “uma amostra
razoavel de um niimero substancial de cdpias de uma obra ou de qualquer outro objecto
protegido”. Tal ¢ o que dispde expressamente a Directiva a propdsito da obtencdo de
elementos de prova, referéncia esse cuja aplicacdo no contexto do exercicio do direito a
informacdo nos parece também plenamente justificada.

A transposi¢do da norma comunitdria para o direito nacional tem, todavia, uma falha
grave, comum a ambos os diplomas em andlise, que cumpre assinalar.

A alinea c) do n.°l do artigo 8.° da Directiva determina que as informag¢des requeridas
devam ser prestadas por qualquer pessoa que “tenha sido encontrada a prestar, a escala
comercial, servigos utilizados em actividades litigiosas.”

Ora, ¢ evidente, e resulta do texto da norma que, por um lado, ¢ o servigo que ¢ prestado
a escala comercial, ndo sendo requisito que a infraccdo seja, ela propria, praticada a
escala comercial e, por outro, ndo ¢ o prestador do servigo que pratica a infrac¢ao, mas
antes um terceiro, que o utiliza como meio para a pratica do ilicito.

Esta situagdo concreta — comum no ambito de infrac¢des perpetradas através da internet
—ndo se encontra expressamente prevista nas normas nacionais em causa (alineas a) e
b) dos n.° 2 dos artigos 210-°-F do CDADC e 338.>-H do CPI). Melhor seria que,
também aqui, o legislador tivesse optado por copiar as normas da Directiva.

Tal omissdo, ndo devera contudo afastar a obrigagdo de prestacdo de informagdes, por
parte prestadores de servicos, que se encontram nas condigdes previstas na alinea c) do
n.° 1 do artigo 8.° da Directiva. Impde-se, pois, efectuar uma interpretacdo das normas
nacionais em conformidade com a Directiva. As informagdes poderdo, assim, ser
exigidas a um terceiro (que ndo o infractor) que preste servi¢os, a escala comercial,
servicos esses que sao utilizados pelo infractor para a prética da actividade delituosa.
Assim o impde o cardcter imperativo da norma comunitaria.

3.3 Tramitagao Processual das Medidas de Obtengao e Preservagao da Prova e
do exercicio do direito a informagao

Lamentavelmente, o legislador ndo resolveu expressamente a questdo da tramitagao
processual das medidas que vimos analisando, o que impde ao intérprete um esforco
acrescido, potenciando os riscos de divergéncia de posicdes e decisdes jurisprudenciais
em matéria que reclama um elevado grau de certeza juridica.

Como resulta evidente, a lei ndo criou um processo € uma tramitacdo completamente
autobnomos para estas e outras medidas vertidas em ambos os c6digos.

No entanto, reconhecendo a natureza especifica dos direitos em causa, seguindo de
perto a Directiva, o legislador nacional atribuiu aos lesados, que aleguem a titularidade
de um direito de propriedade intelectual, meios processuais para a sua salvaguarda.
Trata-se, por assim dizer, de direitos “adjectivos” ou instrumentais para a defesa do seu
direito de propriedade intelectual face a lesdes, ou ameacas de lesdo, por parte de
terceiros.

Paralelamente o legislador definiu ainda as condigdes de exercicio desses mesmos
direitos instrumentais, estabelecendo assim, os pressupostos essenciais dos quais
depende o decretamento das medidas.
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J4 em relacdo a tramitagdo e marcha do processo e demais requisitos formais, optou por
estabelecer apenas os desvios ao regime geral que considerou necessarios para acautelar
a especificidade dos direitos em causa, designadamente através das normas previstas no
artigo 210.°-C e 210.°-D do CADCD, 338.°-E e 338.>-F do CPIL. De igual modo
estabeleceu também uma norma especifica relativa a responsabilidade do requerente
(prevista no artigo 210.°-E do CDADC e 338.-G do CPI)."”

Ou seja, em relagdo a alguns dos direitos e faculdades “instrumentais” conferidos pela
Directiva, o legislador estabeleceu pressupostos e requisitos de procedéncia e normas
procedimentais que constituem, a nosso ver, verdadeiras “medidas” (no sentido de
procedimentos) com um grau suficiente de especificagdo para justificar a sua
caracterizagdo como verdadeiros procedimentos autébnomos, ainda que supletivamente
regulados pelas normas gerais de direito processual civil.

Uma vez que, quer em relacdo as medidas para a obtengdo e preservagdo da prova, quer
em relagdo ao direito a informagdo, o legislador ndo os caracterizou nem indicou
expressamente qual o regime supletivo, a questdo estd pois em saber qual a via
processual propria para o exercicio de tais direitos. Veremos seguidamente como a
solucdo que propomos ndo ¢ idéntica para todos os casos.

3.3.1 Medidas Para a Obteng¢éao (de Elementos) de Prova

Verifica-se, desde logo, que o teor literal dos artigos relativos a tramitagdo e
contraditério (210.°-C do CDADC e 338.°-E do CPI), que sugere uma tramitagao tipica
de procedimento cautelar, apenas impde a sua aplica¢do as medidas para preservagdo da
prova. Tal redaccdo poderia levar a excluir, liminarmente, a caracterizacdo das medidas
para a obtencao de elementos de prova como procedimentos cautelares.

Mas tal facto ndo deve ser considerado significativo, até porque existem outras razdes
para o afastamento da aplicagdo do disposto nos referidos artigos 210.>-C do CDADC e
338.°-E do CPI: estas normas vém precisamente regular os casos em que fruto de um
periculum in mora, por assim dizer, acrescido, o contraditorio ¢ afastado, o que farad
pouco sentido em relacdo a esta medida que, como vimos, se executa através de uma
notifica¢do ao requerido.

Jé4 ¢ significativo o facto dos artigo 210.°-D do CDADC e 338.°-F do CPI determinar a
aplicacdo, quer as medidas para a obtencdo da prova, quer as medidas para a sua
preservagdo, das causas de extingao e caducidade das providéncias cautelares comuns,
“salvo quando estas se configurem como medidas preliminares de interposicdo de
providéncias cautelares” especificamente previstas nos respectivos diplomas.

Nao restam duvidas que o legislador admite expressamente a possibilidade das medidas
para obtencdo da prova serem requeridas antes de intentada qualquer acc¢do principal e
mesmo antes de intentado um procedimento cautelar para a defesa do direito invocado.
Ainda que quanto a elas, ndo deixe de ser, pelo menos, controversa a determinacdo do
exacto sentido e alcance da sua extingdo ou caducidade. Pela sua natureza, a
apresentacdo de elementos de prova, esgotar-se-4, em principio no cumprimento pelo
requerido da ordem judicial para a sua apresentagao.

