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CONCLUSOES DO ADVOGADO-GERAL
MELCHIOR WATHELET
apresentadas em 19 de novembro de 2015 (1)

Processo C-99/15

Christian Liffers
contra
Producciones Mandarina SL,
Mediaset Espaiia Comunicacion SA, anteriormente Gestevision Telecinco SA

[pedido de decisdo prejudicial apresentado pelo Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha)]

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Obra audiovisual — Diretiva 2004/48/CE — Artigo
13.° — Indemnizag¢des por perdas e danos — Montante — Dano moral — Método de calculoy»

I- Introducio

1. O presente pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretacdo do artigo 13.°,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 (2).

2. Com a sua questdo prejudicial, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal, Espanha) questiona o
Tribunal de Justica sobre o alcance da reparagdo a qual pode ter direito um lesado pela violagdo de um
direito de propriedade intelectual e sobre a eventual exclusdo do dano moral dessa indemnizagao.

IT — Quadro juridico
A — Direito da Unido

3. Segundo o considerando 10 da Diretiva 2004/48, o objetivo desta «& aproximar [as] legislagdes
[dos Estados-Membros] a fim de assegurar um nivel elevado de protecdo da propriedade intelectual
equivalente e homogéneo no mercado internoy.

4. O considerando 26 da mesma diretiva esclarece que, «[plara reparar o prejuizo sofrido em
virtude de uma violacao praticada por um infrator que tenha desenvolvido determinada atividade,
sabendo, ou tendo motivos razoaveis para saber que a mesma originaria essa violagdo, o montante das
indemnizagdes por perdas e danos a conceder ao titular devera ter em conta todos os aspetos
adequados, como os lucros cessantes para o titular, ou os lucros indevidamente obtidos pelo infrator,
bem como, se for caso disso, os eventuais danos morais causados ao titular. Em alternativa, por
exemplo, quando seja dificil determinar o montante do prejuizo realmente sofrido, o montante dos
danos podera ser determinado a partir de elementos como as remuneragdes ou direitos que teriam sido
auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagao para utilizar o direito de propriedade intelectual
em questdo; trata-se, ndo de introduzir a obrigacdo de prever indemnizagdes punitivas, mas de permitir
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um ressarcimento fundado num critério objetivo que tenha em conta os encargos, tais como os de
investigacdo e de identificagdo, suportados pelo titular».

5. O artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48 prevé que «[a]s medidas, procedimentos e recursos
também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que se criem
obstaculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusosy.

6. Por ultimo, o artigo 13.° desta diretiva, intitulado «Indemnizagdes por perdas e danosy, dispde:

«l. Os Estados-Membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais
competentes ordenem ao infrator que, sabendo-o ou tendo motivos razoaveis 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 violagdo.

Ao estabelecerem o montante das indemnizagdes por perdas e danos, as autoridades judiciais:

a) Devem ter em conta todos os aspetos relevantes, como as consequéncias econdmicas negativas,
nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos
obtidos pelo infrator e, se for caso disso, outros elementos para além dos fatores econémicos,
como os danos morais causados pela violagdo ao titular do direito;

ou

b) Em alternativa a alinea a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnizagdo por perdas e
danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no minimo, o montante das
remuneragdoes ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado
autorizacdo para utilizar o direito de propriedade intelectual em questao.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoaveis para o saber, o infrator tenha desenvolvido uma
atividade ilicita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades judiciais
ordenarem a recupera¢do dos lucros ou o pagamento das indemnizag¢des por perdas e danos, que podem
ser preestabelecidos.»

B —  Direito espanhol

7. O artigo 140.° do texto consolidado da Lei sobre Propriedade Intelectual (Texto Refundido de la
Ley de Propriedad Intelectual)), conforme alterado pela Lei 19/2006, que alarga os meios de protegdo
dos direitos de propriedade intelectual e industrial e prevé normas processuais que permitam a
aplicacdo de diversos regulamentos comunitarios (ley 19/2006, por la que se amplian los medios de
tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para
facilitar la aplicacion de diversos reglamentos comunitarios), de 5 de junho de 2006 (BOE n.° 134 de 6
de junho de 2006, p. 21230, a seguir «TRLPI»), dispde:

«l. A indemnizacdo por perdas e danos devida ao titular do direito violado abrange ndo s6 o valor
do dano sofrido, mas também os lucros cessantes resultantes da violacdo desse direito. Na
determinagdo do montante da indemnizagdo pode atender-se, se for esse o caso, as despesas com a
investigacao para obtencao de prova suficiente da pratica da infragdo objeto do processo judicial.

