A R~EPARA(;AO DO DANO
POR VIOLACAO DO DIREITO INTELECTUAL

Pedro Sousa e SILVA

E com muita honra e profunda gratidio que o autor destas linhas participa
numa justa homenagem ao Senhor Doutor Anténio Pinto Monteiro,
personalidade marcante da nossa Academia, de quem foi aluno de licenciatura na
Escola de Direito do Porto da Universidade Catdlica, que viria a reencontrar no
Mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e de cuja sabia
orientagdo beneficiou aquando do doutoramento nesta Universidade. A escolha
do objeto do presente trabalho visa sublinhar, modestamente, o enorme
contributo deste Mestre do nosso Direito Civil e Comercial para a tematica do
dano e da sua indemnizacio.

Introducgio

Como ¢ sabido, a Propriedade Intelectual tem por objeto bens imateriais que
sdo sujeitos a direitos exclusivos de utilizacdo ou exploracio, colocando o respe-
tivo titular numa posi¢ao vantajosa relativamente aos seus concorrentes, que nao
podem usar ou fruir esses mesmos bens. Tal exclusividade gera uma escassez ar-
tificial que valoriza os bens protegidos, propiciando uma explora¢ido econémica
em condicOes mais favoraveis, ao abrigo da concorréncia de bens idénticos."
Esta ratio esta subjacente nao s6é no dominio das patentes, modelos de utilidade e
desenhos ou modelos, mas também no ambito dos direitos de autor, pois todos
estes direitos privativos visam permitir ao seu titular extrair do mercado o re-
torno econdémico do seu esforco inventivo ou criativo, fruindo de modo exclu-
sivo as vantagens decorrentes da exploracdo econémica da obra protegida. A 16-
gica imanente a tutela dos sinais distintivos é algo diversa, pois af estd em causa
essencialmente uma funcao informativa, de ordenagao da concorréncia, através

M Neste sentido, Oehen MENDES, ‘Contratos de Transmissio de Patente’, in Aavv, Contratos de
Direito de Auntor e de Direito Industrial, Almedina, 2011, 371, refere, a respeito do direito de patentes,
que se trata de “transformar bens imateriais de uma determinada categoria (conhecimentos técni-
cos), por natureza infinitos ou res communis omninm, em bens escassos e, assim, suscetiveis de apro-
veitamento economico.”.
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da distingao dos objetos assinalados e de indicagao da respetiva origem, empresa-
rial ou geografica, servindo a exclusividade pata tornar univoca essa indica¢io.®

No entanto, apesar de estes bens imateriais serem comummente designados
por “Propriedade Intelectual”, os direitos exclusivos sobre marcas, invencdes ou
sobre criagOes artisticas e literdrias ndo tém a mesma natureza do direito de pro-
priedade, nem constituem sequer direitos reais, apesar de terem alguns dos seus
tracos caracteristicos. Na verdade, tais direitos nao tém um objeto passivel de ser
possuido, pois incidem sobre um bem zntangivel. Lawrence Lessig explica a dife-
renca entre a propriedade intelectual e propriedade “real” desta forma simples:
se eu for dono de uma maca e um terceiro a comer, isso impede-me de a usar;
mas se eu tiver uma ideia e alguém a usar, eu continuo a poder usa-la. Isso ex-
plica um traco essencial da propriedade intelectual, cujo consumo é “ndo exclu-
dente”: o consumo por terceiros nio impede o meu; ao contrario do que sucede
com a propriedade sobre bens corporeos, cujo consumo simultineo nao é possi-
vel (é “excludente”) ©.

Nessa medida, o titular de um direito de propriedade intelectual® nio pode
exercer poderes faticos de fruicdo (ao contrario do que sucede com os direitos
reais), dispondo apenas de um exv/usivo de exercicio de certa atividade, de uso de
determinado sinal ou de uma certa obra ou prestacao. O objeto desses direitos
nao ¢ o poder de usar ou fruir um invento ou uma cria¢ao, mas apenas o de wzpe-
dir terceiros de o fazer. Ndo tém um conteido positivo, mas sim #zegativo, consis-
tindo unicamente num direito de proibir terceiros de fazer algo que ¢ reservado ao
titular do direito intelectual. Como ¢ 6bvio, o inventor nio carece de uma pa-
tente para explorar o seu invento, nem o autor necessita do direito para fruir da
sua obra. O que a ordem juridica lhes confere nio ¢ algo que ja tinham (o direito
positivo de fruicao), mas Gnica e exclusivamente o jus excludendi alios que lhes ga-
rante que mais ninguém o podera fazer, permitindo-lhes assim potenciar o re-
torno econémico da sua criacio.

Em bom rigor, quando ocorre uma violac¢ao de DPI, nao ha coisa palpavel que
se danifique nem sequer a priva¢io do uso do bem protegido, pois o sinal distin-
tivo, a invencao ou a obra podem continuar a ser utilizados pelo seu titular. Mas
isto ndo quer dizer que nio haja prejuizos. A situacio do titular é afetada no s6
pela perda de ganhos potenciais (lucros cessantes), mas também, muitas vezes,

@ Sobre este tema, Pedro Sousa e Siwva, Direito Industrial. Nogoes Fundamentais, Almedina, 2019,
15 ss. e, com referéncias adicionais, Nuno Sousa e Sitva, “Sinais Distintivos: Uma introdugao”, Re-
vista de Direito Comercial (2020) 1853-1944.

© Code and Other Laws of Cybersapace, 1999, p. 131. Noutra obra do mesmo autor (The Future of
Ideas, 2001, p. 94) cita-se um escrito de Thomas Jefferson, de 1813, em que este afirmava: “se a na-
tureza criou algo insusceptivel de apropriagiao exclusiva foi a ac¢io do poder do pensamento, cha-
mada ideia, que um individuo s6 pode possuir em exclusividade enquanto a guardar para si (...)
Aquele que recebe uma ideia minha, recebe informacio sem reduzir a que eu tenho; do mesmo
modo que aquele que acende a sua vela na minha recebe luz sem me trazer escuridao”.

@ Adiante, abreviadamente, “Dp1”.
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pelos danos de imagem ou reputacido decorrentes do plagio ou a contrafacio.
Acontece, porém, que o dano causado nio consiste numa lesao direta do bem in-
tangivel, que permanece incélume, mas sim numa lesao indireta ou reflexa, resul-
tante do destespeito da exclusividade que a lei confere ao respetivo titular®.

Neste contexto, mostra-se particularmente certeira a adverténcia de Pinto Mon-
teito ©: “Apesar de a reintegracio natural ser, em principio, a forma mais perfeita
de indemnizagao, ela nao é, como se sabe, a mais generalizada, pois nem sempre se
afigura possivel, suficiente ou razoavelmente adequada aos custos que implica”.

Acresce que, em caso de infragdo de DPI — por terceiros que explorem indevi-
damente o bem imaterial exclusivo — o dano resultante da violacdo assume con-
tornos distintos dos danos causados a bens corpdreos, ou com estes relaciona-
dos, tornando inadequados os parimetros habitualmente considerados para
arbitrar a compensacao dos lesados. A diversidade de natureza dos direitos sobre
bens corpéreos e sobre bens imateriais impode, assim, que sejam distintas as for-
mas de apuramento dos danos e de calculo da sua indemnizacio.

As dificuldades e insuficiéncias resultantes da aplicagao dos quadros classicos
levaram o legislador europeu a estabelecer regras e parametros especificos para
calculo da indemnizacio por perdas e danos sofridos pelo titular de um DPI vio-
lado, na Diretiva 2004/48/cE do Patrlamento Europeu e do Conselho de 29 de
Abril de 2004 @, vulgarmente designada por “diretiva do enforcement”, transposta
para o direito portugués em 2008.

O propésito deste estudo é aprofundar o conceito de dano por violagiao de
DPI ¢ as formas da sua reparagdo, em especial a indemniza¢io, comegando por
um enquadramento juridico do tema (II), para seguidamente elencarmos as di-
versas categorias de danos indemnizaveis (I1I) e concluirmos pela anélise dos
métodos de cilculo da indemnizac¢io, nas suas diversas dimensoes (IV).

I. Enquadramento Juridico

Com a finalidade de “assegurar um nivel elevado de protecio da propriedade
intelectual”, a DE impds aos Estados-membros da Unido a ado¢do de um con-
junto de mecanismos processuais e regras substanciais, entre as quais avulta o
disposto no seu artigo 13.°, que define com algum detalhe a disciplina da indem-
niza¢do de perdas e danos, que deve ser “adequada ao prejuizo efetivamente so-
frido devido a violacao” e resultar da considera¢do de “todos os aspetos relevan-
tes”, incluindo fatores econdémicos e outros elementos, mormente os danos
morais. O artigo 14.° da diretiva dispde, ainda, que os Estados-membros devem
“assegurar que as custas judiciais e outras despesas razoaveis e proporcionadas,

® Para uma anélise da problemdtica da compensacio da vitima de infracoes que ndo causam
danos aparentes, Kit BARKER, ““Damages without Loss’ Can Hohfeld help?”, Oxford Journal of 1.egal
Studies (2014) 1-28.

© Clausnlas Limitativas e de Exclusao de Responsabilidade Civil, Almedina, 2003, 89.

