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Edicao provisoéria
ACORDAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Sec¢io)

18 de dezembro de 2019 (*)

«Reenvio prejudicial — Propriedade intelectual — Respeito pelos direitos de propriedade intelectual —
Diretiva 2004/48/CE — Protegao juridica dos programas de computador — Diretiva 2009/24/CE —
Contrato de licenca de programa informatico — Alteragcdo ndo autorizada do codigo fonte de um
programa de computador pelo licenciado de um programa informatico em violagdo do contrato de
licenca — Ac¢do por violacdo do direito de propriedade intelectual intentada pelo autor do programa
informatico contra o licenciado do programa — Natureza do regime de responsabilidade aplicavel»

No processo C-666/18,
que tem por objeto um pedido de decisdo prejudicial apresentado, nos termos do artigo 267.° TFUE,
pela cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris, Franga), por Decisdo de 16 de outubro de
2018, que deu entrada no Tribunal de Justica em 24 de outubro de 2018, no processo
IT Development SAS
contra
Free Mobile SAS,
O TRIBUNAL DE JUSTICA (Quinta Secg¢2o),

composto por: E. Regan, presidente de secgdo, I. Jarukaitis (relator), E. Juhasz, M. IleSi¢ e
C. Lycourgos, juizes,

advogado-geral: M. Campos Sanchez-Bordona,

secretario: A. Calot Escobar,

vistos o0s autos,

vistas as observagdes apresentadas:

— em representacdo da IT Development SAS, por B. Lamon, avocat,
- em representacdo da Free Mobile SAS, por J. Fréneaux, avocat,

— em representacao do Governo francés, por R. Coesme, A.-L. Desjonquéres e A. Daniel, na
qualidade de agentes,

— em representagdo da Comissdo Europeia, por E. Gippini Fournier, S. L. Kaléda e J. Samnadda,
na qualidade de agentes,

ouvidas as conclusdes do advogado-geral na audiéncia de 12 de setembro de 2019,

profere o presente

Acérdao
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1 O pedido de decisdo prejudicial tem por objeto a interpretagao da Diretiva 2004/48/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade
intelectual (JO 2004, L 157, p. 45, e retificativos JO 2004, L 195, p. 16, e JO 2007, L 204, p. 27), bem
como do artigo 4.° da Diretiva 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de
2009, relativa a protecdo juridica dos programas de computador (JO 2009, L 111, p. 16).

2 Este pedido foi apresentado no ambito de um litigio que opde a IT Development SAS a Free
Mobile SAS a respeito da alegada violacdo do direito de propriedade intelectual relativo a um
programa informatico e do prejuizo que dai resultou.

Quadro juridico
Direito da Unido
Diretiva 2004/48
3 Nos termos dos considerandos 10, 13 ¢ 15 da Diretiva 2004/48:

«(10) O objetivo da presente diretiva € aproximar [as legislagdes dos Estados-Membros] a fim de
assegurar um nivel elevado de protecao da propriedade intelectual equivalente e homogéneo no
mercado interno.

[.]

(13)  E necessério definir o ambito de aplicagio da presente diretiva de uma forma tio ampla quanto
possivel, de modo a nele incluir a totalidade dos direitos de propriedade intelectual abrangidos
pelas disposi¢des [do direito da Unido] na matéria e/ou pelo direito interno do Estado-Membro
em causa. [...]

[...]
(15) A presente diretiva nao afeta o direito material da propriedade intelectual [...]»
4 O artigo 1.° desta diretiva, que define o objeto desta tltima, tem a seguinte redacao:

«A presente diretiva estabelece as medidas, procedimentos e recursos necessarios para assegurar o
respeito pelos direitos de propriedade intelectual. [...]»

