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Resumo: No presente estudo pretendo explorar as respostas consagradas
no direito civil da RAEM a violacdo do direito de patentel. O meu objectivo €
apresentar os diferentes critérios oferecidos pelo direito civil para a determinago
da sangdo aplicavel ao infractor de um direito de patente.

O estudo esta dividido em quatro partes. Na primeira parte comegarei
por fazer uma breve anélise da problematica da violagao do direito de patente,
tendo em conta a especial vulnerabilidade a que o titular do direito de patente
esta sujeito devido a necessidade de, para obter a concessdo de uma patente, 0
requerente revelar informagdes relativas a sua invengdo. O titular do direito de
patente, tendo disponibilizado a informagao necessaria para a obtengéo da invengao
protegida, fica assim a mercé de utilizagdes indevidas da sua invengdo pelos seus
concorrentes. Este facto ajuda-nos a compreender a necessidade de uma tutela
eficaz destes direitos uma vez que, na falta de tal protecg8o, o inventor deixaré de
ter um incentivo para revelar a sociedade informagdes relativas a sua invengao,
informagdes essas que poderdo ser Uteis para o progresso da técnica.

De seguida, veremos que, ao contrario do que acontece em outros sistemas
juridicos, o direito da RAEM ndo oferece regras especificas para a determinagéo
da sangdo aplicavel ao infractor. Torna-se assim necessério recorrer aos institutos
do direito civil comum para obter uma solucdo para o problema em causa. Farei

1 Opresente estudo tem como base um trabalho anterior realizado no &mbito do Seminério de Direito
Industrial integrado no curso de Mestrado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
orientado pelo Prof. Doutor José de Oliveira Ascensdo e pelo Prof. Doutor José Alberto Vieira
apresentado no ano lectivo de 2006/2007, a quem agradego pelos seus comentdrios e sugestoes.
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ainda um breve excurso sobre a situagdo da tutela civil dos direitos industriais
na Unido Europeia na sequéncia da Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito
dos direitos de propriedade intelectual, com especial enfoque no ordenamento
juridico portugués. Esse excurso permitird compreender as dificuldades inerentes
aregulagdo da matéria e considerar possibilidades de dar resposta aos problemas
colocados pela violagdo dos direitos de patente.

Na segunda e terceira partes veremos as possiveis respostas do direito civil
comum ao nosso problema. Esse problema prende-se simultaneamente com a
necessidade de reparar o dano sofrido pelo titular do direito e com a necessidade
de suprimir a vantagem injustificada adquirida por aquele que realizou uma
utilizagdo indevida do bem intelectual em causa. Nesta parte do trabalho analisarei
as solugdes que os institutos da responsabilidade civil, do enriquecimento sem
causa, da acessdo, do regime dos frutos na posse de mé fé e da gestdo de negécios,
oferecem para a resolugdo do problema.

Na parte final do presente estudo farei algumas consideragdes sobre a
possibilidade de cumulagdo dos diversos critérios analisados na determinagio,
em concreto, da sangdo aplicavel ao infractor de direitos de patente. Terei
especialmente em consideragio a tensio entre a reparagdo do dano sofrido pelo
titular do direito e a supressdo das vantagens obtidas pelo seu infractor.

L. O problema da tutela dos direitos de patente

1. Breve introducéo ao direito das patentes

O direito das patentes protege invengdes que sejam novas, que impliquem
uma actividade inventiva e que sejam susceptiveis de aplicagéo industrial (art.
61.° do RJPI2). Essa protecgdo concretiza-se através da concessdo de um direito
subjectivo ao requerente da patente3. Direito esse que consiste, essencialmente,
no poder de exigir que terceiros se abstenham de realizar um vasto leque de
utilizagdes da invencdo protegida. O escopo deste direito, ou seja: o conjunto de
utilizagdes que o titular do direito pode impedir terceiros de realizar é definido
pela lei, que elenca os modos de aproveitamento da invengdo que apenas o titular
do direito pode licitamente realizar, mas também aqueles cuja realizagdo o titular
do direito ndo pode impedir (art.s 104.° e 105.° do RJPI) e que, por essa razio, se
podem designar por utiliza¢Ges livres da invengio.

2 Regime Juridico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 97/99/M de 13 de
Dezembro, alterado pela Lei n.° 11/2001.