™ Adiante, abreviadamente, DE.
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da parte vencedora do processo, sejam geralmente custeadas pela parte vencida,
exceto se, por uma questdo de equidade, tal nio for possivel”.

Em transposicdo dessas normas para a nossa ordem juridica ®, o legislador
aditou ao cpADC o artigo 211.° e ao cp1 de 2003 o artigo 338.°-L (que corresponde
ao artigo 347.° do atual Cp1), os quais, sob a epigrafe de “indemnizacao de perdas e
danos”, determinam que, em caso de violacio de um DI alheio, o infrator “fica
obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violagao”. Isto ¢, o
lesante fica sujeito a responsabilidade civil, devendo repor a situa¢do que existiria
se nao tivesse ocorrido a atua¢ao proibida por lei. A compensac¢ao pode ser exigida
quer no ambito de acOes de natureza civil, quer no ambito de processos criminais,
mediante dedu¢io de um pedido de indemnizacio civil, regulado pelos artigos 71.°
e seguintes do Codigo de Processo Penal.?”

A disciplina desta responsabilidade civil, ainda que assente no regime da res-
ponsabilidade aquiliana (plasmada no artigo 483.° do Cédigo Civil),"” tem espe-
cificidades que decorrem da natureza imaterial do objeto de prote¢io dos DPI e
da incidéncia daquelas normas especiais, sendo que o legislador inclui nos danos
indemnizaveis mais do que os prejuizos econémicos diretamente sofridos pelo
lesado. Na verdade, o “dano” resultante da violaciao desses direitos aproxima-se
por vezes de um enriquecimento sem causa por intervenc¢io (em especial quanto
se utiliza como critério da sua defini¢do o valor de uma licenca ficticia).!'V Além
disso, o citado artigo 13.° exprime um entendimento alargado das funcoes da
responsabilidade civil, uma vez que a indemnizacdo pode ser fixada com base
nos lucros do infrator, excedendo os danos em sentido estrito.

® Através da Lei n.° 16/2008, de 1 de abril.

@ O artigo 71° do cpp consagra o chamado “principio da adesdo”, nos termos do qual “o pedido
de indemnizacio civil fundado na pratica de um crime é deduzido no processo penal respectivo, s6 o
podendo ser em separado, perante o tribunal civil, nos casos previstos na lei”. Um desses casos ¢ o da
responsabilidade decorrente da violagio de direitos de autor e direitos conexos, dispondo o artigo
203.° do cpaDC que “a responsabilidade civil emergente da violagao dos direitos previstos neste co-
digo ¢ independente do procedimento criminal a que esta dé origem, podendo, contudo, ser exercida
em conjunto com a agdo criminal”, a par do artigo 226.° do cpaADC relativo a responsabilidade civil
por violagdo de medidas técnicas de prote¢do e informacio para gestdo de direitos. Em contrapartida,
¢ na falta de norma expressa nesse sentido no cp1, nao parece admissivel que, em caso de infragao dos
direitos exclusivos consagrados neste codigo que dé origem a um processo penal, o lesado possa exi-
¢gir a indemnizac¢do dos seus danos no ambito de um processo auténomo.

10 A responsabilidade civil extracontratual por infragio de DPI poderd, em certos casos, coexistit
com a responsabilidade contratual, v.g. nos casos de violacio, pelo licenciado, de certas clausulas do
contrato de licenca celebrado com o titular de um Dr1. Para uma analise desta matéria, que nio cuida-
mos de aprofundar neste estudo, cf. Pedro Sousa e Siva, Direito Industrial... cit., 532-536. Outro tema
que ndo abordaremos diz respeito a responsabilidade do requerente de providéncias cautelares, in-
cluindo arrestos, ou medidas de preservagiao de prova (artigos 343.°/3, 345.°/5 ¢ 346.°/4 do cpi ¢
210.°-E. 210.°-G/5 ¢ 210.>-H/4 do cpaDC); sobre este aspeto, vide Pedro Sousa e Siva, in Cidigo da
Propriedade Industrial Anotads, Couto GONCALVES, cootd., Almedina, 2021, 1243 ss.. De lado ficara,
também, o regime especial do artigo 94.° do Regulamento (k) 2100/94 relativo a variedades vegetais.

(D Neste sentido, Luis Menezes LErTAo, Direito de Autor, Almedina, 2021, 304.
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No entanto, surpreendentemente, algumas decisdes jurisprudenciais tém me-
nosprezado as altera¢oes introduzidas pela transposicao da DE, sustentando que
esta nada acrescentou 2 tutela indemnizatéria da Propriedade Intelectual.!?

Como ja escrevemos noutro local® nio parece que esta leitura minimalista
seja adequada, nem conforme com a vontade do legislador: quando este altera o
texto da lei, é porque nio quer que tudo fique na mesma. Se o regime anterior a
Lei n.° 16/2008 ja desse integral satisfacdo aos imperativos da DE, nenhuma
razao haveria para a consagracio dos artigos 211.° do cpapc e 338.°-L do cp1 de
2003 (artigo 347.° do cp1 atual). Embora seja certo que a transposicao dos artigos
13.° ¢ 14.° da DE foi feita de modo deficiente Y, ndo é menos certo que a aplica-
¢do das normas nacionais deve obedecer ao principio da interpretacio conforme do di-
reito europeu 9, razdo pela qual a indemnizacio do lesado por infracoes ao dis-
posto no cp1 deve reger-se pela disciplina, mais favoravel a este, resultante de
uma adequada interpreta¢do dos artigos 347.° do cp1 e 211.° do cpADC.

O refor¢o da posicao do lesado, a nivel indemnizatério, verificou-se em diver-
sos planos, como sublinha Adelaide Menezes Leitao !, traduzindo-se quer num
“conceito de dano mais abrangente, quer, ainda, num aligeiramento do 6nus da
sua prova, na medida em que se pode recorrer a elementos suceddaneos para o
computo do dano”, tendo-se, ainda, reduzido a exigéncia ao nivel da culpa.
Como veremos, ha varios aspetos em que o legislador europeu (e, reflexamente,

12 Nessa perspetiva, podem citar-se diversos ac6rdaos dos tribunais supetiores, como o ac. da
Rel. Porto de 13.06.2018 Proc. 1839/13.218pvZ (dgsi.pt) onde se 1é&: “nio parece que o disposto no
artigo 338.°-L constitua um regime diferente ou mais generoso que o disposto no regime comum
da obrigacao de indemnizagio nos artigos 562.° e seguintes do Coédigo Civil. O que se pode enten-
der é que se trata de uma norma mais detalhada, que fornece mais critérios para concretizar a cha-
mada teoria da diferenga, com o objetivo de atalhar a indemnizagdes que ndo sejam satisfatorias e
que ndo contribuam para uma efetiva defesa dos direitos de propriedade intelectual e industrial.”.
Em sentido algo diverso, mas coincidindo na desvalorizacdo dessas altera¢Ges legislativas, veja-se
ainda o ac. da Rel. Porto de 3.06.2016 (Proc. 75/11.7EALsB, dgsi.pt).

9 Cf. Pedro Sousa e Siva / Nuno Sousa e Siva, “A Responsabilidade Civil no Diteito Inte-
lectual”, in Estudos Juridicos em Homenagem a Manuel Oehen Mendes: Propriedade Intelectual, Contratagio e
Sociedade da Informacao, Almedina, 2022, 56.

4 Apontando variadas deficiéncias a transposicao desta matéria para o artigo 338.°-L do cp1
anterior, cf. Adelaide Menezes LETAo, “O reforco da tutela da Propriedade Intelectual na econo-
mia digital através de ac¢bes de responsabilidade civil”, Direito Industrial 7 (2010) 250. ss.; e Abran-
tes GERALDES, “Violagao de Direitos Industriais e Responsabilidade Civil”, Direito Industrial 8 (2012)
122 ss.. No dominio do cpr atual, cf. Pedro Sousa e Stva, Direito Industrial, cit., p. 582.

(9 Este principio significa que, “quando ao 6rgio jurisdicional nacional seja submetido um liti-
gio que envolva exclusivamente particulares, o mesmo ¢ obrigado, ao aplicar as disposi¢coes de di-
reito interno adoptadas para transpor as obriga¢Ges previstas numa directiva, a tomar em conside-
ragio todo o direito nacional e a interpretd-lo, na medida do poss#vel, 4 luz do texto e da finalidade
dessa directiva, para alcangar uma soluggo conforme ao resultado por ela pretendido” (cf., entre ou-
tros, o ac. 1] de 5.10.2004, PrerrreR, C-397/01, §119). Além disso, a tutela efetiva dos DPI resulta do
artigo 45.° do acordo TRIPS, que a DE veio concretizar no artigo 13.°

9O reforgo da tutela da Propriedade Intelectual, cit., p. 252 ss.
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o portugués) foi mais longe do que o regime do Cédigo Civil, no que respeita a in-
demnizagao devida pela violagdo de DPL. O que se justifica plenamente, nao sé pela
natureza especifica destes direitos e dos interesses que tutelam, mas também pela
forma particular como as infra¢des sao cometidas, pelo que a reparacio desses danos
nao deve ficar limitada pelos critérios restritivos da responsabilidade aquiliana.