19 Algumas das mencionadas disposigdes vém transcrever disposi¢des do CPC, ainda que com

assinalaveis diferencas, facto que vem apenas dificultar, ainda mais, a interpretagdo dos preceitos.
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O que acabamos de referir, ndo significa, por si s0, que os artigos 210.>-A do CDADC e
338.°-C do CPI constituam novos procedimentos cautelares especificados.

Apesar de ser matéria sobre a qual se levantam fundadas duvidas interpretativas — e
sobre a qual ndo existe ainda qualquer decisdo judicial — inclinamo-nos para nao
considerar as “medidas para a obtengdo da prova” como um verdadeiro procedimento
cautelar especificado.

Desde logo porque a urgéncia ou periculum in mora, ainda que possa verificar-se em
concreto, ndo ¢ um requisito legalmente referido.

Por outro lado, nem o legislador comunitirio, nem mesmo o legislador nacional
(ressalvada a errada redacc¢do da epigrafe do artigo) estabeleceram verdadeiras normas
procedimentais, ou requisitos especificos, para a tramitagdo e decretamento da medida
destinada a apresentacdo de elementos de prova. Nao estamos pois perante uma
“medida” ou “procedimento” especificos, tal como tais expressdes sdo utilizadas no
contexto da Directiva.

O decretamento da apresentacdo de elementos de prova pode, assim, ser obtido por
varias vias e em diferentes momentos processuais, sendo que, por via de regra, ele ndo
terd autonomia, sendo requerido no contexto de uma outra ac¢do ou procedimento

cautelar. A referéncia a “parte”, quer no artigo 6.° da Directiva, quer nas normas em
analise, aponta também nesse sentido.

A apresentacdo de elementos de prova poderd também, em tese, ser requerida pela via
do procedimento cautelar, devendo, neste caso, preencher os requisitos do
procedimento cautelar comum, e a eventual dispensa de contraditorio prévio seria
aferida nos termos do CPC, e ndo das normas do CDADC ¢ CPI.

Reconhece-se, todavia, que, afastada a caracterizagdo destas “medidas” como
procedimentos cautelares especificados, a utilizacdo de um procedimento cautelar
comum, exclusivamente destinado a este fim, prévio a instauracdo da acg¢ao principal
(ou a providéncia cautelar para a defesa do direito de propriedade intelectual), levanta o
problema da relagdo entre este e a futura ac¢do ou procedimento, quer quanto ao
objecto, quer mesmo quanto as partes, na hipotese da apresentacao dos elementos de
prova ser ordenada a terceiros.

Efectivamente, a rela¢do entre o objecto do procedimento com vista a apresentacao dos
elementos de prova e a ac¢do principal deveria ser aferida de acordo com os objectivos
que os artigos 210.°-A do CDADC e 338.°-C do CPI visam prosseguir.

Assim, a relagdo entre o objecto do procedimento prévio e a accdo deve aquilatar-se
pela potencial (e ndo necessariamente efectiva) utilidade das provas que o requerente
pretendia obter (e ndo naquelas que foram, de facto, obtidas) para fundamentar a futura
acgdo principal. Nao se tratando de um procedimento cautelar especificado, ndo ¢
possivel defender que tal relacao resulta ope legis, pelo que tera sempre de ser aferida,
em concreto, de acordo com os critérios gerais, embora tendo em linha de conta os fins
visados pelas normas em causa.

Na mesma ordem de razdes, o periculum in mora, ndo deixando de ser, nestes casos,
um requisito a exigir, terd que ser aferido, ndo s6 em relacdo a lesdo provocada pela
violagdo do direito, como também e principalmente, em relacdo ao risco de perda e
adulteracdo desses elementos de prova, que devem ser qualificados como essenciais ou
pertinentes para a descoberta da verdade e decisdo de mérito na acg¢do principal, e ndo
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enquanto uma medida necessaria para assegurar a utilidade ou a execugdo da decisdo
final.

Admite-se, contudo, que em situagdes em se verifiquem os pressupostos gerais exigidos
para a procedéncia de um procedimento cautelar, o titular do direito alegadamente
violado opte por peticionar medidas de preservagdo da prova, que lhe serdo, tipicamente
mais favoraveis, em detrimento das ora analisadas, o que relativiza a importancia
pratica desta problematica.

A apresentacdo de elementos de prova serd pois, tipicamente — quando requerida no
ambito de um accdo ja interposta, ¢ fora dos casos de urgéncia — peticionada nos
momentos e pelas vias processuais proprias, estabelecidas na legislagdo processual civil
geral, seguindo, nestes casos, o disposto nos artigos 528.° e seguintes do CPC, com as
necessarias adaptacdes, decorrentes do disposto nos artigos 210.>-A do CDADC ou
338.°-C do CPI, j4 assinaladas.*’

Esta solugdo ¢ perfeitamente adequada ao espirito dos artigos 211.-B, n.° 1 do CDADC
e 338.°-P do CPI que regulam, ainda que com uma redacg¢do longe de perfeita, o direito
subsididrio aplicavel.

3.3.2 Medidas Para a Preservagéo da Prova

Se ¢ este o nosso entendimento em relagdo as medidas para a obtencdo da prova, ja o
mesmo ndo podera manter-se, utilizando precisamente os mesmos critérios e principios,
quanto as “Medidas para Preservacdo da Prova” (artigos 210.-B do CDADC e 338.°-D
do CPI).

E certo que as medidas partilham o regime especial de extingio e caducidade.

Porém, ao contrario do que ocorre com a obtencdo de elementos de prova, para a
preservagdo da prova, a “violagdo ou fundado receio de que outrem cause lesdo grave e
dificilmente reparavel do direito” - ¢ pressuposto e requisito material expresso de
decretamento da medida.

Acresce que, ao contrario do que ocorria com as medidas para a obtengdo de elementos
de prova, o legislador introduziu, nos artigos 210.>-C do CDADC e 338.>-E do CPI,
uma tramitacdo especifica, tipica de um procedimento cautelar, estabelecendo,
inclusivamente, regras expressas relativas a responsabilidade do requerente.

Assim, e ao que tudo indica, estamos perante um verdadeiro procedimento cautelar
especificado — ainda que o legislador ndo o caracterize expressamente como tal.