3 Orequerente da patente ndo tem de ser necessariamente o inventor, podendo ser o seu sucessor
(inter vivos ou mortis causa), ou no caso de invengdes alcancadas no ambito de contrato de
trabalho, a entidade empregadora (arts. 69.° a 71.° do RJPI).
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Todos esses modos de utilizagdo t€ém como ponto de referéncia um bem
intangivel: a inveng@o. Os bens intangiveis, porque ndo podem ser tocados ndo
podem igualmente ser fisicamente vedados e isto levanta o problema da sua
delimitagdo. Ao contrario de um terreno que pode ser delimitado por marcos
fisicos ou por descri¢des de factos naturais, uma inveng&o, ou qualquer outro
bem intelectual ndo pode ser delimitado de forma tdo simples.

Neste aspecto, convém referir, o direito das patentes é bastante menos
probleméatico do que outras areas da propriedade intelectual, nomeadamente
o direito de autor4. Isto porque o pedido de patente deve ser acompanhado de
determinadas reivindicagdes, reivindicagdes essas que constam do registo da
patente (art.s 77.°, n.°1, al. ¢) e n.°3; e 101.°, n.°1 do RJPI). As reivindica¢Bes
caracterizam a invengéo e € sobre a invengdo, por elas delimitada, que recaem os
poderes e faculdades conferidos pelo direito das patentes.

2. Necessidade de dar a conhecer a invenc¢io e vulnerabilidade face a
utilizagdes indevidas da mesma

A descricdo do objecto da invengdo, bem como as reivindicagdes referidas
no ponto anterior sdo, como vimos, elementos necessarios para a obtengdo de uma
patente [art. 74.°, n.°1, al. b) e c¢)]. Através da descrigdo e das reivindicacGes, o
requerente revela publicamente a sua invengio de forma clara, concisa e correcta
de modo a que qualquer pessoa com conhecimentos suficientes na area seja capaz
de alcangar o mesmo resultado. O inventor abre assim caminho a utiliza¢Ges
legitimas (art.s 104.° e 105.°) mas também ilegitimas da sua invengdo — nisto
consiste a situa¢do de vulnerabilidade que acima referi.

Esta situag@o de vulnerabilidade nfo é, porém, uma situagdo especifica do direito
das patentes, podemos ir até ao ponto de dizer que se trata de uma situagio comum a todos
os titulares de direitos intelectuais. Isto porque, apds a divulgagdo de um determinado
contetdo intelectual (seja uma obra literaria ou artistica, uma invengdo, um modelo
ou desenho, ou mesmo um sinal distintivo do comércio) torna-se impossivel controlar
fisicamente a sua disseminagfio. Mais uma vez surge a ideia da impossibilidade de
apropriacdo exclusiva (em sentido naturalistico) de bens intelectuais, com as inerentes
dificuldades ao nivel da tutela dos direitos que sobre eles recaem.

Mas o que distingue a posi¢@o do titular da patentes é que ele tem a

4 Nao quero com isto levar o leitor a pensar que a actividade de interpretagdo das reivindicagdes
de uma patente seja uma tarefa simples, como se pode ver, por exemplo, em MacQueen et. al.
(2011) pp.489 ss. Quero apenas salientar que o direito das patentes parte de uma base bem mais
sélida para delimitar o escopo do direito de patente do que, por exemplo, o direito de autor.

5  Incluo aqui ndo s as patentes de invenc¢do, mas também as patentes de utilidade (art.s 120.° ss.
do RIJPI).
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possibilidade de explorar economicamente o fruto do seu trabalho intelectual
sem revelar a forma de obtengdo desse resultado. Jos€¢ Mota Maia apresenta a
questdo em termos bastante claros: “A pessoa que realizou uma invengéo pode
colocar a questdo de saber se deve depositar um pedido de patente ou de modelo
de utilidade$ [ficando & mercé de utilizagdes indevidas da sua invengéo] ou, ao
contrario, abster-se de recorrer a esses meios e conservar a sua invengdo em
segredo.”?. O inventor apenas optara pelo recurso ao direito das patentes se tiver
ao seu dispor um sistema justo e eficaz de tutela do seu direito. A patente surge
assim como uma recompensa que o poder publico concede aquele que revela
informagdes uteis para o progresso da técnica e da ciéncia.