II. Os Danos Indemnizaveis

Visando esta indemniza¢do reparar “os danos resultantes da viola¢do”, in-
cluindo “os danos nao patrimoniais causados pelo infrator”, a respetiva fixacao
deve colocar o lesado na “situagdo que existiria, se ndo se tivesse verificado o
evento que obriga a reparacao” (como dispde o artigo 562.° do Cdodigo Civil). A
causalidade ¢ simultaneamente requisito e critério para delimitar os danos, s6
sendo indemnizaveis os danos ilicitamente produzidos (causalidade fundamenta-
dora) que decorram da atuagio ilicita (causalidade preenchedora).!”

Pelas razdes ja expostas, a aplicagdo da teoria da diferenca, tal como formu-
lada no Cédigo Civil, ndo se mostra ajustada a reparacio da lesdo de prr."® A in-
terpretagdo rigida desta teoria teria mesmo um efeito contraproducente. Tanto
assim é que algumas ordens juridicas, como a norte-americana,"” a grega® ou
polaca,®V preferiram fixar expressamente critérios estaticos para determinar o
montante indemnizatério. Esta solucdo chegou a ser preconizada pela Comissao
Europeia na versio inicial daquilo que viria a ser a Diretiva 2004/48, propondo
uma indemnizacio pelo dobro do valor da licen¢a hipotética.®® No entanto, esta
proposta nio vingou, adotando-se antes um conjunto de critérios que permitem
ao julgador uma maior flexibilidade. Como resulta do considerando 26 da DE,
nio estd aqui em causa uma finalidade punitiva, mas sim o ressarcimento fun-

" Matia Lurdes PEREIRA, Direito da Responsabilidade Civil: a obrigagio de indemmizar, AArpL, 2021,
313 e ss., sublinhando que a importancia desta distin¢ao ndo pode ser sobrevalorizada (p. 321).

@9 Alias, foi por causa dessa desadequagdo que a jurisprudéncia alema do final do século XIX
adotou as trés alternativas (lucros cessantes, valor de licenga hipotética e restitui¢ao do lucro do in-
frator) que, no essencial, fizeram o seu caminho até a DE. Sobre este tema, em detalhe, »ide Philipp
SCHRAGE, Der Schadensersatz im gewerblichen Rechtsschutz und Urbeberrecht, Peter Lang, 2011 (analisando
a origem dos diferentes métodos nas p. 17 e ss.).

19 Veja-se Terence P. Ross, ‘Remedies’, in aavv, The Oxford Handbook of Intellectual Property Law,
Oxford University Press, 2018, 664 ¢ ss. Sobre a influéncia dessa experiéncia no nosso regime, vide
Alberto Ribeiro de ALMEIDA, “Responsabilidade Civil pela violagao de direitos subjetivos de Pro-
priedade Intelectual — As influéncias anglo-saxé6nicas”, Rpr 2 (2014) 165-187.

@ Trini StamaTtoupl, “The Enforcement Directive’, in IpEm / Paul TORREMANS, EU Copyright
Law: A Commentary, Edward Elgar, 2014, 631.

@) A solugio polaca incluia o pagamento do triplo ou do dobro do valor da licenca hipotética.
A solucao da indemnizacao pelo triplo veio a ser julgada inconstitucional, mas o Tribunal de Justica
considerou que fixar uma indemnizagao pelo dobro do valor de uma licenga hipotética era compa-
tivel com a Diretiva 2004/48/ce (C-367/15, Stowargysgenie ‘Olawska Telewizja Kablowa’ (0TK)
(BU:c:2017:30)).

@ Veja-se artigo 17.° da Proposta (com/2003/0046 final).
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dado em critério objetivos ajustados a realidade propria da Propriedade
Intelectual.

Para determinar a indemnizacao é necessario esclarecer, antes de mais, que ca-
tegorias de danos estao abrangidos, atendendo as ciscunstincias concretas. Nao
sera igual o dano no caso de violagao de uma marca, de um desenho ou modelo,
de uma patente, ou de uma obra protegida por direito de autor, atendendo a fun-
¢do especifica de cada um destes direitos. No caso de segredos comerciais, pode
mesmo estar em causa a destruicdo do objeto de tutela, sacrificando qualquer
possibilidade futura de proveito econémico.® Nesse sentido, é essencial ter em
conta o ambito e a funcio juridica do DprI violado.

Como ficou referido, o legislador europeu — visando assegurar um nivel ele-
vado de protegao da propriedade intelectual no mercado interno e reconhecendo
a especial natureza destes direitos e a dificuldade em quantificar os danos decor-
rentes da sua lesao — enunciou um conjunto de regras destinadas a orientar e ba-
lizar o calculo das indemniza¢oes a atribuir aos lesados, nos artigos 13.° e 14.° da
DE,* transpostos para os artigos 347.° do cp1 e 211.° do cpADC, com uma reda-
¢do praticamente idéntica entre si. Sintetizando a disciplina dessas normas, pode-
remos dizer que:

— A indemniza¢ido deve corresponder ao montante do prejuizo efetivamente
sofrido pelo lesado e reparar todos os danos resultantes da violagdo, in-
cluindo os danos patrimoniais e ndo patrimoniais causados pelo infrator;

— O calculo da compensagio deve atender ndo s6 aos danos emergentes e aos
lucros cessantes sofridos pelo lesado, mas também ao lucro obtido pelo in-
frator e a receita resultante da sua conduta ilicita, devendo ainda abranger os
encargos suportados com a prote¢do do direito violado e os relacionados
com a investiga¢do da infragdo e com a cessacdo da conduta lesiva;

— Quando seja impossivel fixar o montante do prejuizo efetivo e o lesado a tal
nao se oponha, deve fixar-se uma compensagao equitativa, que nao pode ser
inferior ao chamado “valor de licenca”, acrescido dos referidos encargos re-
lacionados com a prote¢ao do direito violado.

No que respeita ao dano indemnizavel, refletindo a especial natureza dos DI,
¢ aqui acolhido um conceito normativo de dano, que transcende os limites estri-
tos do prejuizo sofrido pelo lesado (medido pela teoria da diferenca). De resto, a
infracdo de um direito privativo industrial ndo tem como unica consequéncia a
perda de vendas pelo titular do direito. Vai muito para além disso, pondo em causa
a integridade econdmica do direito exclusivo e afetando as diversas virtualidades ine-

@ Cf. Nuno Sousa e SivA, “Quando o segredo ¢ a “alma do negécio” — defini¢io de um con-
ceito”, Revista da Associagio Brasileira da Propriedade Intelectual 126 (2013) 19, referindo: “A indemniza-
¢io pode ser grande e a tutela penal severa, mas o segredo desapareceun.”.

@9 Para os segredos comerciais, cf. regime idéntico, consagrado no artigo 14.° da Ditetiva 2016/943.
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rentes ao gozo de uma posicao iinica no mercado, pelo que a intromissao do infrator
tem multiplas repercussOes negativas na esfera juridica do titular e nas expectati-
vas de retorno econémico do bem imaterial protegido.*” Comentando a lei espa-
nhola resultante da transposicio da DE, Jose Massaguer @9 sublinha que “esse ca-
rater normativo do dano indemnizavel em matéria de propriedade industrial
manifesta-se no que respeita aos pressupostos da a¢io e, sobretudo, no seu con-
teido econdémico. Com efeito, o dano indemnizavel nos casos de infracio de di-
reitos de propriedade industrial compreende nio s6 a compensagao da perda di-
retamente ocasionada pela interferéncia competitiva do infrator na exploragao do
direito violado efetivamente realizada pelo seu titular (a diferenca entre o valor
gerado pela explora¢io do direito de propriedade industrial violado realmente
efetuada pelo seu titular e o valor que teria gerado se nio tivesse ocorrido a in-
fracdo), mas também a reparagio da integridade econémica do direito exclusivo
erodida em consequéncia da infracio por meio da satisfacdo do seu equivalente:
a compensaciao econoémica nao restaura o exclusivo, mas repara a perda de valor
sofrida pelo exclusivo com a satisfacdo do seu valor de mercado, extraido pelo
infrator a custa do titular”.

Entre nos, e a despeito de alguma relutancia jurisprudencial, cumpre destacar
algumas decisdes acertadas nos tribunais superiores, de que ¢ exemplo o ac6érdao
do sty de 3.11.2009 @7, declarando que “provada a utilizacdo indevida da marca
da autora, a comercializacdo de produtos fabricados com o padriao propriedade
exclusiva da autora, ¢ claro que estd demonstrada a obten¢ao da mencionada van-
tagem patrimonial que terd de ser quantificada em sede de incidente de liquida-
cdo. Nao se provando qualguer empobrecimento no patriménio da antora, isso ndao impede a
verificacdao do enriquecimento das rés, porquanto a deslocacao patrimonial que se tradug no
anmento do patriminio destas nao tem necessariamente de sair do patriménio da primeira. O

@ Além de privar o titular de determinadas escolhas estratégicas resultantes da sua exclusivi-
dade, tais como a designacio dos canais de distribuicao ou a selecdo das mensagens de warketing
que pretende transmitir.