Os pressupostos dos quais depende o decretamento de semelhante providéncia
encontram-se plasmados no n.° 1 dos artigos 210.°- B e 338.°-D, respectivamente do
CDADC e do CPI, prevendo os artigos seguintes as regras especiais de tramitagdo,
requisitos adicionais relativos a possibilidade de dispensa de contraditorio prévio e
demais termos subsequentes.

Apenas a titulo subsidiario serdo aplicaveis as normas relativas a “outras medidas e
procedimentos previstos na lei, nomeadamente no Cédigo de Processo Civil” (redaccao

*® Era esta, alias, a solu¢do que, a par da possibilidade de recurso a via cautelar, se encontrava
expressamente prevista no Projecto de Lei 391/X/2.%, do PCP, mas que ndo foi transposta para a versiao
final aprovada.
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do n.° 1 do artigo 211.°-B do CDADC e artigo 338.°-P do CPI), normas essas que sao as
previstas para o procedimento cautelar comum.”!

A interpretagdo que ora defendemos, e que leva a caracterizar as medidas para
preservagdo da prova como procedimentos cautelares e urgentes, tem também pleno
apoio no texto do artigo 7.* da Directiva, que refere expressamente que estas se podem
requerer “antes de se intentar uma acgdo relativa ao mérito da causa”. Também a
respectiva epigrafe (“Medidas de Preservacdo da Prova” - sublinhado nosso), sustenta
tal interpretacdo, particularmente se esta norma for conjugada com o artigo 3.° do
mesmo diploma comunitario.

Também aqui o periculum in mora deve ser aferido, ndo apenas pela actualidade da
violagdo ou pelo fundado receio de lesdao grave e dificilmente reparavel, mas também e
sobretudo, pelo risco de perda ou adulteragdo da prova da infracgdo >

A relagdo entre o objecto da providéncia e o objecto da acc¢do principal devera ser
buscada na utilidade das provas que se visam preservar para a acc¢do principal,
conforme tivemos ja oportunidade de referir no capitulo antecedente, em relagdo as
medidas para obten¢do de elementos de prova. Nao obstante, e porque entendemos
estarmos perante uma providéncia cautelar especificada, ¢ legitimo defender que tal
nexo resulta da norma expressa dos artigos 210.°-B do CDADC e 338.°-D do CPI. Se a
lei estabelece expressamente um procedimento para este fim, entdo, ¢ evidente que a
relagdo entre o procedimento e a ac¢do principal, terd que ser aferida no ambito e com
referéncia aos objectivos destas mesmas normas.

3.3.3 Direito a Informacgao

A respeito da tramitagdo que deverd seguir o exercicio do direito a informagdo —
matéria sobre a qual o legislador foi completa e irresponsavelmente omisso, quer no
CDADC quer no CPI — sdo validos os principios e critérios formulados e até as
conclusdes a que chegdmos a proposito das medidas de obtengdo da prova, para os
quais remetemos.

Também em relacdo a esta “medida”, e ainda com maior apoio literal, quer o legislador
comunitario quer o legislador nacional, mais ndo pretenderam que atribuir um direito ou
faculdade instrumental ao titular do direito de propriedade intelectual, enunciando os
seus pressupostos e condi¢des de exercicio.

Em caso algum a urgéncia — quer enquanto violagao actual, quer enquanto risco sério de
lesdo grave e dificilmente reparavel do direito — ¢ referida como requisito necessario,
apesar de, em concreto, poder verificar-se.

*! Trata-se portanto de processos urgentes, sujeitos ao regime do artigo 382.° do CPC.

** Em boa verdade, e apesar do que parece transparecer do teor literal da norma, o que importa, no
ambito da aplicacdo destas medidas, que se destinam a preservar elementos de prova, ndo ¢ tanto a
irreparabilidade ou ndo da violagdo e lesdo invocadas, em si mesma, mas a impossibilidade ou
dificuldade séria destas virem a ser demonstradas, em toda a sua amplitude, na acgdo principal, em
virtude do risco de destrui¢do, ocultagdo ou adultera¢do da prova. O perigo que se visa acautelar, ndo &,
portanto, a lesdo em si (ainda que a les@o ou risco desta vir a ocorrer também seja exigido) mas a
impossibilidade ou dificuldade séria da sua integral demonstrag@o. Sobre o risco e prejuizo resultante
de violag@o expressamente acautelado, cfr. infra o que referimos acerca das providéncias cautelar para
a defesa do direito.
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Acresce ainda que a propria Directiva parece contextualizar estas medidas no ambito
dos procedimentos relativos a violagdo do direito, nada referindo sobre a instauracio
prévia a accao ou procedimento para a defesa do direito, ainda que tal possibilidade nao
deva ser afastada.

Tao-pouco nos podemos socorrer da norma que determina a aplicacdo as medidas de
obtenc¢do e preservagdo da prova, as causas de extingdo caducidade dos procedimentos
cautelares, uma vez que tal norma ndo ¢ expressamente aplicavel ao exercicio do direito
a informacio.”

Tanto quanto podemos vislumbrar do texto legal, nada indica estarmos perante um
procedimento cautelar especificado, pelo que tal hipotese sera de afastar.

Por tudo isto, apesar das dificuldades e duvidas provocadas pelo incauto legislador,
arriscamos defender que, a semelhanca das medidas destinadas a obtenc¢do (dos meios)
de prova, também o direito a informagdo podera ser exercido (e neste caso sé-lo-a, por
via de regra) no ambito de uma accdo principal. Neste caso o pedido deverd ser
formulado nos momentos processuais proprios para o efeito, seguindo designadamente,
com as necessarias adaptagdes, os termos previstos para a apresentagdo de documentos
em poder da parte contraria, ou de terceiros, sem prejuizo da possibilidade de tal
prestacdo de informagdes poder ser requerida, em fase anterior a da producdo de prova,
designadamente para a determinacdo concreta de um pedido genérico.

Nada obsta ainda a que o direito a informagao possa ser exercido através de uma acc¢ao
declarativa de condenagdo, em que o pedido serd a condenagdo do obrigado a prestagdo
de informagoes.

O Direito a Informagdo podera ainda, em tese, ser exercido pela via do procedimento
cautelar comum, sem prejuizo das objecgdes anteriormente formuladas a propdsito da
utilizacdo desta via para a obtencdo de elementos de prova, que aqui sdo também
aplicaveis.

Ainda que se reconhega que esta ndo seria, porventura, a melhor solugdo, ela ¢ a
possivel, face ao texto e espirito das normas em causa.