3. Regime actual — Regime Juridico da Propriedade Industrial
(Decreto-Lei n.°97/99/M — alterado pela Lei n.°11/2001)

A matéria relativa aos direitos de propriedade industrial, dos quais
o direito de patente ¢ uma espécie, é regulada pelo Regime Juridico da
Propriedade Industrials. Ao contrario do direito anterior este Regime néo tem
qualquer disposicdo relativa a tutela civil repressiva dos direitos de propriedade
industrial9. O art. 257.° do anterior Cédigo da Propriedade Industrial (Decreto-Lei
n.°16/95) estatuia simplesmente que: “[a] propriedade industrial tem as garantias
estabelecidas por lei para a propriedade em geral”. A remissdo para as garantias
da propriedade em geral ndo era a mais feliz. Como salientava Oliveira Ascensdo,
a respeito do art. 316.° do Cdédigo da Propriedade Industrial portugués (Decreto
-Lei n.° 36/200310), os meios de defesa especificos da propriedade ndo podem
ser aplicados, pela natureza das coisas, a bens imateriais, pense-se por exemplo
na ac¢do de reivindicacdo!ll. Entendia o autor que a remiss@o deveria ser lida
como uma remissdo para os meios de defesa proprios dos direitos absolutos!2:

Equivalente as patentes de utilidade no sistema juridico da RAEM.
Maia (2003) p.19.

8  Parauma breve introduggo ao direito da propriedade industrial em Macau, Pereira (2008) pp.461
a 466 e p.475

9  Existe uma disposigdo relativa a tutela preventiva no art. 287.°.

10 O Cédigo da Propriedade Industrial foi entretanto alterado pelos Decretos-Lein.® 318/2007 e n.°
360/2007 e pela Lei n.° 16/2008. As alteragdes operadas por este ultimo diploma, que transpos a
Directiva 2004/48, vieram regular em detalhe o calculo da indemnizagdo decorrente da violagdo
do direito de propriedade industrial, bem como a tutela preventiva desses direitos. A redac¢@o
do art. 316.° ficou, no entanto, intacta.

11 Ascensdo (1988) p.366 “E impossivel reivindicar um direito industrial, porque a reivindicagio
supde a detengdo indevida por terceiro e culmina na entrega.”

12 Ascensdo (1988) p.367.
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a responsabilidade civil, o enriquecimento sem causa e outros institutos afins.

Com a aprovacgdo do novo Cédigo Civil de Macau (Decreto-Lei n.°
39/99/M) e do novo Regime Juridico da Propriedade Industrial a matéria da
tutela civil repressiva dos direitos de propriedade industrial deixou de constar do
diploma relativo a propriedade industrial e passou a ser tratada exclusivamente no
titulo relativo ao direito de propriedade, Livro III do Cddigo Civil. O Cédigo Civil
de Macau contém, no seu artigo 1227.°, uma disposi¢éo relativa & propriedade
intelectual em geral que prescreve a aplicag@o subsidiaria das disposi¢cdes do
Codigo a propriedade industrial, “quando se harmonizem com a sua natureza e
ndo contrariem o regime para eles especialmente estabelecido”. A redaccéo € mais
correcta do que aquela que constava do anterior Codigo da Propriedade Industrial,
no entanto estas alteragdes ndo produziram qualquer tipo de alterag@o em termos
de regime. Assim, a determinagio da san¢@o aplicavel ao violador de tais direitos
continua a ter por base as regras gerais do direito civil comum.

Nas paginas seguintes farei um breve excurso pelo regime da tutela de
direitos intelectuais, em especial o direito de patente, na Unido Europeia na
sequéncia da Directiva 2004/48/CE, também conhecida como “Directiva do
enforcement” (doravante Directiva). As solugdes propostas nessa Directiva ajudam
a compreender a natureza dos problemas suscitados pela violagdo destes direitos,
oferecendo ainda alguns elementos de direito comparado que podem ser uteis
na procura de solu¢des equilibradas para esses problemas. A apresentagio desse
regime ajuda ainda a compreender os recentes desenvolvimentos verificados no
ordenamento juridico portugués, quanto a essa matéria, que, antes da transposicao
dareferida Directiva, apresentava uma regulaco idéntica aquela que actualmente
vigora em Macau.