5 O artigo 2.° da referida diretiva, intitulado «Ambito de aplicacion, prevé:

«1.  Sem prejuizo dos meios ja previstos ou que possam vir a ser previstos na legislacao [da Unido]
ou nacional e desde que esses meios sejam mais favoraveis aos titulares de direitos, as medidas,
procedimentos e recursos previstos na presente diretiva sdo aplicaveis, nos termos do artigo 3.°, a
qualquer violagdo dos direitos de propriedade intelectual previstos na legislacdo [da Unido] e/ou na
legislacao nacional do Estado-Membro em causa.

[...]
3. A presente diretiva ndo prejudica:
a)  Asdisposigdes [da Unido] que regulam o direito material da propriedade intelectual [...]
[...]»
6 O artigo 3.° da Diretiva 2004/48, intitulado «Obrigagdo geraisy», dispde:

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

2. As 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
0s abusos.»

7 O artigo 4.° desta diretiva, intitulado «Legitimidade para requerer a aplicagdo das medidas,
procedimentos e recursosy», tem a seguinte redacao:

«Os Estados-Membros reconhecem legitimidade para requerer a aplicacdo das medidas, procedimentos
e recursos referidos no presente capitulo, as seguintes pessoas:

a)  Titulares de direitos de propriedade intelectual, nos termos da legislacao aplicavel;
[...]»
Diretiva 2009/24

8 Nos termos do considerando 15 da Diretiva 2009/24:

«Qualquer reproducdo, traducao, adaptagao ou transformacao nao autorizadas da forma do cédigo em
que uma copia de um programa de computador foi criada constitui uma infracao aos direitos exclusivos
do autor. [...]»

9 O artigo 1.° da Diretiva 2009/24, que define o objeto desta ultima, prevé, no seu n.° 1:

«De acordo com o disposto na presente diretiva, os Estados-Membros estabelecem uma protegao
juridica dos programas de computador, mediante a concessdo de direitos de autor, enquanto obras
literarias, na ace¢do da Convengao de Berna para a Prote¢do das Obras Literarias e Artisticas. [...]»

10 O artigo 4.° desta diretiva, intitulado «Atos sujeitos a autorizacaoy, dispde:

«1. Sem prejuizo do disposto nos artigos 5.° e 6.°, os direitos exclusivos do titular, na acecdo do
artigo 2.°, devem incluir o direito de efetuar ou autorizar:

[...]

b) A traducdo, adaptacao, ajustamentos ou outras modificacdes do programa e a reproducao dos

respetivos resultados, sem prejuizo dos direitos de autor da pessoa que altere o programa,;

[...]»

11 O artigo 5.° da referida diretiva, intitulado «Excegdes aos atos sujeitos a autorizacdoy», enuncia no seu
n.° 1:
«Salvo cldusula contratual especifica em contrario, os atos previstos nas alineas a) e b) do n.° 1 do
artigo 4.° ndo se encontram sujeitos a autoriza¢do do titular sempre que sejam necessarios para a

utilizacao do programa de computador pelo seu legitimo adquirente de acordo com o fim a que esse
programa se destina, bem como para a corre¢ao de erros.»

12 Nos termos do artigo 8.°, primeiro paragrafo, da Diretiva 2009/24, as disposi¢des desta ultima nao
prejudicam outras disposi¢des legais, nomeadamente o direito dos contratos.

Direito francés
13 Oartigo L. 112-2 do code de la propriété intellectuelle (Codigo da Propriedade Intelectual) preve:

«Sao consideradas obras intelectuais na ace¢cdo do presente codigo, nomeadamente:
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]

13°  Os programas informaticos, incluindo o material de concec¢ao preparatério;

[...]»
14  Nos termos do artigo L. 122-6 deste codigo:

«Sem prejuizo das disposicdes do artigo L. 122-6-1, o direito de exploragdo do autor de um programa
informatico abrange o direito de efetuar e de autorizar:

1° A reproducao permanente ou transitdria de um programa informatico [...];

2° A traducdo, adaptagdo, ajustamentos ou outras modificagdes do programa informatico e a
reproducao dos respetivos resultados;

[...]»
15 O artigo L. 122-6-1 do referido codigo preve:

«l. Os atos previstos nos n.°® 1 e 2 do artigo L. 122-6, incluindo a corre¢ido de erros, ndo se
encontram sujeitos a autorizagdo do autor sempre que sejam necessarios para a utilizagdo do programa
informéatico de acordo com a sua finalidade, pela pessoa com direito a utiliza-lo.