2. Para o célculo da indemnizagdo por perdas e danos, o lesado pode optar por qualquer um dos
critérios seguintes:

a)  As consequéncias econdmicas negativas, designadamente os lucros cessantes sofridos pela parte
lesada e os lucros obtidos pelo infrator devido a utilizagdo ilicita. Em caso de danos morais,
estes devem ser indemnizados mesmo que ndo se prove a existéncia de prejuizo econdmico.
Para este calculo, deve atender-se as circunstancias da infracdo, a gravidade da lesdo e ao grau
de difusdo ilicita da obra.

b) O montante das remuneracdes que o lesado teria auferido caso o infrator tivesse solicitado
autorizagao para utilizar o direito de propriedade intelectual em questio.»
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III — Factos do litigio no processo principal

8. C. Liffers ¢ o realizador, argumentista e produtor de uma obra audiovisual «Dos patrias, Cuba y
la noche» («Duas Patrias, Cuba e a Noite»). Esta obra, que foi galardoada com varios prémios em
diversos festivais de cinema, narra seis historias pessoais e intimas de diversos habitantes de Havana
(Cuba).

0. A Producciones Mandarina SL (a seguir «Mandarina») realizou um documentario audiovisual
sobre a prostituicdo infantil em Cuba, que mostra atividades criminosas gravadas por uma camara
oculta. Foram inseridas nesse documentario alguns excertos da obra «Dos patrias, Cuba y la nochey,
sem que tivesse sido solicitada autorizagdo a C. Liffers. O documentério foi difundido pelo canal
televisivo espanhol Telecinco, de que ¢ proprietaria a «Mediaset Espafia Comunicacion SA (a seguir
«Mediasety), e obteve um nivel de audiéncia de 13,4%.

10. C. Liffers intentou no Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunal de Comércio de Madrid)
uma ac¢do contra a Mandarina e a Mediaset, na qual pedia ao referido tribunal, nomeadamente, que
ordenasse a estas ultimas a cessacdo da violacdo dos seus direitos de propriedade intelectual e as
condenasse a pagar-lhe a quantia de 6 740 euros, em consequéncia da violagdo dos seus direitos de
exploracdo, bem como uma quantia adicional de 10 000 euros, a titulo de indemniza¢do pelos danos
morais que sofreu.

11. Para calcular o montante da indemnizagao por perdas e danos devida pela violagao dos direitos
de exploragdao da sua obra, C. Liffers escolheu o critério da «licenca hipotética» ou «remuneragao
hipotética», ou seja, o montante das remuneragdes ou dos direitos que lhe seriam devidos se a
Mandarina e a Mediaset lhe tivessem solicitado autorizacdo para utilizar o direito de propriedade
intelectual em questdo. Para o efeito, aplicou as tarifas da Entidade de Gestdo de Direitos dos
Produtores Audiovisuais (Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales). A
indemnizag¢do por danos morais foi calculada por estimativa.

12. O Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunal de Comércio de Madrid) julgou parcialmente
procedente o pedido de C. Liffers e condenou a Mandarina e a Mediaset, nomeadamente, a pagar-lhe as
quantias de 3 370 euros pelo prejuizo causado por essa violagdo e de 10 000 euros pelos danos morais
causados.

13. Decidindo em sede de recurso da decisdo proferida em primeira instdncia, a Audiencia
provincial de Madrid (Tribunal Provincial de Madrid) reduziu para 962,33 euros a indemnizagdo
devida a titulo da licenca hipotética e anulou integralmente a condenagdo da Mandarina e da Mediaset
na indemnizacao dos danos morais sofridos por C. Liffers. Com efeito, este ultimo tinha pedido uma
indemnizagdo calculada por aplicagdo do critério da licenga hipotética, previsto no artigo 140.°, n.° 2,
alinea b), da TRLPI. Ora, segundo a Audiencia Provincial de Madrid (Tribunal Provincial de Madrid),
este critério de indemnizagao ¢ alternativo ao previsto no n.° 2, alinea a), do referido artigo, e s6 esta
ultima disposi¢do permite a indemniza¢do de um dano moral. Nao € permitida uma combinacdo dos
dois critérios.