4. A tutela da propriedade intelectual na Unido Europeia: a Directiva
2004/48/CE

O panorama da protecgdo da propriedade industrial que esbocei nas paginas
anteriores €, no geral, idéntico aquele vigorava em Portugal, até a entrada em
vigor da Lein.°16/2008 de 1 de Abril. Até esse momento o Cédigo da Propriedade
Industrial também ndo continha disposi¢des especificas para a determinacdo da
sangdo aplicavel ao infractor de direitos de patente. Tudo mudou com a entrada em
vigor do referido diploma. Esta lei efectuou, embora tardiamente!3, a transposicao
da Directiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de
Abril de 2004, relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual. Esta
directiva, além de obrigar os Estados-Membros a adoptar mecanismos processuais
destinados a elevar o nivel de protec¢do da propriedade intelectual, consagrava

13 O prazo para a transposi¢ao ja havia ha muito expirado, no dia 29 de Abril de 2006.
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uma disposicdo relativa ao calculo da “indemnizagdo ” para os casos de infrac¢do
de direitos intelectuais!4. Vejamos entdo o contetido dessa disposi¢ao:

Artigo 13.°

(Indemnizagdes por perdas e danos)

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

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

a) Devem ter em conta todos os aspectos relevantes, como as consequéncias
economicas negativas, nomeadamente os Jucros cessantes, sofridas pela parte
lesada, quaisquer /ucros indevidos obtidos pelo infractor e, se for caso disso,
outros elementos para além dos factores econdmicos, como os danos morais
causados pela violag8o ao titular do direito; ou

b) Em alternativa a alinea a), podem, se for caso disso, estabelecer a
indemnizag&o por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos
como, no minimo, o montante das remuneragdes ou dos direitos que teriam sido
auferidos se o infractor tivesse solicitado autorizag¢do para utilizar o direito de
propriedade intelectual em questdo.

Suponho que o leitor tenha ja antecipado as razdes que me levaram a
colocar a expressao indemnizagdo entre aspas. O legislador comunitéario optou por
um conceito pouco ortodoxo de indemnizacdo. Como refere Adelaide Menezes
Leitdo: “o legislador comunitario utiliza o instituto da responsabilidade civil de
forma a englobar o enriquecimento injusto.” 15,

Nao cabe no dmbito do presente estudo criticar ou louvar as opgdes do

14 A directiva visava assegurar um reforgo da protecgdo da propriedade intelecutal, ramo no qual
se inclui ndo s6 a propriedade industrial, mas também o direito de autor e os direitos conexos.
O objectivo de assegurar um nivel elevado de protecgdo da propriedade intelectual encontrava-
se expresso na Directiva, em especial no seu oitavo considerando. Para uma contextualizagdo
da Directiva & luz dos desenvolvimentos ao nivel da tutela da propriedade intelectual no plano
internacional (com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados
ao Comércio, ADPIC ou TRIPS, na sua sigla inglesa) Cornish/Llewelyn/Aplin (2010) pp.56 e
57, Comnish et. al. (2003); e nos Estados Unidos (com o Digital Millenium Copyright Act), A.
Leitao (2010) pp.18 a 24.

15 A. Leitdo (2006) p. 43, entendendo o enriquecimento injustificado a luz da teoria da ilicitude,
que serd abordada na secgio III, pontos 1 a 3. Como serd explicado na secgéo III, ponto 4, a
restitui¢do dos lucros do infractor justifica-se ndo a luz do enriquecimento sem causa, mas da
gestdo de negdcios imprdpria.
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legislador comunitario, o0 meu objectivo € simplesmente clarificar o 4&mbito de
aplicagdo dos institutos do direito civil de Macau aos casos de violagéo de direitos
de patente. Nesse exercicio de clarificag@o adoptarei um conceito mais ortodoxo
de indemnizacdo: indemnizar no sentido de tornar indemne, ou seja, remover o
danol6.

Como nota final, devo esclarecer que grande parte da doutrina europeia
citada nas paginas seguintes se refere ao direito, vigente nos diversos sistemas
juridicos, anterior & transposi¢do da referida Directiva.

4.1 O regime portugués

A transposicdo da referida Directiva para o ordenamento portugués foi
realizada em duas frentes, a Lei n.°16/2008 alterou o Cddigo da Propriedade
Industrial (CPI) e o Cédigo dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos
(CDADC), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 63/85, de 14 de Marco.