@O Acciones y Procesos de Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial, Civitas, 2018, p. 56. Nesta
mesma linha, escreve Adelaide Menezes LeiTAo (“O refor¢o da tutela”, cit., 256): “no ambito das
violagbes dos direitos industriais surgem enormes dificuldades quer quanto ao énus da prova, quer
quanto a sua quantificagdo, tornando-se assim necessario um alargamento “conceptual” do dano a
ressarcir em sede delitual e uma maior flexibilizacido das regras da sua quantificacio (...) para além
dos critérios que se estabelecem no artigo 564.° do cc, que abrangem o prejuizo causado e o lucro
que o lesado deixou de auferir, acrescentam-se agora novos critérios, como o lucro obtido pelo in-
frator (“importancia da receita resultante da conduta ilicita do infrator”), bem como outros custos
relacionados com a protegdo, investigacdo e cessacio da conduta do infrator. Assim, com estes
novos critérios, a indemnizacao deixa de se reportar ao dano sofrido para oscilar numa polaridade
entre o dano e o enriquecimento, abrangendo outras realidades intermédias, como os custos rela-
cionados com a protegdo jusindustrial. Daqui que do conceito tradicional de dano ja reste muito
pouco. (...) Ndo ha como escamotear a presenga de uma forte dimensio sancionatdria, ao nivel
deste sistema especial de responsabilidade civil por violacdo de direitos intelectuais”.

@ Proc. 20/03.31YLsB (dgsi.pt).
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enriquecimento deveu-se a ingeréncia ou intromissao das rés no uso e fruicao de
um direito da autora; em tais circunstancias deve reverter para o titular do direito
ou dono das coisas todo o lucro obtido por quem se intromete no uso ou frui¢ao
da coisa ou direito, de acordo com a teoria da destinaciao ou da afectacdo.”. En-
tendimento andlogo perpassa no acérdio da Relacio de Lisboa de 10.04.2018 @9
“A luz do cP1 na versio de 2008, ja incorporando a transposicio da Diretiva (...)
importara atender ao adequado equilibrio econémico rompido ou perturbado
pela pratica da infracio (o que nio se confunde com a tida por inaceitavel indem-
niza¢do punitiva) (...). Nao é de excluir que se possa lancar mao de presun¢oes
nos termos gerais e de acordo com as regras do 6nus de prova.”

Relativamente ao 6nus da prova da existéncia dos danos e sua quantificaco,
aplicam-se aqui as regras gerais de direito probatério, substantivo e processual,
recaindo sobre o autor o 6nus de alegar e provar os factos constitutivos do seu
direito (artigo 5.° do cpc), incluindo os destinados a qualificaciao e quantificacao
dos danos sofridos, sem prejuizo do principio do inquisitério (artigo 411.° do
cpc) e do uso das presungoes judiciais (artigo 352.° do cC), que se mostram parti-
cularmente importantes relativamente a factualidade difusa e que o infrator terd
tendéncia a ocultar. ® Nesta linha, no acérdio da Relacio de Lisboa de
13.06.2018¢” afirma-se o seguinte: “Pode questionar-se se num mercado aberto
em que existem ainda outros competidores é possivel sustentar que a redugao da
faturacdo da autora foi causada pelo comportamento da ré. Em tese, ¢ sempre
possivel sustentar que sendo os clientes livres de escolherem os seus fornecedo-
res a opgao pela ré resulta do livre arbitrio dos clientes consentido por lei. Da
mesma forma ¢é sempre possivel sustentar que pode ter sido outro competidor a
tirar clientes a autora e que por isso nao é possivel estabelecer uma relacio causal
direta entre a accio da ré e a reducdo da faturacio da autora. Isso é assim em
tese. Na pratica e no dominio do juridico nao sdo necessarias certezas absolutas,
nem demonstracoes por métodos cientificas, nem teorias da causalidade domina-
das pelo determinismo natural. O que importa é que seja possivel estabelecer a
relacao em termos de adequagdo juridica.”.

@ Proc. 225/13.9vHLsB (dgsi.pt).

@) Neste sentido, Abrantes GERALDES, “Violacao de Direitos Industriais”, cit., 145, subli-
nhando que. Apesar disso, este autor sublinha que neste tipo de ac¢des “existirdo vastos motivos
para uso de presuncoes judiciais que permita, a partir da prova de certos factos, concluir pela de-
monstracdo de outros cuja prova directa se mostra mais dificil. (...) Muito raramente se conseguira
uma equiparagdo absoluta entre a realidade e o que ¢ reflectido pelos factos considerados provados,
tanto mais que se joga muitas vezes com factos hipotéticos (v.g. vendas que poderiam ser efectua-
das) ou de prova dificil (v.g. quantidades de produtos vendidos, preco unitario, receitas globais,
etc.). Mas o objectivo da ac¢io de indemnizagio nao tem que corresponder a um resultado absolu-
tamente correspondente ao prejuizo, bastando que se encontre um valor que razodvel e adequada-

mente restabeleca o equilibrio econémico.”
69 Proc. 1839/13.21BPvZ (dgsi.pt).
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A natureza imaterial dos direitos industriais e as referidas dificuldades de
prova dos danos, levaram o Tribunal de Justica, em acérdio de 25.01.2017 @Y, a
pronunciar-se contra uma “interpretacdo excessivamente restrita do conceito de
«causalidade», segundo o qual o titular do direito lesado deveria fazer prova de
um nexo de causalidade entre este facto e nido apenas o prejuizo sofrido, mas
também o montante preciso a que este tltimo ascende.”.

Nesta ordem de ideias, Jose Massaguer ©? afirma que “a natureza da atividade
infratora, como ato de exploragao (industrial ou comercial) nao consentida do
objeto sobre o qual o direito de propriedade industrial concede uma posi¢ao ex-
clusiva, implica que a sua lesdo tenha um cardter prima facie danoso.”. Este
Autor cita uma abundante jurisprudéncia espanhola que, por esse motivo, consi-
dera que em matéria de propriedade industrial “a realidade do dano se deduz da
simples infracdo”, isto é, que “nesta matéria o dano se produz ex re ipsa’; e da
nota de que os tribunais espanhdis tém entendido que a infracdo ocasiona um
dano efetivo, sem necessidade de prova direta, nos casos de producio e venda de
produtos infratores em concorréncia com o titular do direito violado, ou da apre-
sentagdo de uma oferta infratora concorrente com a do titular em procedimento
de contratacao publica.

Na verdade, a partir do momento que o autor prove que o réu vendeu ou ofe-
receu para venda produtos contrafeitos ou imitados, ficara demonstrado que foi
posta em causa a integridade econdmica do direito exclusivo, o que constitui uma
lesao em si mesma (in re ipsa). Com isso, fica provada a existéncia de danos, restando
entdo quantifica-los, com recurso aos diversos meios de prova disponiveis, in-
cluindo presuncdes judiciais, sem prejuizo da faculdade de relegar o seu apura-
mento para liquida¢do em execucido de sentenca, quando tal se justifique. Conse-
quentemente, uma vez constatada a violagdo do DPI, esta fundada a
responsabilidade e o correspondente direito a indemnizac¢io, havendo entio que
partir para calculo do montante da compensagao.

ITI. O Calculo da Indemnizacao

Tendo presente que a compensacao por violacio de DPI ndo estd limitada pela
“teoria da diferenca”, consideremos agora os fatores e os métodos a utilizar no
calculo da indemniza¢io. Atenta a complexidade e variedade das situagdes que a
pratica nos pode trazer, nao fara sentido procurar uma férmula Gnica, transversal
as diversas hipoteses possiveis. Além disso, face a natureza zmaterial dos bens le-
sados e a volatilidade do seu valor econémico, havera sempre uma grande mar-
gem de incerteza nessa determinacdo. Mas tal ndo deve eximir o julgador da ta-
refa de procurar um valor o mais aproximado possivel do dano realmente sofrido
pelo lesado, que frequentemente excede a mera “perda de vendas”.

6Y Proc. C-367/15, 01K, §32.
©D Acciones y Procesos de Infraccion, cit., 62 ss..
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Configurando um exercicio pratico para concretizar esta ideia: um par de sa-
patilhas “Nike” pode custar € 100 numa loja online ®?. O custo unitario de pro-
ducio (incluindo matérias-primas, matérias subsididrias e confe¢io) nio excedera
os € 10 (sendo provavelmente inferior a este valor). Os restantes € 90 ndo siao
lucro liquido, obviamente: ha que pagar custos de concec¢io, incluindo designers,
custos de estrutura organizativa, custos de distribuicao, investimentos em publi-
cidade e comunicacio, para além de outros custos indiretos de producio e distri-
bui¢do, como manutencio, energia, transporte e deprecia¢Oes, entre outros.