No entanto, o autor pode reservar-se contratualmente o direito de corrigir os erros ¢ determinar as

modalidades especiais a que serdo sujeitos os atos, previstos nos n.°® 1 e 2 do artigo L. 122-6,
necessarios para a utilizacdo do programa informatico de acordo com a finalidade, pela pessoa com
direito a utilizé-lo.

[...]»

16 O artigo L. 335-3, segundo paragrafo, do mesmo cddigo tem a seguinte redacao:

«Constitui, igualmente, violagdao do direito de propriedade intelectual a infracdo de um dos direitos do
autor de um programa informatico previstos no artigo L. 122-6.»

Litigio no processo principal e questiao prejudicial

17 Por contrato de 25 de agosto de 2010, alterado por um aditamento de 1 de abril de 2012, a
IT Development atribuiu a Free Mobile, operadora telefonica que opera na area dos servigos de
teleméveis no mercado francé€s, uma licenca e um contrato de manutencdo sobre um progiciel
denominado ClickOnSite, que ¢ um programa informatico de gestdo de projetos centralizado que
permite a Free Mobile organizar e acompanhar em tempo real a evolugdo da instalagcdo de todas as suas
antenas de radiotelefonia conforme efetuada pelas suas equipas e pelos seus prestadores de servigos
técnicos externos.

18 Em 18 de junho de 2015, a IT Development intentou contra a Free Mobile no tribunal de grande
instance de Paris (Tribunal de Primeira Instancia, Franga) uma acdo em cujo ambito pediu que esta
fosse condenada por violagdo do seu direito de propriedade intelectual relativo ao programa
informatico ClickOnSite e que fosse condenada no pagamento de uma indemnizagdo devido ao
prejuizo por si sofrido. A IT Development acusou a Free Mobile de ter alterado o programa
informatico, nomeadamente através da criagdo de novos formularios. Para além da natureza, em sua
opinido, substancial destas alteragdes, e em apoio da sua alegacdo segundo a qual a Free Mobile nao
podia ter procedido aquelas alteracdes, a IT Development invocou nomeadamente as disposi¢cdes do
artigo 6.° do contrato de licenga, intitulado «Ambito da licenga», segundo o qual, em substancia, o
cliente se vincula expressamente a ndo reproduzir, direta ou indiretamente, o progiciel, a nao
descompilar e/ou a ndo efetuar operacdes de engenharia inversa neste tltimo, bem como a nao alterar, a
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ndo corrigir, a ndo adaptar, a ndo criar obras derivadas ou associadas, direta ou indiretamente,
relativamente a este programa.

19 A Free Mobile deduziu um pedido reconvencional por litigancia de ma-fé e alegou que os pedidos da
IT Development eram inadmissiveis e improcedentes.

20 Por Decisdo de 6 de janeiro de 2017, o tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primeira
Instancia de Paris) julgou inadmissiveis os pedidos da IT Development assentes na responsabilidade
extracontratual da Free Mobile, julgou improcedente o pedido de indemnizagao por litigancia de ma-fé
e condenou a IT Development nas despesas. Este tribunal considerou que existem dois regimes
distintos de responsabilidade em matéria de propriedade intelectual, sendo um o da responsabilidade
extracontratual nos casos de violagcdo dos direitos de exploracdo do autor do programa informatico,
conforme designados pela lei, e sendo o outro o da responsabilidade contratual, nos casos de violagdo
de um direito de autor conferido por contrato, tendo aquele tribunal considerado que, no caso concreto,
eram claramente imputadas a Free Mobile viola¢des das suas obrigagdes contratuais que se enquadram
no ambito de uma agdo de responsabilidade contratual, ndo lhe sendo imputados factos ilicitos
extracontratuais que consubstanciam o crime de violagdo do direito de propriedade intelectual relativo
a um programa informatico.