Asregras relativas a determinagéo da indemnizagdo por violagdo de direitos
de patente, e dos restantes direitos industriais, passou, com a transposi¢do, a
constar do art. 338.° - L do CPI. O niimero 1 desse artigo, adoptando uma redac¢éo
muito semelhante a do art. 483.° do Cddigo Civil portugués!? (principio geral da
responsabilidade civil por factos ilicitos), limita-se a estabelecer a obrigagio de
indemnizar pelos danos provocados pela violagéo ilicita de direito de propriedade
industrial. J4 o nimero 2, referente a determinag@o do montante da indemnizagdo
por perdas e danos, manda atender, nesse calculo, entre outras coisas, ao lucro
obtido pelo infractor. Em alternativa a esta indemnizagdo/recuperagio de lucros,
pode o tribunal, recorrendo a equidade, estabelecer uma quantia fixa que tenha por
base, no minimo, o valor de uma liceng¢a de utiliza¢@o do direito em causa somado
aos “encargos suportados com a protec¢@o do direito, bem como com investigacdo
e cessagdo da infraccdo”. O recurso a esta alternativa estd dependente de dois
pressupostos: (i) que ndo seja possivel fixar o montante do prejuizo efectivamente
sofrido; e que (ii) o lesado néo se oponha a essa solucdo. Finalmente, prevé-se
(no n.°6) uma regra especial para os casos em que o grau de censurabilidade em
relagdo a actuacdo do infractor € significativamente superior, por constituir uma
pratica reiterada ou por se revelar “especialmente gravosa”. Nesses casos pode o
tribunal, na fixacao da indemniza¢do, cumular todos os critérios acima expostos.

E possivel constatar alguns pontos de interesse no regime portugués,
posterior a transposicdo da directiva:

Verifica-se uma tensdo entre a necessidade de, por um lado, reparar os

16 Cordeiro (1986) p.397

17 Aprovado pelo Decreto-Lei n.°47 344/66 de 25 de Novembro. A mais recente alteragdo foi
operada pela Lei 24/2012 de 9 de Julho.
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danos sofridos pelo titular do direito industrial e, por outro, suprimir as vantagens
obtidas pelo infractor. Tensdo essa que se revela numa concepgio de indemnizag@o,
subjacente as solugdes adoptadas no ordenamento portugués, que se afasta da
nocdo tradicional de indemnizacdo presente no direito civil comum;

Nota-se uma preocupagdo especial com as dificuldades na determinagéo
e prova dos danos sofridos pelo titular do direito industrial que leva a previs&o
de uma forma de compensacéo alternativa com recurso a equidade!s;

(iii) Verifica-se ainda uma dimens3o punitiva na determinag@o da sangéo
aplicavel ao infractor para os casos em que a sua conduta seja especialmente
reprovavell9.

Todos estes aspectos revelam um claro objectivo de elevar o nivel de
protecc@o dos direitos industriais, o que constituia precisamente o principal
objectivo da Directiva. A prossecucio desse objectivo ¢ alcangada com um ligeiro
afastamento das tradicionais soluc¢des do direito civil.

Nas paginas que se seguem irei analisar a aplicabilidade dos institutos
gerais do direito civil da RAEM a determinagdo da sang@o aplicavel ao violador
do direito de patente. Esse estudo sera apresentado em duas partes. Na primeira
irei considerar os mecanismos destinados a reparar os danos sofridos pelo titular
do direito em sede de responsabilidade civil. Na segunda parte irei considerar os
mecanismos destinados a suprimir as vantagens obtidas pelo infractor do direito.
Veremos que o instituto da responsabilidade civil, entendido no seu sentido
tradicional, ndo é um mecanismo adequado a realizar esta tltima func¢éo, o que
levara a uma analise de outros institutos do direito civil.

II. A reparacio do dano sofrido pelo titular do direito de patente

Autilizaco ilicita de uma patente € susceptivel de criar danos no patriménio
do titular do direito. O lesado, além da cessacéo da conduta infractora, pode exigir
uma indemnizag@o pelos danos sofridos por causa da infrac¢@o. A reparagio de
danos, em sentido amplo (abrangendo danos emergentes e lucros cessantes), €,
no nosso direito civil, concedida através do instituto da responsabilidade civil. A
sua finalidade € a de colocar o lesado na situagdo em que estaria caso néo tivesse
ocorrido o acto gerador de danos.