Se um feirante, na feira de Custodias, vender sapatilhas de imitacio daquele
modelo a € 15 cada uma, qual é o dano daf resultante para a Nike? Serd sequer
determinavel? Desde logo, nao pode afirmar-se com seguranga que o cliente que
comprou umas sapatilhas contrafeitas por € 15 estaria disposto a comprar um
produto genuino por € 100; ou seja, que as vendas efetuadas pelo feirante causa-
ram uma perda de vendas a Nike. Por seu lado, o lucro auferido pelo feirante,
correspondente a diferenca do preco de venda e do preco de compra (eventual-
mente acrescido de alguns custos, como os de transporte), podera computar-se
em nio menos de € 5. Por outro lado, se tentarmos conjeturar qual o valor que a
Nike cobraria para conceder uma licenga para um terceiro fabricar esse modelo
de sapatilhas ®Y) nio serd descabido pensar em royalties da ordem dos 80% do
preco de venda, tendo em conta que os custos diretos de fabrico sdo relativa-
mente modestos e que boa parte dos custos indiretos (de conce¢io, estrutura ot-
ganizativa, publicidade e comunicacdo) continuariam a ser suportados pela titular
desta marca. Contudo, mesmo este valor avultado (€ 80), que ultrapassa larga-
mente o lucro auferido pelo feirante (€ 5) e se aproxima da margem perdida (€
90), nunca conseguiria compensar a totalidade dos danos sofridos pela titular da
marca contrafeita. A lesdo mais grave que a Nike sofreria neste caso situa-se
(também) no plano imaterial, resultando da desvalorizacao dessa marca junto dos
consumidores, devido a banaliza¢io e desprestigio decorrentes da venda do pro-
duto em feiras e a coexisténcia no mercado de produtos genuinos e produtos
contrafeitos. No entanto, a quantificacdo rigorosa deste tltimo dano, no caso
concreto, revela-se impraticavel, atento o seu carater fluido.

Este exemplo permite ilustrar a dificuldade (ou impossibilidade) de quantifi-
car com rigor os prejuizos decorrentes da violacdo de DPI, maxime os relaciona-
dos com danos de imagem ou de reputagio.

A fim de atenuar a incerteza dessa quantificacio e refor¢ar a protecao dos ti-
tulares de DPI, 0 nosso legislador, obedecendo aos imperativos europeus, fornece
ao julgador diversos critérios para calculo da indemnizacao devida pela infracao

©9 Pigina <https://www.nike.com/pt/w/homem-sapatilhas>, consultada em 29/12/2022.
69 Licenca meramente hipotética, que provavelmente a Nike nunca concederia, independente-
mente da contrapartida.
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desses direitos, nos artigos 347.° do cp1 e 211.° do cpADC, que obrigam o tribunal
a atender, “nomeadamente” ¢

— a0 lucro obtido pelo infrator®;

— aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pelo lesado;

— aos danos nio patrimoniais causados pelo infrator;

— aos encargos suportados para prote¢do, investigacao e cessacdo da conduta
lesiva.

Deixando de lado, por ora, estes tultimos danos e encargos, concentremo-nos
para ja nos dois primeiros fatores, que concorrem para a avaliacio dos danos
patrimoniais.

IV.1. Danos Patrimoniais

Como dispde a al. 2) do n.° 1 do artigo 13.° da DE, importa aqui considerar
as consequéncias econdmicas negativas sofridas pela parte lesada, nomeadamente lucros
cessantes e quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infrator.

Os danos do lesado e os sofridos pelo lesante raramente assumirdao dimen-
sdes idénticas, como resulta do citado exemplo das sapatilhas “Nike”, em que o
prejuizo econémico direto do titular da marca (€ 90) serd claramente superior ao
beneficio do infrator (€ 5). Nessa medida, e visto que tais valores constituem fazo-
res a considerar para o calculo da indemniza¢do dos danos patrimoniais, parece
razoavel atender nesses casos ao maior dos dois valores °7. O que ja nio faria sen-
tido, até por equivaler a um enriquecimento injustificado do lesado, seria arbitrar
uma indemnizagdo correspondente a soza dos dois valores.®

09 A expressio “nomeadamente” (constante de ambas as normas citadas) exprime a ideia de
que os fatores e critérios enunciados nao revestem carater taxativo, mas sim exemplificativo. De
resto, no n.” 4 do artigo 211.° do cpADC acrescentam-se ainda, como fatores a considerar, as circuns-
tancias da infragdo, a gravidade da lesio sofrida e o gran de difusao ilicita da obra on da prestacao. Além disso,
o proprio Cédigo Civil tem uma solugido subsididria para quando haja dano mas se mostre impossi-
vel determinar o seu guantum: a fixacio de uma indemniza¢io com base na equidade (artigo
566.°/3). Como veremos, o legislador acolheu tal solu¢io no CDADC e no cpl, concretizando os
fatos em que esse juizo equitativo se deve basear.

69 No caso de violagdo de direitos de autor e direitos conexos, o n.° 3 do artigo 211.° do
cpADC explicita esta indicacao, mandando atender “d importincia da receita resultante da conduta ilicita do
infrator, designadamente do espectdcnlo on espetaculos inicitamente realizados”.

6" Neste sentido, GARCIA VIDAL, Las acciones civiles por Infraccion de la Propiedad Industrial, Tirant
lo Blanch, 2020, 568, que refere que esta ¢ a linha interpretativa que prevaleceu em Espanha, as-
sente num critério decorrente da proibi¢io do enriquecimento injustificado, na modalidade do enti-
quecimento por intervencgao. Na verdade, parece de elementar justica que o infrator nao deva con-
servar os beneficios decorrentes da violagao do exclusivo alheio, mesmo que o dano sofrido pelo
titular desse exclusivo seja inferior aqueles beneficios (caso em que a indemnizacdo assumira, em
parte, um carater punitivo e nao apenas ressarcitorio).

0% Henrique Sousa ANTUNES, ‘Art. 566.”, in aavv, Comentirio ao Cédigo Civil: Direito das Obriga-
¢ges, Universidade Catdlica Editora, 2018, 553 argumenta que, se o dano patrimonial for necessaria-
mente circunscrito a esfera do lesado, entdo os lucros do infrator serdo configuraveis como danos
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Uma questdo particularmente relevante para o apuramento das perdas econo-
micas sofridas pelo lesado prende-se com o calculo dos Zucros cessantes, nomeada-
mente se estd em causa uma margem e que tipo de margem devera considerar-se.
Na verdade, se se pretende aqui compensar um dano, a indemnizac¢io pela perda
de vendas nao deverd em principio equivaler ao valor da receita fotal que o lesado
deixou de auferir; isto porque, em regra, a nao realizacio de uma venda implica
também a nao realizaciao de gastos com a produc¢io ou a aquisi¢do dos produtos
que o lesado teria vendido, nio fora a atuacdo do infrator. S6 nao sera assim em
situagbes muito especificas, como v.g. a venda frustrada de bens sujeitos a pereci-
mento ou obsolescéncia, em termos que nao permitam recuperar o preco ja des-
pendido pelo lesado com a sua aquisicao.

Por esse motivo, na generalidade das situacoes o calculo do dano econémico
deve fazer-se através da determinacdo da margem de lucro que o lesado deixou de
auferir devido a conduta do lesante. No entanto, ao contrario do que poderia su-
pot-se a primeira vista, esta margem nao devera corresponder a uma margem /-
gnida, ou seja, ao resultado da aplicacdo da margem de lucro que o lesado utiliza
quando calcula o preco dos produtos que vende (por exemplo, de 20% a acrescer
a totalidade dos custos, fixos e varidveis, necessarios para fabricar o produto).®”
Com efeito, esse raciocinio simplista esqueceria que, quando um empresario
deixa de vender um certo lote de produtos, nio poupa a totalidade dos gastos
necessarios ao seu fabrico, mas unicamente aqueles que sdo varidveis ¢ que tém
uma relacio direta com a producio e/ou a venda (tais como matérias-primas,
matérias subsidiarias, comissOes e transportes); e que, nessa hipétese, o dito em-
presario continua a ter que suportar todos os demais custos fixos relacionados com
a manuten¢ao da unidade produtiva — para cujo pagamento deixard de poder
contar com o produto das vendas nio realizadas.

Sendo assim, a margem perdida a considerar para a fixacdo da indemnizagao
deve ser a denominada margem de contribuicao ), que resulta da subtracio, ao
preco de venda dos bens em causa, dos eustos varidveis necessarios a sua producao
e venda, pois s6 esses serdao poupados caso essas vendas nio se realizem. Assim,
ao preco de venda unitario de cada produto deverd deduzir-se o valor unitario

nao patrimoniais, obrigando o lesante a ressarcir as receitas liquidas ou, em situacoes de elevada cen-
surabilidade, as receitas brutas. (veja-se o argumento em maior detalhe em IpEM, Da Inclusio do Lucro
Llicito e de Efeitos Punitivos entre as Consequéncias da Responsabilidade Civil Extracontratual: a sua legitimagao pelo
dano, Coimbra Editora, 2011, 241 e ss.). No entanto, ndo parece ter sido esse o caminho seguido pelo
legislador europeu: os lucros do infrator sao aqui configurados como danos patrimoniais.

@) Limitando a indemnizac¢do 2 margem liquida, cf. Vitor Palmela FIpALGO, “A tutela dos segre-
dos comerciais: os procedimentos cautelares e a indemnizacao”, Propriedades Intelectnais 11 (2019) 31.

@0 A margem de contribui¢io pode definir-se como o montante correspondente ao valor das
vendas deduzido dos custos varidveis: MC = valor das vendas — custos varidveis. Neste contexto,
“contribuicio” representa a parte da receita das vendas que ndo é consumida pelos gastos varidveis,
contribuindo desse modo para a cobertura dos custos fixos. A este respeito, cf., nomeadamente,
Massimo Motta, Competition Policy: Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004, 110.
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das matérias-primas e subsididrias necessarias ao seu fabrico, bem como a quota
parte dos custos variaveis de producido e venda imputaveis aquele produto con-
creto. Os outros custos (incluindo os custos fixos) nao deixarao de ser suportados,
apesar de tais vendas nio se realizarem, pois o empresario ¢ obrigado a manter
em funcionamento a unidade produtiva, mesmo quando ela estd a produzir
abaixo da sua capacidade.