3.4 Providéncia Cautelar para a Tutela do Direito

A transposi¢@o para a ordem juridica nacional do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo
9.° da Directiva deu origem aos artigos 210.°-G do CDADC e 338.°-I do CPI, artigos
que tém uma redaccdo substancialmente idéntica, pelo que, uma vez mais, sera possivel
proceder a sua analise conjunta.

Esta “medida” ¢, ao contrario das anteriormente analisadas, expressamente
caracterizada como uma Providéncia Cautelar, razdo pela qual ndo se levantam com
igual acuidade duvidas interpretativas em relacdo a sua tramitacdo. Trata-se de um
procedimento cautelar especificado ao qual se aplica o regime previsto nos
mencionados artigos do CDADC e CPI, bem como, por remissdo expressa dos
respectivos nimeros 5, os artigos relativos a tramitagdo, causas de extingdo e
caducidade e responsabilidade do requerente dos codigos onde estio inseridos e ainda, a

3 Ainda que se defenda a sua aplicagdo analégica nos casos em que o direito a informagio ¢ exercido
pela via da providéncia cautelar comum, como preliminar de uma providéncia cautelar expressamente
prevista nos artigos 210.° - G do CDADC ou 338.°-I do CPI.



(2008) 5:3 SCRIPTed 473

titulo supletivo, as regras relativas ao procedimento cautelar comum, previstas nos
artigos 381.° e seguintes do CPC.

Poder-se-ia defender que o procedimento cautelar comum geral, previsto na legislacdo
processual civil, seria suficiente para garantir a conformidade da legislagdo nacional
com a determinacdo da Directiva, e que, como tal, esta norma ndo carecia de qualquer
transposicao para o direito nacional.

Entendemos contudo, desde a primeira hora, que os objectivos que o legislador
comunitario se propunha alcancar s6 poderiam ser integralmente realizados, na nossa
pratica judicial, com a introducdo, na legislagdo especial relativa a propriedade
intelectual, de normas especificas. Efectivamente, s6 assim se acautelaria a natureza
especifica destes direitos imateriais, cuja particular vulnerabilidade reclama um
“elevado nivel de proteccdo” que, no dizer da propria directiva, deve ser assegurada
através de uma “accdo especifica ao nivel comunitario” (cfr. Considerandos 9 e 10 da
Directiva).

Tal foi a opgao seguida pelo legislador nacional, que, inequivocamente, pretendeu criar
um instrumento proprio para a defesa cautelar e preventiva dos direitos de propriedade
intelectual.

De tal opgao o intérprete e aplicador da lei devera retirar as devidas consequéncias.

Ao contrario das “medidas” e¢/ou “direitos instrumentais” anteriormente analisados, as
providéncias cautelares, previstas nos artigos 210.>-G do CDADC e 338.°-1 do CPI,
destinam-se a assegurar a tutela proviséria e cautelar do proprio direito violado ou
ameacado — e ndo elementos que directa ou indirectamente se relacionam com a prova
da violagdo ou da sua extensdo. Contudo, nada obsta a que, cumulativamente.** ¢ no
mesmo procedimento, seja também requerida a apresentagdo de elementos de prova,
medidas com vista a sua preservacgdo, prestagdo de informacdes ou mesmo a apreensiao
de bens objecto do ilicito e instrumentos que sirvam para a sua pratica.””

Verdadeiramente inovador é o facto de a lei, seguindo uma vez mais o texto da
Directiva, estabelecer expressamente que as medidas cautelares podem ser decretadas
“contra qualquer intermediario [que ndo o infractor] cujos servigos estejam a ser
utilizados por terceiros para violar direitos” de propriedade intelectual.

A lei nada diz acerca das medidas que podem ser concretamente aplicadas, deixando
assim ao critério do julgador a sua determinagdo, ndo se encontrando o tribunal limitado
. . - 26

a(s) providéncia(s) concretamente requerida(s).

As providéncias podem ir desde o simples decretamento da inibicdo ou proibicao
(acompanhada da respectiva tutela penal’’ ¢ do eventual decretamento de uma sangéo
pecunidria compulsoria, com vista a assegurar a sua execugdo)® a medidas materiais
concretas destinadas a impedir a violagao.

** Sendo assim aplicavel, com as necessérias adaptagdes, o disposto no n.° 3 do artigo 392.° do CPC, in
fine.

* Cfr. n.° 2 do artigo 210.° - H do CDADC e n.° 2 do artigo 338.°-J do CPI, adiante analisados.
**N.° 3 do artigo 392.° do CPC.

*7 Artigo 391.° do CPC.

* Vide n.° 4 do artigo 210.°-G do CDADC e n.° 4 do artigo 338.°-I do CPL
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O tnico limite legalmente imposto em relacdo a escolha das medidas a decretar € — sem
prejuizo do que adiante se refere quanto a “proporcionalidade” - o cumprimento do
requisito da sua adequagdo aos fins prosseguidos pela providéncia, o que importara, em
qualquer caso, um juizo criterioso sobre a natureza do direito violado e as
circunstancias concretas da violagao.

Devem pois ser decretadas as medidas que se revelem adequadas e necessérias para
assegurar o impedimento do inicio ou continuagao da actividade ilicita.

O objectivo das providéncias requeridas ¢ o de inibir qualquer violagdo eminente ou
proibir”’ a continuagio da violagdo, o que desde logo permite alcangar um dos
requisitos de aplicacdo destas medidas, a saber: a existéncia de uma violagdo, actual ou
iminente do direito invocado.

O requerente devera demonstrar, ainda que através de prova sumaria, quer a violagdo ou
o risco de violagao do direito, quer a existéncia e titularidade do mesmo, quer ainda a
e . o ~ 7 . SR . 30

sua legitimidade, nos casos em que o direito ndo ¢ exercido pelo proprio titular.

Ainda a este proposito, a lei refere expressamente que as medidas podem ser requeridas
“sempre que haja violacdo [do direito invocado] ou fundado receio que outrem cause
lesdo grave ou dificilmente reparavel do direito”. Tal redac¢do - que ndo ¢ exactamente
coincidente com a formulagio da regra geral do artigo 381.° do CPC*' — levanta uma
questao pertinente.

De facto, o legislador refere, por um lado, a existéncia de uma violagdo (aparentemente
actual) e, por outro - tanto quanto se depreende, em alternativa - o receio de lesdo grave
e dificilmente reparavel.