A responsabilidade civil surge regulada nos artigos 477.° e ss. do Codigo
Civil de Macau, sendo a sua fun¢do primordial uma fun¢fo reparatdria ou

18 Neste sentido, A. Leitdo (2010) p.23.

19 Neste sentido L. Leitao (2011) p. 296 para o Direito de Autor que, por via da transposigdo da
Directiva, apresenta um regime idéntico; e A. Leitdo (2010) pp.22 ss.
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reconstitutiva20. O principio geral, em matéria de indemnizag8o, prescreve que
“quem estiver obrigado a reparar um dano deve reconstituir a situagfo que existiria,
se ndo se tivesse verificado o evento que obriga a reparacdo.” (art. 566.° CC).
Nos casos de violacdo de direito de patente, sendo que a reconstitui¢do natural é
sempre impossivel, a indemnizacdo serd fixada em dinheiro (art. 560.°, n.°1 CC).

Veremos nas paginas seguintes de que forma o instituto da responsabilidade
civil, entendido como um instituto com uma vocagéo reparatoria ou reconstitutiva,
permite reparar os danos sofridos pelo titular da patente que viu a sua invengéo ser
utilizada ilicitamente por um terceiro. A responsabilidade civil actua ao nivel da
reparagdo dos danos (danos emergentes) e das perdas (lucros cessantes) sofridos
pelo titular do direito. No que se segue dou por adquirido o conhecimento dos
pressupostos da responsabilidade civil.

1. Indemnizacdo por danos emergentes

Um dano é, na elegante formulag@o de Menezes Cordeiro: “a supressédo de
uma vantagem tutelada pelo direito”2!. Danos emergentes consistem na supressdo,
actual ou futura, de vantagens ja existentes no patrimonio do lesado.

E possivel, desde j4, antever as dificuldades da aplicagdo desta figura
a utilizacdo ilicita de bens intangiveis. A exploragdo ilicita de uma invengéo
alheia, protegida por patente, ndo afecta directamente o bem juridico em causa:
a invengdo. Por ser um bem ubiquo a sua utilizagdo por uma pessoa ndo impede a
sua utilizagdo simultdnea por outra, também ndo podemos falar em lesGes sofridos
directamente no bem, um bem imaterial ndo pode ser destruido ou danificado
através da sua explorac@o. Neste sentido Giuseppe Sena chega mesmo defender
a impossibilidade de verificagdo de danos emergentes em casos de violagdo de
direito de patente22.

Ainda que a exploragdo ilicita da inveng@o deixe o bem intacto, podemos
questionar se esta ndo implicard uma privagdo do seu uso por parte do titular da
patente. Estariamos aqui perante um dano de privagdo do uso do bem juridico
em causa, ou seja, o titular da patente poderia exigir uma indemnizagio por,
durante aquele periodo de tempo, ndo ter explorado a sua patente em exclusivo.
A utilizagdo ilicita da inveng@o teria impedido que o titular da patente exercesse

20 Excluo aqui a fungo compensatdria da responsabilidade civil porque néo se apresenta pertinente
para os casos que pretendo analisar. Mais a frente abordarei a problematica da fungéo punitiva
da responsabilidade civil.

21 Cordeiro (2010) p.289.
22 O autor defende que por ndo incidir directamente sobre o bem, da contrafac¢do néo pode surgir

um dano emergente. Estes s6 existiriam nos casos de divulga¢io da invengéo antes do pedido
da patente, ou pela contestagio ilicita da validade da patente. Sena (1990) pp.508 ss.
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o seu monopdlio, devido a concorréncia do infractor.

A possibilidade de descortinar um dano de privacdo do uso de uma
inveng¢io encontra alguns obstaculos. Em primeiro lugar, essa solugdo nfo seria
aplicavel as situa¢Ges em que o titular da patente ndo a explora, ou ndo concorre
naquele mercado com o infractor. Em segundo lugar, porque os bens imateriais
permitem uma utiliza¢8o plirima, o uso da inveng&o por parte do infractor néo &,
a partida, capaz de privar o seu uso por parte do titular do direito, ndo constituindo
por si um dano. Em terceiro lugar, ¢ importante referir a dificuldade ou mesmo
impossibilidade de dissociar (i) o dano de privagdo do uso, (ii) dos lucros que o
titular da patente deixou de auferir devido a concorréncia do infractor. S6 havera
dano de privag@o do uso se, devido ao acto ilicito, o titular da patente tiver sido
impedido de explorar o seu exclusivo, o que s6 seria admissivel nos casos em que
a concorréncia do infractor expulsa o titular da patente do mercado. Mas nestes
casos podemos ainda falar em lucros cessantes. Cumular uma indemnizag&o pelo
dano de privacdo do uso com uma indemnizagdo por lucros cessantes constituiria
uma duplicagdo do montante indemnizatdrio pelo mesmo dano, o que colocaria o
lesado numa posico de enriquecimento injustificado. Torna-se dificil descortinar
a hipétese de um dano pela privagdo do uso que nfo seja consumido pelos
lucros cessantes em matéria de violag@o do direito de patente. Se o uso de uma
patente consiste na exploragdo econdmica da invengdo, e se o dano resulta da
ndo exploragdo, entdo este dano configura-se como um lucro cessante. A solugéo
deve, por isso, ser afastada.