Podemos explicitar essa ideia com a férmula: IDP = N x (PV — CV), em que:

IDP — Indemnizac¢ao dos danos patrimoniais

PV — Preco unitario de venda

cv — Custos Variaveis (por unidade)

N — Namero de unidades vendidas pelo infrator

Esta férmula de calculo dos lucros cessantes pode conduzir, nalguns casos, a
um valor superior ao lucro realmente auferido pelo infrator. Mas tal nada tera de
injusto, pois nio deve ser o lesado a suportar as consequéncias econémicas nega-
tivas da conduta do infrator.

Face ao exposto, parece claro que o critério da margem de contribuicao é aquele
que melhor permite restabelecer a integridade econdmica do direito exclusivo do le-
sado, ao coloca-lo “na situacdao que existiria, se nao se tivesse verificado o evento
que obriga a reparacao”, como determina o artigo 562.° do Cédigo Civil.

IV.2. Danos Nio Patrimoniais

Para além da reparacio do dano patrimonial, os artigos 347.° do cp1 e 211.°
do cpADC mandam atender aos danos ndo patrimoniais causados pela conduta do in-
frator. Danos desta natureza podem afetar ndo sé pessoas singulares, mas tam-
bém pessoas coletivas *V. Por outro lado, os danos ndo patrimoniais podem re-
sultar tanto da violacdo de faculdades patrimoniais (direito de reprodu¢ao ou
comunicac¢do ao publico de obras ou direito de controlar a invengao, nas paten-
tes) como de faculdades pessoais (direitos morais, na designacio do CDADC) tais
como o direito de integridade da obra (artigo 56.°, n.° 1) ou o direito a mengao
do inventor nas patentes (artigo 60.° do cp1).*? Tendo em conta a natureza, emi-
nentemente econémica, destes direitos — maxime dos direitos de propriedade in-
dustrial —, os danos nio patrimoniais resultantes da sua violagdo ndo consistem
apenas, nem principalmente, em estados psicolégicos adversos (desgosto, desa-
nimo, inquieta¢do, revolta) ), mas antes no desprestigio, banalizacio e degradagio da
imagemr de um produto ou servigo, ou dos respetivos sinais distintivos, a que
acresce o dano inerente a furbagdo da exclusividade (afetando a mais-valia resultante

@) Neste sentido, Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade, Coimbra Edi-
tora, 1995, 596 ss.; ¢, entre outros, os acs. da Rel. Lisboa de 18.02.2014 (P. 366/12.01visB, dgsi.pt) e
da Rel. Porto de 10.03.2005 (P. 0530653, dgsi.pt).

@2 QOliveira ASCENSAO, Direito de Antor, Coimbra Editora, 1992, 624.

) Embora repercussdes deste tipo ndo sejam de excluir, especialmente quanto ao inventor ou
criador que veja usurpada a sua obra.
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da titularidade de uma posigio sinica no mercado).*” Esses danos poderio ser agra-
vados pelas circunstancias particulares da infracao, nomeadamente quando os bens
ou servicos ilicitamente produzidos ou comercializados sejam de qualidade inferior
a dos originais, sejam transacionados a pregos mais baixos, ou em condi¢des des-
prestigiantes ou degradantes, levando a desqualificacao ou denegrimento dos produtos,
servicos ou sinais distintivos do legitimo titular.*® Contudo, mesmo na auséncia
destas agravantes, a mera violacdo da exclusividade de que goza o titular, afetando
necessariamente a posi¢ao de #nico beneficiario daquele bem intangivel, representa
por si s6 um dano ndo patrimonial, cuja gravidade merece a tutela do direito.

Um entendimento restritivo ou “tradicionalista” dos danos nao patrimoniais,
limitado ao plano do sofrimento psicologico ou da lesao da honra pessoal, torna-
ria praticamente indcuas as normas do CPI ¢ do CDADC que impSem a repara¢io
desse tipo de danos “9. Na verdade, a coexisténcia no mercado de produtos con-
trafeitos, de qualidade inferior aos produtos genuinos e com precos “de saldo”, é
passivel de afetar a imagerz de uma marca, ou de um empresario, de forma grave,
ainda que inquantificavel. Neste contexto, a imagem de uma marca ou de uma
empresa ¢ um valor comparavel, no contexto das pessoas singulares, a0 bom
nome ou a reputacao. Ninguém terd duvidas que a proliferacio do fenémeno da
“Lacoste pirata” tera lesado, ha alguns anos, o prestigio dessa marca, sem que tal
lesao pudesse medir-se como um dano patrimonial. Por outro lado, o carater ex-

“9 Nesse sentido veja-se o ac. do Tribunal de Justica C-99/15, Liffers (EU:C:2016:173), § 17.

@9 Para um exemplo de aplicagio do n.° 4 do artigo 338.°-L do cp1 anterior, merece referéncia
o0 acérddo da Relagdo do Porto de 3.06.2016 (Proc. 75/11.7EALsB, in dgsi.pt): “- Existem, no en-
tanto, danos nio patrimoniais decorrentes da banalizagdo e degradacio da imagem das marcas F...
detidas pela recorrente, com gravidade suficiente (até porque expressamente ressalvada por lei)
para merecer a tutela do direito (cf. n° 1 do artigo 496° do Cédigo Civil); — Tratando-se de danos
ndo patrimoniais e, consequentemente, nao passiveis de contabilizagdo rigorosa, ha que recorrer a
equidade, levando em consideragio, para a sua densificagdo, além do dolo da arguida, a quantidade
de artigos contrafeitos detidos/ocultados pela mesma demandada.”. Na mesma linha, veja-se o ac.
Rel. Lisboa de 4.07.2019 (Proc. 416/17.3yHLsB, in dgsi.pt: “a atividade desenvolvida pelas Apelan-
tes em violagao dos direitos de propriedade industrial das Apeladas, face ao posicionamento no
mercado de muitos dos produtos das Apeladas, claramente indiciado quer pela qualidade dos pon-
tos de venda onde sio vendidos, quer pelo respectivo preco de venda ao publico, assente em mar-
cas muito conhecidas do habitual utilizador dos mesmos, por contraponto ao preco de venda
muito inferior praticado pelas Apelantes nos seus produtos e sem o controlo de qualidade, quer
dos produtos, quer dos pontos de venda onde sio transacionados, ¢ suscetivel de afetar negativa-
mente a imagem, bem como a reputagio, dos desenhos ou modelos das Apeladas, o que se traduz
num dano a atender e pelo qual estas tltimas devem também ser ressarcidas”.

#9 Nio se ignora a obje¢io de que os danos sobre a reputagio de um produto ou sobre a
imagem de uma marca acabam por se repercutir economicamente na esfera juridica do titular do
direito exclusivo, podendo traduzir-se, indireta ¢ mediatamente, numa lesio econémica. Nesse
sentido, José MASSAGUER, Acciones y Procesos...cit., 84-86. No entanto, nio deixam de constituir, e s
mesmos, danos nao patrimoniais, insuscetiveis de rigorosa quantificagdio econémica, como sucede
com a honra de uma pessoa, o prestigio de um artista ou o desgosto e angustia causados por uma
difamacdo (lesdes ndo patrimoniais passiveis de terem, também elas, repercussdes econdémicas).
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¢lusivo de um produto ou servicos pode considerar-se em si mesmo um valor ima-
terial, cuja lesdao se traduz num dano sério, de carater ndo patrimonial. Por isso,
nao se justifica continuar a encarar este tipo de danos a luz de perspetivas que
nada tém a ver com a realidade dos nossos dias, em que as empresas investem
somas avultadas para promover a imagem das suas marcas junto do publico e em
que um dano reputacional pode destruir, de um dia para o outro, o valor de mer-
cado de uma empresa.

IV.3. Valor de Licenga Hipotética

Uma das inova¢des mais importantes do regime previsto nos numeros 5 dos
artigos 347° do cp1 e 211.° do cDAC, foi a possibilidade de o tribunal atribuir uma
indemmnizagao fixada com recurso a equidade, reunidos que estejam trés pressupostos
cumulativos:

a) existencia de um direito a indemnizacao;

b) impossibilidade de se fixar o montante do prejuizo efetivamente sofrido
pelo lesado (com recurso aos critérios gerais, enunciados nos n.°s 1 a 4);
¢) nao oposi¢ao da parte lesada.

Nos termos dessas disposi¢oes, o valor da indemnizacdo a calcular deve ter
“por base, no minimo, as remuneracoes que teriam sido auferidas pela parte le-
sada caso o infrator tivesse solicitado autorizacio para utilizar os direitos de pro-
priedade industrial ou os segredos comerciais em questdo e 0s encargos suporta-
dos com a prote¢io do direito de propriedade industrial, bem como com a
investigacdo e cessagido da conduta lesiva”. Assim, na impossibilidade de deter-
minar o valor efetivo dos danos, o tribunal deve atribuir ao lesado um valor nio
inferior aquele que o infrator teria a pagar por uma Jicen¢a de exploragio do di-
reito violado, se a tivesse pedido, acrescido dos encargos a que deu causa 7.