O receio dessa les@o pode, em abstracto, decorrer de uma viola¢do actual (ja iniciada)
ou de uma lesdo eminente (que num juizo probabilistico devera vir a acontecer). Ora, a
verificacdo do acto ilicito e o risco de tal acto vir a causar danos graves e dificilmente
reparaveis sdo questdes bem distintas.

Pretendera esta norma dispensar o risco de lesdo grave e dificilmente reparavel nos
casos de violagdes actuais, como parece resultar do teor literal do preceito? Ou, por
outro lado, tera pretendido o legislador “apenas” enfatizar o facto de estas providéncias
poderem ser requeridas, para além dos casos em que existe uma violagdo eminente,
também em relac¢do aqueles em que a violagdo € actual - ou seja, ja teve inicio?

Diga-se, antes de mais, que nem a gravidade da lesdo, nem a dificuldade da sua
reparacdo sao requisitos constantes da Directiva. Esta basta-se com a demonstragdo de
uma violacdo actual ou eminente.

Por outro lado, refira-se também que a redaccdo das alineas a) e b) das normas em
aprego, permitiam ja concluir, com cristalina seguranga, que as medidas podem ser
aplicadas em relacdo a uma violagao que ja tivesse sido iniciada ou que estivesse apenas
na iminéncia de ocorrer, 0o que, aparentemente, afastaria a necessidade de enfatizar

29 ~ ~ , . . . . . ~
A expressdo ndo ¢ a mais feliz. Melhor seria que o legislador tivesse optado pela formulagdo
“impedir ou suspender a continuagdo da violacdo”.

0 Cfr. N.° 2 dos artigos 210.° -G ¢ 338.°- T e n.° 1 do artigo 384.° do CPC.

31 : . ~ . .
Este artigo refere apenas o “fundado receio de que outrem cause lesdo grave ou dificilmente
reparavel ao seu [do requerente] direito”.
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também expressamente, no corpo do n.° 1 dessas mesmas normas, a aplicabilidade das
medidas a violagdes actuais.

E, ainda que fosse esse o objectivo, o legislador poderia ter utilizado uma conjungao
copulativa ao invés de ter optado por uma conjungio disjuntiva.’>

Entendemos, portanto, que o teor literal do preceito leva, desde logo, a concluir pela
dispensa da demonstragdo da gravidade da lesdo e da sua dificil reparagdo, nos casos
em que seja invocada (e sumariamente demonstrada) uma violagdo actual.

A solugdo deve, porém, ser também buscada na natureza especifica dos direitos de
propriedade intelectual, natureza essa que €, alids, expressamente referida nos n.°s 7,
quer do artigo 210.-G do CDADC, quer do artigo 338.-I do CPL**

De facto, quer o direito de autor e direitos conexos quer os direitos de propriedade
industrial assumem, tipicamente, a natureza de direitos exclusivos.

Desta natureza resulta, desde logo, a faculdade de “impedir” uma dada utilizagdo por
terceiros ou a faculdade de “autorizar” (ou proibir) essa mesma utilizagdo, no que
concerne aos direitos de autor e conexos, ou a atribui¢do do “exclusivo de exploragdo”
— expressdo tipicamente utilizada em matéria de propriedade industrial, mas que ¢é
também aplicavel, em geral, a todos os direitos de propriedade intelectual.

Sao, pois, direitos dotados de eficacia ‘erga ommnes’ (sem prejuizo das excepgoes
expressamente previstas) a qual corresponde, do lado “passivo”, a denominada
“obrigacdo passiva universal” ou o dever geral de abstencdo de quaisquer actos que
ponham em causa o referido “exclusivo de exploracao”.

E precisamente por isso que a violagio do exclusivo legalmente outorgado importara
por si sO, na generalidade dos casos, um grave prejuizo, uma vez que impede o seu
titular de exercer, na sua plenitude e sem qualquer restricdo, os seus direitos -
designadamente na sua faceta negativa de poder impedir a utilizagdo por terceiros.

O dano, além de grave, ¢ também, por via de regra, dificilmente reparavel,
particularmente quando o exclusivo ja foi (ou j& comecou a ser) violado, na exacta
medida em que, sem o decretamento da providéncia, o titular fica, na pratica, impedido
de exercer a faculdade que constitui o contetido essencial do direito, pelo menos em
relacdo a utilizagdo ilicita que concretamente se visa impedir.

Contra a efectivacdo provisoria e cautelar do direito exclusivo invocado, ndo deve
sequer valer a possibilidade da violagdo poder vir a ser ressarcida pela via da
indemnizagdo. Tal seria, alids, uma gritante violagdo do principio da reconstitui¢do
natural.** Além do mais, semelhante entendimento, se traduzir-se-ia, na pratica, na

32 Efectivamente, se a intengdo do legislador fosse apenas a de enfatizar a possibilidade de aplicagdo
destas medidas em relagdo a infrac¢des actuais, poderia ter formulado a norma da seguinte forma:
“Sempre que haja violagdo, actual ou eminente, ¢ fundado receio que outrem cause lesdo grave e
dificilmente reparavel do direito ...”

3 Para facilitar a compreensdo do leitor, transcreve-se a norma em questo, cuja redacgdo é idéntica
nos dois diplomas: “Na determinagdo das providéncias previstas neste artigo, deve o tribunal atender a
natureza especifica [do direito de autor ou dos direitos conexos / dos direitos de propriedade
intelectual], salvaguardando nomeadamente a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem
qualquer restrigdo, os seus direitos.”

** O principio da reconstitui¢io natural (Cfr. artigos 562.° e n.° 1 do artigo 566.° do Codigo Civil
Portugués) ¢ outro argumento que fundamenta a nossa posigao.
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atribuicdo judicial de uma espécie de “licenca compulsiva” ou, ainda pior, na
“despromocao” de direitos exclusivos em direitos de crédito, num evidente atentado a
natureza dos direitos de propriedade intelectual.

Nao foi seguramente por acaso que o legislador comunitario ndo instituiu, enquanto
requisito de provimento das “medidas provisorias e cautelares”, a gravidade da lesdo ou
a dificuldade da sua reparacao.

Também nao terd sido mera coincidéncia o facto do legislador nacional ter regulado, em
termos ndo exactamente coincidentes com o disposto na norma geral do CPC, o risco
que estas providéncias visam evitar. Alias, de outra forma seriam inuteis, face a
aplicagdo subsidiaria das normas gerais do procedimento cautelar comum, as normas
especiais ora em aprego.