Importa reter a escassa relevancia que a indemnizag2o a titulo de danos
emergentes.

2. Indemnizacio por lucros cessantes

A responsabilidade civil ir4, assim, operar fundamentalmente a nivel da
reparacdo de lucros cessantes23. Entendendo-se por lucros cessantes as vantagens
que, por via da actuaco do infractor, ndo se chegaram a concretizar no patriménio
do lesado.

Para que haja lugar a uma reparag@o dos lucros cessantes do titular do
direito de patente, a lei exige que o lesado prove que iria provavelmente adquirir
aquela vantagem se o acto ilicito nfo tivesse ocorrido. Tirando os casos em que
se consegue provar que um determinado cliente passou a adquirir bens a empresa
infractora ou os casos em que a concorréncia do contrafactor tenha impedido a
concretizagdo de um contrato de licenga, a prova sera muito dificil. Pode ocorrer
que a actuagdo do infractor tenha levado a diminuig¢do do nimero de licengas de
exploragdo concedidas pelo titular da patente; a uma diminui¢@o de vendas do

23 Neste sentido Ascensdo (1988) p.373.
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produto que incorpore a invengio patenteada, ou de outros produtos que, apesar
de ndo incorporarem a patente, sejam vendidos como acessérios daquele; uma
diminui¢do de servigos prestados em relagdo a esse produto, ou pode mesmo
acontecer que, devido a concorréncia do infractor, o titular da patente tenha
sido levado a diminuir o pre¢o do seu produto, de modo a tornar o seu produto
mais competitivo em relagéo ao do infractor, diminuindo eventualmente os seus
lucros. Mas essa relagdo ndo se pode simplesmente presumir. E necessério que
se verifique um nexo de causalidade entre a acgdo do lesante e a ndo obtengdo de
uma utilidade que o titular do direito iria adquirir (art. 557.° do CC). Para haver
lugar a uma obrigagéo de indemnizar néo basta que o lesado prove uma diminui¢io
dos seus lucros, sera ainda preciso provar que a diminui¢io dos lucros era a
partida imprevisivel se ndo fosse a ac¢do do infractor24. “Elementos de deflagdo
genericamente invocéveis”25 poderdo concorrer como causas da diminuico dos
lucros do titular do direito de patente, ndo se podendo assim imputar todas as
perdas a ac¢do do lesante, e consequentemente fazer equivaler a diminui¢do dos
lucros do titular da patente a perdas, para efeitos indemnizatérios.

Podemos ainda encontrar casos em que ha uma exploragéo néo autorizada
da patente € ndo ha decréscimo nas vendas. Basta, para tal, que o titular da patente
ndo a explore —ndo concedendo licengas de exploracio ou ndo comercializando
produtos nos quais seja incorporada a invengdo protegida — ou que ndo tenha
capacidade de atingir o mercado explorado pelo infractor. No Acérddo de 22
de Abril de 199926 o Supremo Tribunal de Justi¢a portugués foi chamado a
pronunciar-se num caso em que o titular da patente ndo a explorava, isto ¢, nunca
colocou produto no mercado, nem emitiu qualquer de licenga de exploragdo. O
Tribunal concluiu, acertadamente, ndo haver lugar a indemnizagio ja que ndo
houve dano.

Determinar se a actuagdo do infractor efectivamente causou ou nio
prejuizos ao titular do direito de patente €, como podemos ver, dificil. No direito
portugués, anterior a transposigdo da Directiva 2004/48/CE de 29 de Abril pela
Lei n.°16/2008 de 1 de Abril, Oliveira Ascensdo chegou a propor uma solugéo
para este problema enquadrando como lucro cessante a falta de pagamento de

24 Serra (1959) pp.101 ss. “no que toca a relagdo de causalidade adequada entre o facto e a falta
de lucro, identifica-se muitas vezes essa relagdo com o requisito de que tal lucro seja provavel,
mas observa-se em contrario, o lucro ndo tem de ser provével na data do facto, nem a adequagao
exigira que o fosse (a adequagio o que exige ¢ que a falta de lucro seja uma consequéncia
adequada do facto)”.