Atenta a redagdo do n.° 5 do artigo 347.° do cp1 e do n° 5 do artigo 211.° do
€DADC — que referem a impossibilidade de se fixar, “nos termos dos wimeros anterio-
res, o montante do prejuizo...” — poder-se-ia inferir que a indemnizagdo correspon-
dente ao valor da licenca se destinaria a compensar nio s6 danos patrimoniais
como também os ndo patrimoniais (previstos nos nimeros 4 dessas disposi¢oes)
cujo valor nao fosse possivel fixar. No entanto, niao foi essa a leitura do TJUE no
caso Liffers ®, em que declarou que “a defini¢io da indemnizacio por perdas e

@ Para uma andlise dos fundamentos e limites deste tipo de compensacio, no diteito anglo-
-saxonico, cf. Mark A. LEMLEY, “Distinguisging Lost Profits from Reasonable Royalties”, William
and Mary Law Review, 655-674.

@ Proc. C-99/15, cit., § 26. Por esse motivo, o TjUE concluiu (§ 27) que “o artigo 13. °, n.° 1,
da Diretiva 2004/48 deve ser interpretado no sentido de que permite ao lesado por uma infragio
do direito de propriedade intelectual que pe¢a uma indemnizacao por danos patrimoniais calculada,
nos termos do n.° 1, segundo paragrafo, alinea b), desse artigo, com base nas remuneragdes hipoté-
ticas, pedir também a indemnizacio pelos danos morais conforme prevista no n.° 1, segundo para-
grafo, alinea a), do referido artigo”.
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danos devida como uma quantia fixa, tendo por base apenas as remuneragoes hi-
potéticas, s abrange os danos materiais sofridos pelo titular do direito de proprie-
dade intelectual em causa, pelo que, para permitir uma reparacao integral, esse titu-
lar deve poder pedir, além do ressarcimento dos danos assim calculados, a
indemnizagdo pelos danos morais eventualmente sofridos”. Sendo assim, quando
haja danos nio patrimoniais a compensar, a respetiva indemnizacao deve ser arbi-
trada de forma independente da indemnizacao correspondente ao valor de licenca.

A “impossibilidade” de fixacio do montante do prejuizo efetivo, referida pelo
n.° 5, no devera ser entendida como uma impossibilidade em abstrato, mas sim
em concreto, face a prova produzida no processo. Por outras palavras, quando o
tribunal conclua pela existéncia do direito a indemnizagio, mas nio disponha de
elementos de informagao suficientes para calcular o valor efetivo dos danos — ainda
que tal resulte de uma insuficiente atividade probatéria —, tem o dever de arbitrar
uma indemnizacio equitativa, correspondente no minimo ao valor de licenga. Esta
“impossibilidade” deve ser lida como uma inviabilidade de apuramento exato do
valor dos danos, no caso sub judice, ¢ nao como uma impossibilidade absoluta.

Por outro lado, a nao oposicdo da parte lesada nio parece ter que ser ex-
pressa, face a redagdo do referido n.” 5, que aponta para um consentimento ta-
cito, na auséncia de declaracio do lesado, no sentido de aceitar esse tipo de com-
pensacio (“desde que esta niao se oponha...”). Ou seja, embora o lesado possa
declarar expressamente a sua nao oposicao, o seu siléncio devera ser lido como
assentimento tacito, na eventualidade de o tribunal vir a concluir pela impossibili-
dade de apuramento do valor efetivo do dano. Por isso, uma vez reunidos os de-
mais pressupostos da indemnizacdo pelo valor de licenca, devera o tribunal deci-
dir oficiosamente arbitra-la, sem carecer da anuéncia expressa da parte lesada.

Em contrapartida, qual sera a consequéncia de uma eventual oposi¢iao do le-
sado a este tipo de compensagao? Nesse caso, o tribunal nio fica dispensado de
conhecer do pedido indemnizatério que tenha sido formulado pelo autor da
acao. Nem deixara de estar sujeito ao comando legal do artigo 566.%, n.° 3 do C6-
digo Civil, que lhe impde que julgue “equitativamente dentro dos limites que tiver por
provados”, quando ndo possa ser “averignado o valor exato dos danos”. lsto significa
que, na hipétese de ocorrer a oposi¢ao da parte lesada, a decisao do tribunal po-
derd nio ser muito diferente daquela que tomaria em caso de anuéncia, pois em
ambos os casos o juiz tera de recorrer a equidade. A diferenca, a existir, estard
em que a indemnizac¢io ao fixar ao abrigo do artigo 566.%, n.° 3 do cc, ja nao tera
como limite minimo o valor de licenga, que é imposto pelo n.° 5 do artigo 347.°
do cpr e do artigo 211.° do cpapc. Sendo assim, ndo parece que o lesado tenha
algo a ganhar ao opoOr-se a que o tribunal recorra a0 mecanismo previsto nestas
ultimas disposi¢des, que servem justamente para o proteger (e ndo para o impe-
dir de receber um valor mais avultado a que, porventura, tenha direito).

Atenta a diversidade dos bens imateriais em questdo, o calculo desta compen-
sacdo podera seguir metodologias diferentes consoante o direito violado seja um



864 Estudos em Homenagem ao Prof. Dontor Antdnio Pinto Monteiro

direito de autor (maxime um direito moral) ou um direito de propriedade industrial,
como uma marca ou uma patente. Além disso, deve atender-se ao grau de importan-
cia do DPI violado para o lucro auferido pelo infrator. Uma patente de produto repre-
sentara por vezes o valor quase integral do produto ilicitamente produzido (pense-se
numa patente farmacéutica); noutros casos podera ser apenas uma componente
menor de um produto complexo (e.g. um aparelho eletrénico). O mesmo vale no
caso das marcas. A maior parte da contrafacdo visa precisamente imitar “aquela”
marca que atrai os consumidores e, se assim ¢, “o produto ¢ a marca”. Em contrapar-
tida, se, por descuido ou desconhecimento, ocorrer imitagao de um sinal distintivo
num contexto técnico em que a generalidade dos consumidores pouco ou nada
atenda a marca, o valor a arbitrar podera ser substancialmente inferior.”)

Importa frisar que o computo do valor indemnizatério ao abrigo deste nu-
mero 5 nao constitui uma alfernativa 3 metodologia e critérios previstos nos na-
meros 2 a 4, mas antes uma forma de calculo subsididria, para ser empregue ape-
nas em caso de impossibilidade de fixacdo do montante realmente sofrido pelo
lesado e na condicdo de este a tal ndo se opor V. Além disso, o valor de licenca
constitui um patamar ménino, a que devem acrescer outros danos que, apesar das
dificuldades de prova, venham a ser apurados, incluindo os encargos realizados
com a defesa dos direitos do lesado.

Tratando-se de uma mera licenca hipotética, nao é relevante demonstrar-se que
o titular do direito ndo tem o habito de licenciar o seu direito ou que nunca aceita-
ria conceder licengas. O calculo do valor desta licenca mais nao é que um exercicio
virtnal destinado a apurar um valor indemnizatério justo, que se aproxime tanto
quanto possivel do “prejuizo efetivamente sofrido”, cuja prova se revele impossi-
vel/inviavel. Para usar a expressio da doutrina alema, estamos aqui perante uma
mera analogia (Lizenganalogie), destinada a superar dificuldades probatorias.

@) Encontra-se atualmente pendente um reenvio prejudicial para o Tribunal de Justica (C-655/21,
G. ST. T)) promovido por um tribunal bulgaro, em que se questiona a admissibilidade face a Diretiva
2004/48/ck da jutisprudéncia bulgara que presume o dano softido a partir do valor dos produtos co-
mercializados, calculado com base nos pregos de venda a retalho de produtos legalmente fabricados.
Isto porque, a admitir-se essa abordagem, estaremos claramente no dominio dos danos punitivos.