21 A IT Development interpos recurso da referida decisdo na cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso
de Paris, Franca) em cujo ambito pediu a esta ultima que submetesse ao Tribunal de Justica uma
questao prejudicial, que anulasse a decisao proferida em primeira instancia e que julgasse admissivel a
acdo por violacdo do direito de propriedade intelectual que tinha intentado. Pediu igualmente que fosse
declarado que as alteragdes ao programa informatico efetuadas pela Free Mobile constituem atos que
consubstanciam um crime de violacdo do direito de propriedade intelectual, que esta ultima seja
condenada a pagar-lhe o montante de 1 440 000 euros a titulo de indemnizagdo do prejuizo sofrido,
bem como que a Free Mobile seja condenada, ao abrigo do contrato, a pagar-lhe o montante de
840 000 euros a titulo de indemnizagdo deste prejuizo. Além disso, a IT Development pede que, seja
como for, sob pena de lhes ser aplicada uma san¢do pecuniaria compulsoria, a Free Mobile e a sua
subcontratante, a Coraso sejam proibidas de utilizar o programa informéatico, bem como proibidas de
extrair e de reutilizar os dados que tenham origem neste.

22 A Free Mobile pede a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris), nomeadamente, que
confirme as disposi¢des da decisdo de primeira instincia, que condene a IT Development a pagar-lhe o
montante de 50 000 euros a titulo de indemnizagdo por litigdncia de ma-fé e que julgue que os pedidos
da IT Development s3o todos inadmissiveis e, seja como for, improcedentes.

23 O orgao jurisdicional de reenvio indica que o direito francés da responsabilidade civil assenta no
principio da ndo cumulagdo, o que implica que, por um lado, uma pessoa ndo pode ser responsabilizada
por outra pessoa a titulo contratual e extracontratual pelos mesmos factos e que, por outro, a
responsabilidade extracontratual ¢ afastada em beneficio da responsabilidade contratual quando essas
pessoas estejam vinculadas por um contrato valido e quando o dano sofrido por uma delas resulte do
incumprimento ou do cumprimento defeituoso de uma das obriga¢des do contrato. Por outro lado, o
o6rgao jurisdicional de reenvio indica que, no direito francés, a violagdo do direito de propriedade
intelectual, que estd na origem de um crime, ¢ abrangida pela responsabilidade extracontratual, mas
que, neste direito, ndo existe nenhuma disposi¢do segundo a qual ndo pode existir violagdo do direito
de propriedade intelectual quando exista um contrato que vincula as partes. A este respeito, a titulo de
exemplo, pode ser intentada uma ag¢do por violacao do direito de propriedade intelectual em matéria de
patentes e de marcas contra um licenciado que tenha violado os limites do seu contrato.

24 Por ultimo, o 6rgdo jurisdicional de reenvio observa que o artigo 2.° da Diretiva 2004/48/CE, que
delimita o ambito de aplicagdo desta, dispde de um modo geral que as medidas, os procedimentos e 0s
recursos nela previstos sao aplicaveis a qualquer violacao dos direitos de propriedade intelectual, sem
distinguir consoante essa violagdo resulte ou ndo do incumprimento de um contrato.