A semelhanga do que ocorreu com os outros procedimentos cautelares especificados
previstos no CPC, propendemos para entender que o legislador quis regular expressa e
especificamente a matéria do risco que a providéncia visa acautelar, dispensando a sua
demonstracdo, nos casos de violagdo actual. E assim ¢, precisamente, porque atenta a
natureza exclusiva do direito - e & semelhanga do que ocorre com, por exemplo, o
procedimento cautelar para restituicdo provisoria da posse (artigo 393.° do CPC) - o
prejuizo esté in re ipsa, pelo que se deve dar por verificado.” *°

Apesar da posi¢do que ora defendemos, sempre se dird que — independentemente da
interpretacdo dada a norma nacional acerca da dispensa ou ndo da demonstragdo do
receio de lesdo ou da dificuldade da sua reparacdo nos casos de infracgdes actuais —
tipicamente (sempre que o direito invocado tenha carécter exclusivo), esse risco deve
ter-se por verificado, pelas razdes acabadas de referir. A prova no procedimento
cautelar deve pois incidir, sobretudo, sobre a violagdo do direito ou a probabilidade
séria e justificada dessa violagdo e, obviamente, sobre a sua existéncia do proprio
direito, titularidade e legitimidade do requerente.

Sendo nosso entendimento estarmos perante um procedimento cautelar especificado, ¢
discutivel ser-lhe aplicavel a possibilidade de recusa da providéncia “quando o prejuizo
dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o
requerente pretenda evitar” (Cfr. n.° 1 do artigo 397.° e n.° 2 do artigo 386.° do CPC)—
trata-se agora do requisito de “proporcionalidade”.

Aparentemente o entendimento maioritario na nossa doutrina e jurisprudéncia parece ir
no sentido de afastar a aplicagdio do mencionado requisito apenas nos casos
expressamente referidos no n.° 1 do artigo 397.°, ou seja, apenas aos procedimentos
cautelares especificados regulados nos artigos 393.° e seguintes do CPC.

*> Sobre o fundado receio de lesdo grave e dificilmente reparavel e a dispensa do requisito da gravidade
da lesdo em algumas providéncias cautelares nominadas, incluindo a restitui¢do provisoria da posse,
ver José Lebre de Freitas in Codigo de Processo Civil Anotado, Coimbra Editora, 2001, 2.° Vol., pp 6 ¢
7. Entendemos que as razdes que levam a dispensa da demonstragdo da gravidade do risco de lesdo, em
tais casos, nomeadamente em relagdo a defesa cautelar da posse em casos de esbulho violento, se
aplicam também aos direitos de propriedade intelectual que o procedimento ora em analise visa tutelar.

3% Entendimento semelhante ao que aqui defendemos foi, pelo menos parcialmente, sufragado pelo 2.°
Juizo de Competéncia Civel do Tribunal Judicial de Viana do Castelo - numa decisdo ainda ndo
transitada em julgado 4 data em que escrevemos estas linhas - que recaiu sobre um processo que
opunha uma entidade de gestdo colectiva de direitos de produtores fonograficos a um utilizador do
reportorio musical entregue a gestdo daquela entidade.
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Admitindo a necessidade de verificacdo de tal ou critério de proporcionalidade, sempre
se dird que, também ele, deve ser aferido e aplicado tendo em atengdo a natureza do
direito concretamente invocado e a luz da norma vertida nos n.* 7 dos artigos 210.>-G
do CDADC e 338.°-1 do CPL.”’

Nao olvidamos que o entendimento que ora subscrevemos importa um risco e
responsabilidade acrescidas para o julgador, mas também ndo ¢ menos verdade que,
para a salvaguarda do requerido, quer a Directiva quer a legislagdo nacional, instituem
mecanismos tendentes a responsabilizar o requerente em casos de recursos temerarios a
estes procedimentos. A sua rigorosa e efectiva utilizacdo devera ser — em concreto, na
nossa pratica judicial — o contraponto das faculdades conferidas ao alegado titular de
direitos de propriedade intelectual.

3.5 O(s) Arresto(s)

Sob a epigrafe “arresto”, o legislador nacional criou os artigos 210.-H do CDADC e
338.°-J do CPI que, ndo sendo exactas copias um do outro, pretendiam claramente té-lo
sido.

Da simples leitura de cada um dos referidos preceitos resulta, desde logo, que podem -
ou melhor, devem - ser divididos em dois, porquanto regulam de diferente modo
situagdes que sdo, de facto, distintas na sua natureza. Importa, pois e antes de mais,
proceder a caracterizagdo de cada um dos institutos previstos em ambos o0s artigos.

Sob 0 n.° 1 de ambas as normas legais, confere-se ao interessado a possibilidade de
requerer ao Tribunal a apreensdo de bens méveis e iméveis, incluindo saldos de contas
bancérias, sempre que exista uma infrac¢do actual ou iminente a escala comercial, e
aquele prove a existéncia de circunstancias susceptiveis de comprometer a cobranga da
indemnizag¢ao por perdas e danos.

Para o efeito ¢ atribuida ao Juiz a possibilidade de ordenar a comunicag@o ou acesso aos
dados e informagdes bancarias ou comerciais respeitantes ao infractor.

Importa agora comparar este n.° 1 com o arresto previsto nos artigos 406° e ss do CPC
para apurar se aquele se subsume neste ou se tem verdadeiras especificidades que lhe
confiram autonomia.

A primeira vista, seria defensavel concluir-se que os objectivos do arresto do CPC e do
n.° 1 do artigo 210.°-H do CDADC e do artigo 338.°-J do CPI sdo apenas um e o
mesmo: assegurar a garantia patrimonial do crédito do requerente; até porque os
pressupostos de ambos sdo em tudo similares - o risco especifico que as normas visam
acautelar ¢, de facto, idéntico. Nesta Optica, a diferenca entre os institutos estaria apenas
no facto de os artigos 210.>-H e 338.°-J limitarem o recurso a este procedimento as
situacdes em que a infracgdo € perpetrada a escala comercial.

Ora, se assim fosse, o requerente teria a possibilidade de optar pela interposi¢do de um
arresto, nos termos gerais do direito, sem a referida limitacdo (a escala comercial da

*7 Alis, a doutrina, muito embora propenda para recusar a interpretagdo extensiva da norma plasmada
no n.° 1 do artigo 397.° do CPC, nio afasta a possibilidade de aplicagdo analdgica do preceito a outros
procedimentos cautelares especificados ndo previstos no CPC (Cfr. por todos José Lebre de Freitas,
Op. Cit., Pag. 64).
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infrac¢do0), pelo que as normas em analise nido revelariam qualquer vantagem ou
utilidade pratica.