69 Neste sentido, Adelaide Menezes CORDEIRO, O reforgo da tutela, cit., 259. Em sentido contré-
tio e considerando a solucido do artigo 347.°/5 do cp1 contraria 2 DE vide Remédio MARQUES, Di-
reito Enropen das Patentes e Marcas, Almedina, 2021, 638. Na mesma linha vai Vitor Palmela FipALGO,
“A tutela dos segredos comerciais”, cit., 28. Em nosso entender, a soluciao consagrada pelo legisla-
dor portugués (da subsidiariedade do valor de licenc¢a) ndo viola o disposto na Diretiva, na medida
em que este diploma visa estabelecer padries minimos, deixando aos Estados-membros liberdade
para definir, em concreto, as solucdes mais adequadas. Alis, a redagdo da al. b) do n.” 1 do artigo
13.° da DE reforca essa leitura, quando usa a expressao “podem”, relativamente a consagragio de
quantias fixas ou valores de licenca hipotética como alternativos a indemnizagao prevista na al. a).
O nosso legislador fez uso dessa margem de liberdade, dispondo que pode haver uma indemniza-
¢io (valor de licenga), nos casos de impossibilidade de fixa¢do do prejuizo efetivamente sofrido.
Ou seja, tendo a liberdade de nem sequer admitir essa modalidade de indemnizacio, o legislador
admitiu-a, mas a titulo subsididrio (para os casos de impossibilidade de apurar o valor real).
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Como ja referimos noutro local ®Y; “o uso que os nossos tribunais tém feito
deste mecanismo tem sido dececionante, indo ao ponto de recusar a sua aplica-
¢do nos casos em que o lesado nao consiga provar qual o valor de licenca que
praticaria nessa hipétese.®® Pois bem, a utilidade deste preceito é, justamente,
permitir a fixacdo de uma indemnizagio equitativa, superando as dificuldades
probatorias relacionadas com o prejuizo efetivamente sofrido. Exigir ao lesado
que faga prova de uma hipétese académica (quanto cobraria por uma licenca que
nao concedeu e que, em situagdes normais, nem quereria conceder) levard ao es-
vaziamento desta norma, tornando-a praticamente inutil. Sendo assim, desde que
o lesado consiga demonstrar que o seu direito exclusivo foi violado e que o infra-
tor colocou no mercado produtos imitados ou contrafeitos, deve o tribunal —
atendendo a extensido temporal e quantitativa da infragdo, ao preco dos produtos
“legitimos” e demalis circunstancias do caso — condenar o réu a pagar-lhe uma in-
demnizac¢do, de um valor equitativo e dissuasor, a titulo de valor de licenca.” ©9.
Nao quer isto dizer que o demandante deva abster-se de fornecer ao tribunal o
maximo de indica¢Oes que possam contribuir para a determina¢iao do valor dessa
licenca hipotética (nomeadamente margens de comercializacao®, royalties que te-
nham sido cobrados em situa¢des semelhantes, se as houver, ou valores de ven-
das e sua evolucao). Contudo, mesmo na falta dessas indicacoes, e nao havendo
oposicao do lesado, o tribunal deve oficiosamente arbitrar um valor de indemni-
zagdo, segundo critérios equitativos, a partir dos elementos factuais disponiveis
nos autos e das regras da experiéncia comum.

Por fim, sublinhe-se que esta indemniza¢ao ndo pode ser encarada como uma
espécie de “prémio de consolacdo” para o lesado que nido tenha conseguido pro-
var ou quantificar consistentemente os danos que sofreu. Pelo contrario, o valor
de licenca constitui um /Zmzar minimo destinado a assegurar a reparagao da integri-
dade econdmica do direito exclusivo violado, abaixo do qual o tribunal ndo deve
fixar a indemnizacio.

IV.4. Encargos com a Tutela do Direito

Os artigos 347.°, n.° 7 do v e 211.°, n.° 2 do cpADC determinam que a indem-
nizag¢do do lesado inclua os encargos suportados com a protecao, a investigagao e
a cessacio da conduta lesiva do seu direito. Estas normas transpdem o disposto

BY Pedro Sousa e Stva, Direito Industrial, cit., 584 ss..

2 No mesmo sentido, sublinhando que nio ha necessidade de provar o valor da licenga, cf.
Vitor Palmela FIDALGO, “A tutela dos segredos comerciais”, cit., 33.

69 Para mais desenvolvimentos sobre o cilculo do valor de licen¢a, cf. José MASSAGUER, Accio-
nes y Procesos...., cit., 86 ss..

69 O critétio da margem de contribuicio, acima referido, majorado de uma compensagio de danos
nao patrimoniais, parece ser o indicador que mais se aproxima do valor de licen¢a, na medida em
que corresponde ao retorno econémico minimo a que o titular do direito renunciaria caso autori-
zasse um terceiro a exercer a atividade econémica sujeita ao seu direito exclusivo.
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no artigo 14.° da DE, que impd&e aos Estados-membros o dever de “assegurar
que as custas judiciais e outras despesas, razoaveis e proporcionadas, da parte
vencedora no processo, sejam geralmente custeados pela parte vencida, exceto
se, por uma questdao de equidade, tal nio for possivel.”.

Esta componente da indemnizac¢do tem vindo a suscitar divergéncias de inter-
pretacio, nomeadamente na vigéncia do CPI anteriort, cujo artigo 338.°-L, n.° 7 refe-
ria apenas os custos suportados “com a investigacdo e a cessagdo da conduta le-
siva” (omitindo qualquer referéncia aos custos com a “protecio”), dando lugar a
davidas relacionadas com as custas judiciais e os honorarios de advogados. Discu-
tia-se, em particular, se a compensac¢ao destes encargos estaria sujeita a estrita disci-
plina do Regulamento das Custas Processuais ou se, nos processos relativos a direi-
tos industriais e segredos comerciais, a parte vencida poderia ser condenada a
satisfazer valores supetiores aos decorrentes daquele regime.®”. No entanto, face a
nova redacdo daquele preceito no cpr de 2018 — que passou a referir expressamente
os encargos com a profegao do direito —, parece justificar-se agora o reembolso inte-
gral das despesas judiciais, incluindo honorarios de advogados, com limites razoa-
veis. Além destas despesas, devem ser abrangidos, como justificados pela “investi-
gacdo e a cessacao” da conduta lesiva, encargos com a obtenc¢io de provas, gastos
com investigadores, laboratérios ou detetives, obtencao de certificados, com a
identificacio e localizagdo dos infratores e seus estabelecimentos, aquisicio de pro-
dutos ou servigos infratores e respetivo armazenamento, entre outros ©°.

IV.5. Hipétese de Cumulagao dos Critérios Indemnizatérios

O legislador admite — nos ndmeros 6 dos artigos 347.° do cpr e 211.° do
CDADC — a possibilidade de o tribunal determinar a indemnizagio “com recurso a
cumnlagao de todos ou de alguns” dos fatores relevantes para calculo da indemniza-
¢io, quando a conduta do infrator constitua “prdtica reiterada on se revele especial-
mente gravosa”.

Esta faculdade, que ndo esta prevista na DE, tem suscitado justificadas reser-
vas a nossa doutrina.®” No entanto, importa lembrar que esta diretiva s6 fixa um
padrao minimo (nio sendo uma diretiva de harmonizagio total), o que ja levou o

69 Num acérdio de 4.07.2019 (Proc. 416/17.3vHLss (in dgsi.pt) a Rel. Lisboa entendeu que os
honorarios a profissionais forenses e taxas de justica sao de “ressarcir em sede de custas de parte”. Em
sentido diverso, e algo ilégico, a Rel. Coimbra (ac. de 15.5.2012, Proc. 239/10.0t2avr, inédito) deci-
diu que, havendo uma parcela das custas de parte (50% do somatério das taxas de justica pagas
pelas partes) destinada a compensagiao da parte vencedora face as despesas com honoririos de
mandatario judicial, “s6 na parte restante, de 50%, se concebe que o vencido deva suportar tais
despesas ao abrigo do art. 338.°-1.”.

69 Sobre este aspeto, cf. José MASSAGUER, Acciones y Procesos..., cit., 81 ss..

67D Cf. Abrantes GERALDES, “Violacio de Direitos Industriais”, cit., 135; e Adelaide Menezes
LErrao, “O reforco da tutela”, cit., 259.
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Tribunal de Justica a admitir que danos fixados com base no dobro do valor da
licenca seriam compativeis com a disciplina da mesma®?.

Ainda assim, admitir esta cumula¢io implicaria subverter completamente a te-
leologia da responsabilidade civil, centrada no ressarcimento do dano. Alids, essa
abordagem predominantemente punitiva foi proposta e rejeitada no processo le-
gislativo da Diretiva 2004/48 ©?, pelo que a admissio de uma compensagio que
exceda o dano do lesado nao pode levar a subversao do propésito da indemniza-
¢do. Nesta perspetiva, parece claro que a cumulagio prevista nos citados artigos
347.° do cp1 e 211.° do cpADC terd resultado de um lapso do nosso legislador, de-
vendo ser sujeita a uma interpretacao corretiva restritiva ou mesmo ab-rogante.”
Por isso esta norma, a ter algum sentido util Y, sera o de ponderar a culpa nio
s6 para reduciao do montante de indemniza¢do (como ja prevé o artigo 494.° cc)
mas também para a sua agravacio, dentro de limites de razoabilidade.

69 Ac. de 25.01.2017 (Proc. C-367/15, o1K). Como ¢é 6bvio, isto ndo significa que qualquer
abordagem dos Estados-membros na fixacdio do dano indemnizavel seja compativel com a DE,
desde logo a luz dos principios enunciados no artigo 3. desse diploma.

9 Sobre este aspeto, cf. Ansgar OHLY, “Three principles of European 1P enforcement law: ef-
fectiveness, proportionality, dissuasiveness”, in Josef DREXL, ed., Technology and Competition, Contribu-
tions in Hononr if Hanns Ullrich, Larcier, 2009, 273: “the rigid rules applied by both traditional tort
law, not allowing for any overcompensation whatsoever, and by the first draft with its double dam-
ages concept are replaced by a more flexible approach.”.

@) A este respeito, Lufs Menezes LETAO, Direito de antor...cit., 305 afirma: “E manifesto (...) que a
norma ndo visa estabelecer nma duplicacao de indemnizacao pela aplicacio cummlativa dos dois critérios (...) Nao
vemos, por isso, que possa resultar algo itil dessa disposicao.”.

@) Sobre este ponto, Pedro Sousa e Siva / Nuno Sousa e Sitva, “A Responsabilidade Civil no
Direito Intelectual”, cit., 67.






	_GoBack