25  Nestas condi¢des, a cour d’appel de Paris (Tribunal de Recurso de Paris) decidiu suspender a instancia
e submeter ao Tribunal de Justica a seguinte questdo prejudicial:
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«O facto de o licenciado de um programa informatico nao respeitar os termos do contrato de licenga de
um programa informadtico (por ter expirado o periodo experimental, ultrapassagem do niimero de
utilizadores autorizados ou de outra unidade de medida, como os processadores que podem ser
utilizados para executar as instrugdes do programa informatico, ou pela modificagdo do codigo fonte
do programa informéatico quando a licenca reserva esse direito ao titular inicial) constitui:

— uma [violacdo do direito de propriedade intelectual] (na acecdo da Diretiva [2004/48]) sofrida
pelo titular do direito de autor [relativo ao] programa informatico conferido pelo artigo 4.° da
Diretiva [2009/24] relativa a protecao juridica dos programas de computador,

— ou pode obedecer a um regime juridico distinto, como o regime da responsabilidade contratual
de direito comum?»

Quanto a questao prejudicial

26 A titulo preliminar, hd que recordar que segundo jurisprudéncia constante, no ambito do processo de
cooperacdo entre os Orgdos jurisdicionais nacionais e o Tribunal de Justica instituido pelo
artigo 267.° TFUE, cabe a este dar ao juiz nacional uma resposta util que lhe permita decidir o litigio
que lhe foi submetido. Nesta dtica, incumbe ao Tribunal, se necessario, reformular as questdes que lhe
sdo submetidas (Acordaos de 28 de junho de 2018, Crespo Rey, C-2/17, EU:C:2018:511, n.° 40; e de
26 de setembro de 2019, UTEP 2006., C-600/18, EU:C:2019:784, n.° 17 e jurisprudéncia referida).

27  No presente caso, resulta dos autos de que o Tribunal dispde que a problematica do processo principal
diz respeito a aplicacdo do principio da ndo cumulagdo, ao abrigo do qual a responsabilidade
extracontratual deve ser afastada quando uma agdo, como a que estd em causa no processo principal,
assente na alegada violagdo de obrigagdes contratuais e ndo em factos de violagdo do direito de
propriedade intelectual de natureza extracontratual.

28 Conforme o orgao jurisdicional de reenvio indicou, este principio do direito francés implica que, por
um lado, uma pessoa ndo pode ser responsabilizada por outra pessoa a titulo contratual e
extracontratual pelos mesmos factos e que, por outro, a responsabilidade extracontratual ¢ afastada em
beneficio da responsabilidade contratual quando essas pessoas estejam vinculadas por um contrato
valido e quando o prejuizo sofrido por uma delas resulte do incumprimento ou do cumprimento
defeituoso de uma das obrigagdes do contrato.

29 O ¢6rgao jurisdicional de reenvio também salientou que a «contrefagon» constitui, no direito francés,
um crime que ¢ habitualmente abrangido pela responsabilidade extracontratual e ndo decorre da
inexecu¢do de um contrato. Além disso, o Governo francés indica, nas suas observagdes escritas, que o
termo «contrefacon» constitui a traducdo, no direito francés, da expressao «violagdo dos direitos de
propriedade intelectual», na ace¢ao da Diretiva 2004/48, pelo que as regras do direito francés relativas
a agdo por violagdo do direito de propriedade intelectual constituem a transposi¢ao desta diretiva.

30 A luz do que precede, ha que considerar que, com a sua questdo, o orgdo jurisdicional de reenvio
pergunta, em substancia, se as Diretivas 2004/48 ¢ 2009/24 devem ser interpretadas no sentido de que a
inobservancia de uma cldusula de um contrato de licenca de um programa de computador relativa a
direitos de propriedade intelectual do titular dos direitos de autor deste programa ¢ abrangida pelo
conceito de «violagdo dos direitos de propriedade intelectual», na acecdo da Diretiva 2004/48, e de
que, por conseguinte, o referido titular deve poder beneficiar das garantias previstas nesta ultima
diretiva, independentemente do regime de responsabilidade aplicavel nos termos do direito nacional.