Ora, esta ndo ¢ a tese que se subscreve porquanto a lei 16/2008 prevé uma verdadeira
inovacdo ao conferir ao Juiz — no caso de arresto de saldos bancarios — a faculdade de
ordenar a comunicagdo ou o acesso aos dados e informagdes bancarias ou comerciais
respeitantes ao infractor.

Claro esta que a relevancia desta possibilidade ndo reside propriamente no poder que ¢
conferido ao Juiz mas sim no seu contraponto, ou seja, o poder do Juiz promover buscas
e consultas, quando o interessado nao identifique adequadamente as contas bancarias
cujos saldos pretende ver arrestados.

Diferentemente dispde o artigo 407° do CPC, que prevé que o requerente relaciona os
bens que devem ser apreendidos.”

Resulta do exposto que as normas especificas do CDADC e CPI assumem, em parte,
um caracter inovador, ou pelo menos nao totalmente coincidente com o arresto previsto
na legislacdo processual civil.

Com base em critérios idénticos aos que nos levaram a caracterizar as medidas de
preservacao da prova como um procedimento cautelar especificado, entendemos que a
inclusdo deste arresto correspondera também — por maioria de razdo - a criagdo de um
procedimento cautelar tipificado regulado pelo disposto nos artigos 210.°-C a 210.°-E
do CDADC ou 338.°-E a 338.°-G do CPI e, subsidiariamente, pelas regras aplicaveis ao
procedimento cautelar comum, constantes do CPC e ndo pelas regras especiais
aplicaveis ao arresto previsto nesse mesmo codigo.

Tal aplicacdo subsididria levara, desde logo, a afastar a dispensa obrigatéria ou
“automatica” de contraditorio prévio do requerido.

Ainda que esta ndo se afigure ser a melhor solu¢do — e que, na generalidade dos casos,
esta dispensa deva, atento o objectivo da norma, ser concedida — ndo nos parece que
possa ser outro o entendimento da Lei.

Serd possivel defender que os pressupostos deste “arresto” especial (“sempre que o
interessado prove a existéncia de circunstincias susceptiveis de comprometer a
indemnizagao por perdas e danos”) e da providéncia cautelar de arresto prevista no CPC
(justificado receio de perder a garantia patrimonial do seu crédito) poderdo ndo ter
exactamente o mesmo conteudo e significado. Nao obstante, cremos que, na
generalidade das situagdes concretas, os factos constitutivos de uma e outra das
previsdes serdo essencialmente idénticos.

Os n.%s 2 dos referidos artigos 210.>-H do CDADC e 338.°-J do CPI, conferem ao
interessado a possibilidade de, sempre que haja violagdo actual ou iminente de direitos
de propriedade intelectual, requerer ao Tribunal a apreensdo dos bens que suspeite
violarem esses direitos, bem como dos instrumentos que sirvam essencialmente para a
pratica do ilicito. A pergunta que imediatamente surge é: porqué a epigrafe arresto, ja
que ndo ha qualquer relagdo com garantias patrimoniais de créditos e com assegurar o
efeito util de sentengas.

¥ Ainda que a doutrina e jurisprudéncia tenham vindo a defender uma aplicagdo, por assim dizer,
“mitigada”, do requisito do relacionamento dos bens, mesmo no ambito do arresto previsto no CPC.
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Estar-se-4 perante um arresto; um outro procedimento cautelar especificado; ou pura e
simplesmente este n.° 2 nada acrescenta a providéncia cautelar para defesa de direitos,
anteriormente analisada?

Ora, a primeira hipotese resulta ja afastada porquanto o espirito da lei ¢ outro que ndo a
prevencao da executoriedade da sentenca que vier a ser proferida. Cremos que ndo se
trata de um arresto (no sentido que esta expressao tem na lei processual civil geral).

Importa entdo compreender do que se trata, conhecer a sua ratio, e o seu ambito de
aplicagdo, para, a final, concluir pela necessidade da sua autonomizagdo, enquanto
procedimento cautelar especificado.

Ha um dado que temos por certo: o legislador acautelou expressamente a questdo da
apreensdo dos bens que se suspeite violarem direitos e dos instrumentos que sirvam
para a pratica do ilicito.

Este tratamento individualizado pode corresponder a uma opgao de transposi¢ao quase
literal da alinea b) do n.° 1 do artigo 9° do Directiva. Se assim for, ficou apenas por
referir que o intuito ¢ o de impedir a entrada em circulagdo ou a continuacdo da
circulagdo de bens que sio violadores de direitos de propriedade intelectual.*® *°

Mas ¢ possivel encontrar também uma outra fonte material deste preceito no ja
existente artigo 201.° do CDADC, previsto especificamente para a tutela penal. Vista a
norma por este prisma, o legislador teria apenas transposto para a tutela civil uma regra
idéntica a ja existente na tutela penal do CDADC, que agora também aplica ao CPL.

Ora, as hipoteses ndo sdo incompativeis, sendo certo que se referiu de forma expressa e
autébnoma a possibilidade de requerer a apreensao dos referidos bens e instrumentos.

O que importa averiguar € se esta apreensdo ¢ uma verdadeira providéncia cautelar ou
se se reduz a concretiza¢cdo de uma medida a requerer pela via do procedimento cautelar
plasmado nos artigos 210.>-G e 338.°-J do CDADC e CPI respectivamente, estes sim
uma clara a absoluta inovagao.

Se optarmos pela ndo autonomizagdo desta medida, entdo — e por forga dos referidos
artigos 210.°-G e 338.°-J — € certo que o seu objectivo s6 pode ser um de dois: impedir a
violagdo iminente ou suspender a violacdo actual, até porque ¢ de excluir o intuito de
preservagdo da prova ja assegurado pelas normas anteriormente analisadas.

Sucede, porém, que a medida prevista nas normas ora em andlise dispensa um dos
requisitos que aquele procedimento cautelar para defesa do direito parece tipificar como
necessario, pelo menos nos casos de violagdes iminentes: a existéncia de risco de lesdo
grave e dificilmente reparavel. Este facto é inultrapassavel.*!

%% 0 legislador nacional acrescentou também — e diga-se, bem - a possibilidade de acesso e apreensdo
dos instrumentos que sirvam para a pratica do ilicito, alargando assim quer o objecto, quer os fins da
providéncia.