14.  No recurso que interpos do acorddo da Audiencia Provincial de Madrid (Tribunal Provincial de
Madrid), C. Liffers contesta a revogagdo da indemnizacdo dos danos morais ¢ alega que essa
indemnizagdo ¢ independente da opcao entre os critérios de indemnizacao estabelecidos no artigo
140.°, n.° 2, alineas a) e b), do TRLPI.

15. Decidindo em sede de recurso de segunda instancia, o Tribunal Supremo expressa duavidas
quanto a interpretacao que deve ser dada ao artigo 140.°, n.° 2, alinea b), do TRLPI, uma vez que esta
disposi¢do visa transpor o artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), da Diretiva 2004/48 para o
direito espanhol.

IV — Pedido de decisao prejudicial e tramitaciao do processo no Tribunal de Justica

16. Consequentemente, por decisdao de 12 de janeiro de 2015, que deu entrada no Tribunal de
Justica em 27 de fevereiro de 2015, o Tribunal Supremo decidiu suspender a instancia e submeter ao
Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:
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«Deve o artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva [2004/48] ser interpretado no sentido de que o lesado por uma
infrag¢do do direito de propriedade intelectual que pe¢a uma indemnizagdo por danos patrimoniais com
base no montante das remuneragdes ou dos direitos que teria auferido se o infrator tivesse pedido
autorizagdo para utilizar o direito de propriedade intelectual em questdo, ndo pode pedir também a
indemnizagao pelos danos morais sofridos?»

17. Foram apresentadas observacdes escritas por C. Liffers, pela Mandarina, pela Mediaset, pelos
Governos espanhol, alemao, francés e polaco e pela Comissdo Europeia. Concluida a fase escrita do
processo, o Tribunal de Justica considerou que dispunha das informacdes suficientes para se
pronunciar sem audiéncia de alegacdes (em conformidade com o artigo 76.°, n.° 2, do Regulamento de
Processo do Tribunal de Justica).

V — Analise

18.  Com a sua questdo prejudicial, o Tribunal Supremo (Supremo Tribunal) pergunta, no essencial,
se o artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que permite a uma parte
lesada pela violagdo de um direito de propriedade intelectual e que reclama uma indemnizagdo por
danos patrimoniais calculada com base no montante das remuneragdes ou dos direitos que lhe teriam
sido pagos se o infrator tivesse pedido autorizacdo para utilizar o direito de propriedade intelectual em
questdo, reclamar, além disso, a indemnizag¢do pelos danos morais que sofreu.

19.  Em conformidade com jurisprudéncia constante do Tribunal de Justi¢a, na interpretacdo de uma
disposi¢do do direito da Unido, ha que ter em conta ndo s6 os seus termos mas também o seu contexto
e os objetivos prosseguidos pela regulamentacio de que faz parte (3).

20. Ora, neste caso, tanto a redacdo do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, como a sua estrutura
€ uma interpretacao teleoldgica levam-me a pensar que esta disposi¢ao deve ser interpretada no sentido
de que permite a qualquer pessoa lesada por uma violagdo do direito da propriedade intelectual,
reclamar a indemniza¢do dos danos morais causados, e isso independentemente do método escolhido
para a indemnizacao dos danos patrimoniais.

A— Redagdo do artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, da Diretiva 2004/48

21. O método alternativo sugerido pelo artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), da Diretiva
2004/48 propde «estabelecer a indemnizagdo por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em
elementos como, no minimo, o montante das remuneragdes ou dos direitos que teriam sido auferidos se
o infrator tivesse solicitado autorizagdo para utilizar o direito de propriedade intelectual em
questao» (4).

22. Sem tirar dai uma conclusdo definitiva sobre a possibilidade de indemnizar um eventual dano
moral no ambito do artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), da Diretiva 2004/48, importa
reconhecer que os termos desta disposi¢do autorizam expressamente que sejam tomados em
consideragdo outros fatores para além de apenas as «remuneragdes ou [...] direitos» normalmente
devidos. O carater a minima do referido fator decorre claramente dos termos «au moins» utilizados na
versdo do texto em lingua francesa. Também resulta das outras versdes linguisticas (5).

23. A expressdo «em alternativa» utilizada para iniciar a alinea b) do artigo 13.°, n.° 1, segundo
paragrafo, da Diretiva 2004/48 ndo altera esta interpretagao.

24, Com efeito, a andlise sistematica do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 confirma que,
embora a formulagdo das alineas a) e b) do segundo paragrafo constituam opgdes alternativas, sdo-no
no sentido de que se trata de duas vias para chegar ao mesmo resultado.