31 Importa observar que o 6rgdo jurisdicional de reenvio enumera, na questdo colocada, varias formas
possiveis de inobservancia de um contrato de licenga de um programa informatico, a saber, o facto de o
licenciado de um programa informatico ndo respeitar o termo do periodo experimental, ultrapassar o
nimero de utilizadores autorizados ou outra unidade de medida, como os processadores que podem ser
utilizados para executar as instrugdes do programa informatico, ou alterar o codigo fonte do programa
informatico quando a licenga reserva esse direito ao titular inicial. Ora, no processo principal, so6 a
ultima hipdtese estd em causa, pelo que ha que referir-se apenas, no presente caso, a esta.
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32 No que respeita a Diretiva 2009/24, que determina os direitos materiais dos autores de programas de
computador, hd que salientar que os Estados-Membros estdo obrigados, nos termos do artigo 1.° desta,
a proteger os programas de computador mediante a concessdo de direitos de autor enquanto obras
literarias. Nos termos do artigo 4.° desta diretiva, os direitos exclusivos do titular destes programas que
devem ser protegidos pelos Estados-Membros incluem, sob reserva de certas excegdes que esta preve,
nomeadamente, o direito de traduzir ou de autorizar a traducdo, a adaptacdo, o ajustamento e qualquer
outra modificagdo de um programa de computador. A proibi¢do de alterar o cédigo fonte de um
programa informdtico inclui-se assim nos direitos de autor de um programa de computador cuja
protecdo se encontra prevista na Diretiva 2009/24. Ha que acrescentar que nos termos do artigo 3.° da
referida diretiva, tal protecdo ¢ concedida a qualquer pessoa singular ou coletiva que preencha os
requisitos necessarios para beneficiar da legislacdo nacional sobre direitos de autor aplicavel a estas
obras.

33 Daqui resulta que a Diretiva 2009/24 nao faz depender a protecao dos direitos do titular dos direitos de
autor de um programa de computador da questdo de saber se a alegada violagao destes direitos € ou ndo
abrangida pela inobservancia de um contrato de licenca.

34 A este respeito, ha que salientar que o considerando 15 da referida se limita a indicar que a adaptacdo
ou a transformagdo do codigo em que uma copia de um programa de computador foi criada constitui
uma infracdo aos direitos exclusivos do autor, sem conter nenhuma precisdo quanto a origem,
contratual ou outras, desta infracao.

35  No que respeita a Diretiva 2004/48, esta prevé, conforme resulta dos seus considerandos 10 e 15 bem
como do seu artigo 1.°, as medidas, procedimentos e recursos necessarios para assegurar o respeito
pelos direitos de propriedade intelectual, o que engloba os direitos abrangidos pela Diretiva 2009/24.

36  Nos termos do seu artigo 2.°, n.° 1, a Diretiva 2004/48 aplica-se a «qualquer violagao dos direitos de
propriedade intelectual». Resulta da redag¢do desta disposi¢do, em especial do pronome indefinido
«qualquer», que esta diretiva deve ser interpretada no sentido de que também abrange as violagdes que
resultam do incumprimento de uma cldusula contratual relativa a exploracdo de um direito de
propriedade intelectual, incluindo o de um autor de um programa de computador.

37  Esta constata¢do ¢ confirmada tanto pelos objetivos da Diretiva 2004/48 como pelo contexto em que
se inscreve o artigo 2.°, n.° 1, desta, que ha que tomar em consideracdo, segundo a jurisprudéncia
constante do Tribunal de Justica, quando da interpretagdo desta disposi¢do (v., neste sentido, Acordao
de 26 de maio de 2016, Envirotec Denmark, C-550/14, EU:C:2016:354, n.° 27 e jurisprudéncia
referida).

38  No que se refere, desde logo, ao objetivo da Diretiva 2004/48, resulta dos considerandos 10 e 13 desta,
respetivamente, que este objetivo consiste em aproximar as legislagdes dos Estados-Membros para
assegurar um nivel elevado de protecdo, equivalente e homogéneo da propriedade intelectual no
mercado interno e que o ambito de aplicagdo desta diretiva deve ser definido de uma forma tao ampla
quanto possivel, de modo a nele incluir a totalidade dos direitos de propriedade intelectual abrangidos
pelas disposicdes do direito da Unido na matéria ou pela legislacdo nacional do Estado-Membro em
causa.