*0 A proposito dos bens que podem ser objecto da medida refira-se que, a letra de ambos os preceitos
parece traduzir uma maior exigéncia no caso de direitos de propriedade intelectual “instrumentos que
apenas possam servir para a pratica do ilicito” que no caso de violagdes de direitos de autor e conexos
“instrumentos que sirvam essencialmente para a pratica do ilicito.” (Cfr. n.° 2 do artigo 210.>-H do
CDADC e n.° 2 do artigo 338.°-J do CPI).

" A unica decisdo judicial de que temos conhecimento sobre a matéria, vem confirmar, nesta parte,
este entendimento. Trata-se da sentenga proferida pela 2.* Sec¢do da Vara de Competéncia Mista da
Comarca de Coimbra - numa decis@o ainda ndo transitada em julgado 4 data em que escrevemos estas
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Buscamos a razdo para ter sido criada uma medida concreta que permite a apreensao de
bens e instrumentos, prescindindo da demonstragdo do requisito tradicional das
Providéncias Cautelares — o periculum in mora.

A nio referéncia ao requisito reside no facto de — tratando-se, como se trata, de direitos
exclusivos — ser a lesdo uma decorréncia necessaria de qualquer violag@o e por natureza
irreparavel se atendermos ao ja referido principio da reconstituicao natural plasmado no
Codigo Civil. Aparentemente, o énfase da norma estd, de facto, nos bens objecto do
ilicito — ou nos instrumentos sirvam para a sua pratica — € ndo no dano concreto
produzido pela violagao.

Aliés, se tais bens existem, a viola¢do ja se verificou, ou pelo menos ja foi iniciada,
sendo que a questdo da violagdo iminente apenas se pode colocar, em bom rigor logico,
em relacdo aos referidos “instrumentos” utilizados (ou a utilizar) para a pratica do
ilicito.

Assim sendo, salta a vista que o interesse € o de “segurar” e “capturar” bens corpdreos.

Este ¢ o objectivo do legislador, mais do que, propriamente, responsabilizar os
infractores — esse serd tipicamente o objecto da correspondente ac¢ao principal.

Esta conclusdo remete-nos novamente para a alinea b) do n.° 1 do artigo 9° da Directiva
onde se prevé a necessidade de os Estados Membros permitirem a apreensdo de bens e
instrumentos objectos de ilicitos, para impedir a sua entrada em circulagdo ou a
continuagdo da sua circulagdo.

O legislador comunitéario entendeu — e bem — que este objectivo justifica, por si so, a
autonomizacdo da medida, pelo que a previu numa alinea especifica em que nenhum
requisito adicional ¢ exigido.

Opcao semelhante teve o legislador nacional ao referir autonomamente a possibilidade
de o interessado requerer ao Tribunal a apreensdo de tais bens e instrumentos.

Também aqui, por maioria de razdo, tendemos a considerar que o prejuizo que
concretamente se visa evitar se encontra in re ipsa e decorre ope legis da norma em
analise. Sdo, por isso, aplicaveis as consideragdes que a este propdsito tecemos, na
seccdo anterior, a proposito das providéncias cautelares para a defesa dos direitos de
propriedade intelectual, com ainda maior apoio na letra da norma.

Na mesma ordem de ideias conclui-se que a infraccdo pode até ter-se ja verificado e
nem por isso o decretamento da providéncia devera ser recusado, caso a circula¢do de
materiais contrafeitos ou usurpados (também ela um acto ilicito) prossiga. Nao se trata
de ignorar o requisito da actualidade ou eminéncia da violagdo, também exigido pelo
legislador comunitdrio, mas apenas de o interpretar em toda a sua plenitude, no
contexto em apreco, e tendo em conta os fins declarados da “medida”, expressamente
referidos na Directiva.

A autonomizacdo desta matéria no n.° 2 (em que nem ¢ referida a lesdo grave e
dificilmente reparavel) leva-nos a concluir que se pretendeu — de facto — criar um novo
procedimento cautelar especificado; procedimento esse, destinado mais “as coisas” do
que a pessoa do infractor ou aos actos ilicitos por ele perpetrados, tudo no espirito do
artigo da Directiva que lhe deu origem.

linhas - que recaiu sobre um processo que opunha uma entidade de gestdo colectiva de direitos de
produtores fonograficos a um utilizador do reportdrio musical entregue a gestdo daquela entidade.
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Ha, todavia uma falha a apontar: o legislador nacional nao referiu o objectivo ultimo da
medida: impedir ou suspender a circulagdo de bens objecto do ilicito e - numa inovag¢ao
em relagdo a Directiva — de bens que sejam ou possam ser usados, em concreto, para
violar direitos de propriedade intelectual.

E claro que nada obsta, como temos vindo a referir, que no ambito de um procedimento
cautelar, destinado a tutela preventiva de um direito de propriedade intelectual, seja
também requerida a apreensdo de tais bens ou instrumentos.

4. Conclusao

Apesar das dificuldades interpretativas suscitadas pelo teor das normas nacionais que
visam transpor a Directiva em matéria da tutela preventiva dos direitos de propriedade
intelectual — dificuldades essas que, em boa medida, tém a sua causa directa no proprio
processo legislativo que lhes deu origem — parece-nos que as alteragdes ora introduzidas
poderdo constituir poderosos e Uteis instrumentos ao servigo dos respectivos titulares.

De facto — ndo obstante as deficiéncias pontuais que tivemos oportunidade de assinalar
— resulta evidente que ¢ agora possivel ao titular de um direito de propriedade
intelectual violado ou potencialmente ameacado, lancar mdo de um conjunto de
“instrumentos” e faculdades adjectivas que lhe permitam obter e preservar provas de
uma alegada violagdo, obter informagdes relevantes sobre os circuitos de produgao,
comercializacdo e distribuicdo de bens usurpados ou contrafeitos, impedir ou suspender
uma violagdo iminente ou actual e, bem assim, apreender bens objecto do ilicito ou
instrumentos que sirvam para a sua pratica.

Ao longo da andlise efectuada as varias disposigdes legais — algumas deles de contetido
verdadeiramente inovador — foi possivel verificar como uma interpretacdo teleologica
dos preceitos, devidamente enquadrada e alicer¢ada na natureza dos direitos em causa,
permitira superar algumas perplexidades e duvidas suscitadas pelo texto da lei nacional
e alcancar plenamente os objectivos preconizados pelo legislador comunitario.

Competird agora a pratica jurisprudencial quotidiana, desejavelmente enquadrada numa
interpretacdo conforme com o Direito Comunitario, dar vida e utilidade as “medidas,
procedimentos e recursos” que o legislador pos ao servigo da propriedade intelectual.
Assim fard a Lei o seu caminho.