B — Interpretagdo sistematica do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48

25. A abordagem sistematica impde que se considere que os paragrafos que integram um artigo ou,
a fortiori, um numero do mesmo, formam um todo cujas disposi¢des ndo podem ser tomadas
isoladamente (6). Ora, embora o artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, da diretiva 2004/48, esclareca as
autoridades judicidrias dos Estados-Membros sobre a maneira como podem calcular a indemnizagao
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por perdas e danos devida por violagdo de um direito de propriedade intelectual, o primeiro paragrafo
do artigo 13.°, n.° 1, refere expressamente que essas autoridades judicidrias deverdo ordenar «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 violagdo» (7).

26. Por conseguinte, a andlise sistematica do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 revela que o
segundo paragrafo estabelece as metodologias que podem ser utilizadas para alcangar o resultado
estabelecido no primeiro paragrafo. Ora, este resultado ¢ a reparacao do prejuizo «efetivamente sofrido
devido a violacao» (8).

27. Consequentemente, uma leitura contextual do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48 leva,
também, a aceitar a tomada em consideracdo de um eventual dano moral na indemnizac¢ao dos
prejuizos sofridos em consequéncia da violacdo de um direito de propriedade intelectual. Com efeito,
em determinadas circunstancias, «o montante das remuneracdes ou dos direitos que teriam sido
auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagdo para utilizar o direito de propriedade intelectual
em questdo» so reflete parcialmente o prejuizo efetivamente sofrido pelo titular do direito em causa e
ndo o que ele efetivamente sofreu.

28. Sem que se ponha aqui a questdo de condenar o autor da violagdo do direito de propriedade
intelectual numa indemnizacao por perdas e danos punitiva (9), parece-me pouco contestavel que um
dano moral — como, designadamente, uma ofensa a reputagdo — possa ser, se se provar, uma
componente per se do dano efetivamente sofrido pelo autor (10).

29. Por conseguinte, a alternativa prevista pelo artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), da
Diretiva 2004/48 constitui uma estruturagdo dos critérios de avaliacao do prejuizo sofrido e ndo tem o
objetivo de alterar o alcance da indemnizagao do referido prejuizo.

C — Interpretagdo teleologica do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48

30. Por ultimo, verifico que uma interpretacao contraria, que levasse a excluir o dano moral da
indemnizagdo do prejuizo efetivamente sofrido, também iria ao encontro dos objetivos prosseguidos
pela Diretiva 2004/48.

31. O considerando 10 da Diretiva 2004/48 esclarece-nos sobre os objetivos prosseguidos pelo
legislador da Unido Europeia. Segundo este considerando, o objetivo da diretiva «& aproximar [as]
legislacdes [dos Estados-Membros] a fim de assegurar um nivel elevado de protecdo da propriedade
intelectual equivalente e homogéneo no mercado internoy.

32.  Prosseguindo este objetivo, o artigo 3.°, n.° 2, da Diretiva 2004/48 prevé expressamente que os
recursos «também devem ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e aplicados de forma a evitar que
se criem obstaculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos» (11).

33.  Nestas condi¢des, ndo ¢ coerente excluir da indemnizagao por perdas e danos atribuida ao titular
de um direito de propriedade intelectual a indemnizacdo do seu prejuizo moral, quando esse titular
optou por pedir a repara¢do do seu dano patrimonial de acordo com o método de quantia fixa previsto
no artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), da Diretiva 2004/48.

34.  Com efeito, essa exclusdo retiraria todo o efeito dissuasor a condenacao, uma vez que o autor da
violacao sé teria que reembolsar o titular do direito da quantia que lhe deveria ter pago se tivesse
respeitado o referido direito e que poderia ser inferior ao prejuizo efetivo. Consequentemente, essa
indemnizag¢do ndo seria conforme a vontade do legislador da Unido de assegurar uma protecao elevada
da propriedade intelectual.