39 Por outro lado, o Tribunal declarou que o objetivo da Diretiva 2004/48 consiste em que 0s
Estados-Membros assegurem, nomeadamente na sociedade da informagdo, a protegdo efetiva da
propriedade intelectual (v., neste sentido, Acorddao de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o., C-324/09,
EU:C:2011:474,n.° 131).

40 Resulta igualmente da jurisprudéncia do Tribunal que as disposi¢des desta diretiva visam reger os
aspetos relacionados com os direitos de propriedade intelectual que sdo inerentes, por um lado, ao
respeito destes direitos e, por outro, as violacdes destes ultimos, impondo a existéncia de meios
juridicos eficazes destinados a impedir, a cessar ou a obviar a qualquer violagdo ao direito de
propriedade intelectual existente (v., neste sentido, Acordao de 10 de abril de 2014, ACI Adam e o.,
C-435/12, EU:C:2014:254, n.° 61 e jurisprudéncia referida).
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41 Em seguida, no que diz respeito ao contexto em que se inscreve o artigo 2.°, n.° 1, da Diretiva
2004/48, esta ultima prevé, no seu artigo 4.°, que qualquer titular de direitos de propriedade intelectual
tem legitimidade para requerer a aplicagdo das medidas, procedimentos e recursos que esta visa, em
conformidade com as disposi¢cdes da legislagdo aplicavel. Ora, a possibilidade de efetuar tal
requerimento ndo estd sujeita a nenhuma limitagdo no que se refere a origem, contratual ou outra, da
violagdo destes direitos.

42  Ha que constatar, a luz do que precede, que a inobservancia de uma cldusula de um contrato de licenca
de um programa de computador relativa a direitos de propriedade intelectual do titular dos direitos de
autor deste programa ¢ abrangida pelo conceito de «violagdo aos direitos de propriedade intelectualy,
na acecdo da Diretiva 2004/48, e que, por conseguinte, o referido titular deve poder beneficiar das
garantias previstas nesta diretiva.

43 No entanto, embora a Diretiva 2004/48 vise estabelecer as medidas, procedimentos e recursos dos
titulares dos direitos de propriedade intelectual, o que engloba os direitos de autor dos programas de
computador previstos na Diretiva 2009/24, aquela primeira diretiva ndo fixa as modalidades exatas de
aplicacdo destas garantias e nao prescreve a aplicagdo de um regime de responsabilidade especifico no
caso de estes direitos serem violados.

44  Daqui resulta que o legislador nacional continua a ter liberdade para fixar as modalidades concretas de
protecao dos referidos direitos e para definir, nomeadamente, a natureza, contratual ou extracontratual,
da agdo de que o titular destes dispdoe, em caso de inobservancia dos seus direitos de propriedade
intelectual, contra um licenciado de um programa de computador. No entanto, ¢ indispensavel que, em
todos os casos, sejam respeitadas as exigéncias da Diretiva 2004/48.

45 Quanto a este ultimo aspeto, resulta, em especial, do artigo 3.° desta diretiva que as medidas,
procedimentos e recursos necessarios para assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual
devem ser justos e equitativos, ndo devendo ser desnecessariamente complexos ou onerosos € nao
devendo comportar prazos que ndo sejam razoaveis ou implicar atrasos injustificados. As medidas,
procedimentos e recursos devem também ser eficazes, proporcionados e dissuasivos e ser aplicados de
modo a evitar a criagdo de obstaculos ao comércio licito e a prever salvaguardas contra os abusos.

46  Resulta das consideragdes que precedem que a determinagdo do regime de responsabilidade aplicavel
em caso de inobservancia dos direitos de autor de um programa de computador por um licenciado deste
programa ¢ abrangida pela competéncia dos Estados-Membros. A aplicacio de um regime de
responsabilidade particular ndo deve no entanto em caso nenhum constituir um obstaculo & protegdo
efetiva dos direitos de propriedade intelectual do titular dos direitos de autor deste programa conforme
foi estabelecida nas Diretivas 2004/48 e 2009/24.

47  No presente caso, o 6rgao jurisdicional de reenvio indica que nenhuma disposi¢cdo do direito nacional
relativa a violagdo do direito de propriedade intelectual dispde expressamente que a violagao do direito
de propriedade intelectual s6 pode ser invocada no caso de as partes ndo estarem vinculadas por um
contrato. O orgdo jurisdicional de reenvio salienta também que a violacdo do direito de propriedade
intelectual se define, na sua acecdo mais ampla, como uma violagdo de um direito de propriedade
intelectual, nomeadamente uma inobservancia de um dos direitos de autor de um programa de
computador.

48 A este respeito, segundo a jurisprudéncia constante do Tribunal de Justica, o 6rgdo jurisdicional
nacional deve, ao abrigo do principio da interpretagdo conforme do direito interno, dar a este direito, na
medida do possivel, uma interpretacdo conforme com as exigéncias do direito da Unido e assegurar,
assim, no ambito das suas competéncias, a plena eficacia do direito da Unido quando o o6rgdo
jurisdicional nacional se pronuncia sobre o litigio que lhe foi submetido. Este principio impde que o
6rgdo jurisdicional nacional tome em consideragdo a totalidade do direito nacional para apreciar em
que medida este deve ser aplicado de modo a que ndo conduza a um resultado contrario ao direito da
Uniao (v., neste sentido, Acordaos de 19 de dezembro de 2013, Koushkaki, C-84/12, EU:C:2013:862,

n.% 75 ¢ 76; e de 24 de junho de 2019, Poptawski, C-573/17, EU:C:2019:530, n.° 55). Resulta, a luz
dos elementos indicados no niimero anterior e sob reserva de verificagdo pelo 6rgao jurisdicional de
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reenvio, que € possivel proceder no presente caso a uma interpretacdo conforme com as exigéncias das
Diretivas 2004/48 ¢ 2009/34.

49 A luz de tudo o que precede, ha que responder a questdo colocada que as Diretivas 2004/48 ¢ 2009/24
devem ser interpretadas no sentido de que a inobservancia de uma clausula de um contrato de licenca
de um programa de computador, relativa a direitos de propriedade intelectual do titular dos direitos de
autor desse programa, ¢ abrangida pelo conceito de «violacao dos direitos de propriedade intelectualy,
na acecdo da Diretiva 2004/48, e que, por conseguinte, o referido titular deve poder beneficiar das
garantias previstas nesta ultima diretiva, independentemente do regime de responsabilidade aplicavel
segundo o direito nacional.

Quanto as despesas

50  Revestindo o processo, quanto as partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o
orgdo jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto as despesas. As despesas efetuadas pelas
outras partes para a apresentagdo de observagdes ao Tribunal de Justiga ndo sdo reembolsaveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justi¢a (Quinta Sec¢ao) declara:

A Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, relativa ao
respeito dos direitos de propriedade intelectual, e a 2009/24/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa a protecdo juridica dos programas de computador,
devem ser interpretadas no sentido de que a inobservancia de uma clausula de um contrato de
licenca de um programa de computador, relativa a direitos de propriedade intelectual do titular
dos direitos de autor desse programa, ¢ abrangida pelo conceito de «violacdo dos direitos de
propriedade intelectual», na ace¢cdo da Diretiva 2004/48, e que, por conseguinte, o referido titular
deve poder beneficiar das garantias previstas nesta ltima diretiva, independentemente do
regime de responsabilidade aplicavel segundo o direito nacional.

Assinaturas

*  Lingua do processo: francés.
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