35. Com uma limita¢do desta natureza, o proprio carater efetivo da prote¢do poderia ser posto em
duvida. Trata-se, contudo, aqui de um dos objetivos prosseguidos pela Diretiva 2004/48 que os
Estados-Membros devem assegurar (12). Com efeito, como a Comissdo sublinha com razio nas suas
observagdes escritas, se se excluisse o dano moral, o infrator beneficiaria da mesma maneira quer
tivesse produzido uma obra sem autorizagao quer tivesse agido legalmente pedindo uma licenca (13).
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VI - Conclusao

36. Tendo em conta a redagdo do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48, a sua estrutura e os
objetivos que prossegue, proponho ao Tribunal de Justica que responda a questdo prejudicial
submetidas pelo Tribunal Supremo (Espanha) nos seguintes termos:

«O artigo 13.°, n.° 1, segundo paragrafo, 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 permite que a pessoa lesada por uma infragdo ao direito da propriedade
intelectual e que reclama uma indemnizagdo pelo prejuizo material, calculada com base no montante
das remuneracdes ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infrator tivesse solicitado autorizagao
para utilizar o direito de propriedade intelectual em questdo, reclame, além disso, uma indemnizagdo
pelo dano moral que lhe foi causado.»

1—  Lingua original: francés.
2— JOL157,p.45.
3— V, nomeadamente, acérdaos Yaesu Europe (C-433/08, EU:C:2009:750, n.° 24), Brain Products

(C-219/11, EU:C:2012:742, n.° 13), Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862, n.° 34); e Lanigan
(C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, n.° 35).

4 — O sublinhado é meu.

5— V., entre outras, respetivamente, as versoes em lingua espanhola, checa, alema, grega, inglesa,
italiana, neerlandesa, portuguesa e eslovaca, os «cuando menosy, «alespoi», «mindestens», «TOVAAYIGTOVY,
«at least», «per lo menoy, «als ten minste», «no minimo» e «prinajmensomy.

6 — V., neste sentido, acérdao Sodiaal International (C-383/14, EU:C:2015:541, n.° 25).

7— O sublinhado ¢ meu. O termo «efetivamente» s6 aparece nas versdes dinamarquesa, estonia, letonia
e neerlandesa do articulado do artigo 13.°, n.° 1, da Diretiva 2004/48. Todavia, segundo jurisprudéncia
constante do Tribunal de Justica, a formulagdo utilizada numa das versdes linguisticas de uma disposi¢ao do
direito da Unido ndo pode servir de base unica a interpretagdo dessa disposicao ou ser-lhe atribuida natureza
prioritaria relativamente as demais versoes linguisticas. As disposi¢des do direito da Unido devem, com
efeito, ser interpretadas e aplicadas de forma uniforme, a luz das versdes estabelecidas em todas as linguas da
Unido Europeia. Em caso de disparidade entre as diversas versdes linguisticas de um diploma do direito da
Unido, devendo essa disposi¢do ser interpretada em fun¢do da economia geral e da finalidade da
regulamentagdo da qual faz parte (v., neste sentido, acérdao Léger, C-528/13, EU:C:2015:288, n.° 35 ¢
jurisprudéncia referida). Ora, no caso em aprego, para além do facto que o termo «efetivamente» esta
presente em quase todas as versoes linguisticas, a redacdo da disposicao globalmente considerada (v. titulo A
supra) e a interpretagao teleoldgica (v. titulo C infra) conduzem igualmente a interpretacao segundo a qual o
prejuizo que deve ser objeto de uma reparagao € o prejuizo efetivamente sofrido.

8 —  Artigo 13.°, n.° 1, primeiro paragrafo, alinea b), da Diretiva 2004/48.

9 — A possibilidade de atribuir uma indemnizagao por perdas e danos punitiva parece ser alvo de
controvérsia na doutrina. Segundo J. Galloux, a versdo definitiva da Diretiva 2004/48 tinha abandonado este
conceito. Todavia, segundo o mesmo autor, embora o termo empregue pela doutrina indique apenas que o
calculo da indemnizagdo por perdas e danos deva tomar como medida o prejuizo efetivamente sofrido, ndo
deve, todavia, «necessariamente limitar-se a ele» (Galloux, J-C. «La directive relative au respect des droits
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de propriété intellectuelley, Revue trimestrielle de droit communautaire, 2004, p. 698). No mesmo sentido, v.
Benhamou, Y. «Compensation of damages for infringements of intellectual property rights in France, under
Directive 2004/48/EC and its transposition law — new notions?», International Review of Intellectual
Property and Competition Law, 2009, 40(2), p. 125, especialmente p. 140 e 143. Em contrapartida, M.
Buydens critica severamente esta abordagem baseando-se no principio da reparacdo integral, isto ¢, a
reparagdo de todo o prejuizo, mas nada mais que este (Buydens, M. «La réparation des atteintes aux droits de
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