25 Expressdo usada por Bichi (2005) p. 394 para designar, por exemplo, o surgimento de novos
produtos no mercado, a menor atractividade do produto, ou as tendéncias do mercado.

26 Colecténea de Jurisprudéncia — Acérdaos do Supremo Tribunal de Justica Ano VII Tomo II
1999 (1-02 180/PP) p.58 ss.
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com um escopo punitivo. Esta soluc@o é defendida, entre outros, por Paula Meira
Lourengo32. A autora enquadra o tipo de casos aqui considerados num “novo tipo
de danos”, os danos irreparaveis33, no nosso caso “o enriquecimento ‘injusto’ do
autor do facto ilicito e culposo”.

Penso que trés criticas fundamentais permitem afastar a soluc@o. Primeiro,
falta provar que o enriquecimento do infractor constitui, por si, um dano para o
titular da patente; segundo, o principio geral, contido no art. 556.° do CC, impede
que o lesado seja colocado numa posi¢do mais favoravel do que estaria, ndo fosse
a les@o034 e; terceiro, héd outros mecanismos no Direito Civil, que analisarei mais
a frente, que nos permitem resolver o caso, sem desvirtuar a natureza reparatdria
da responsabilidade civil.

ITI. A supressdo das vantagens adquiridas pelo violador do direito de
patente

Vimos no ponto anterior que a responsabilidade civil, por ter um escopo
reparatério ou reconstitutivo, ndo ¢ um mecanismo adequado a suprimir as
vantagens obtidas pelo lesante. Mas € possivel encontrar no nosso direito civil
outros institutos cujo escopo néo seja reparar lesdes sofridas num determinado
patrimdnio, mas seja o de suprimir vantagens criadas num outro patrimoénio. Sao
eles o enriquecimento sem causa, a acessao, o regime dos frutos na posse de ma
fé e a gestdo de negdcios, que passarei a analisar.

1. O enriquecimento sem causa

1.1 Enriguecimento sem causa e deslocagdo patrimonial

A integracdo dos lucros do infractor a titulo de enriquecimento por
intervengdo (art. 467.°, n.° 1 CC) parece-me mais interessante do que a titulo de
indemnizag&o.

A responsabilidade civil preocupa-se em reparar uma diminuicdo no
patrimonio do lesado, nfo se preocupa com os valores gerados no patrimoénio
do lesante. Julio Vieira Gomes sintetiza esta ideia de forma muito clara quando
escreve: “a responsabilidade civil tem como unico escopo colocar o lesado (e ndo
também o lesante) na situacdo em que se encontraria se ndo fosse o evento que

32 Lourengo (2001); também Gomes (1998), p.780 defende a importancia da fungdo preventiva e
até retributiva da responsabilidade civil.
33 Lourengo (2001) pp.10 ss.

34 No mesmo sentido, para o direito aleméao anterior a transposi¢@o da Directiva 2004/48/CE, de
29 de Abril, Sack (1985) p.395.
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desencadeou a responsabilidade™3s. Este € o papel do enriquecimento sem causa.
E esta diferenga de “ponto de vista” ou de “foco”, do patriménio do lesado para
o patrimoénio do interventor, que desloca a questfio do plano do ressarcimento
de danos para o plano da remocéo da vantagem injustamente auferida através da
interveng@o néo consentida num bem alheio.

Ha, aqui, uma descorrelagdo entre o dano e o enriquecimento36, pelo que
os lucros obtidos ndo correspondem necessariamente a utilidades do lesado que
foram frustradas, mas antes a criag8o de um novo valor no patrimonio do infractor
a custa do titular do exclusivo.

A tentativa de responder, através do instituto do enriquecimento sem
causa, aos problemas colocados pelo violacdo de direitos de patente, e aos quais
aresponsabilidade civil se revelou incapaz de dar resposta, enfrenta um obstaculo
colocado pela chamada teoria da deslocagéo patrimonial37. Esta teoria pressupde
que, para que tenha haja lugar a restitui¢do em sede de enriquecimento sem causa,
tenha havido uma deslocag@o patrimonial sem causa juridica que deva regressar ao
patrimdnio de onde proveio. Ou seja, de acordo com esta teoria seria necessario
que os bens nfo tivessem sido adquiridos originariamente no patriménio do
interventor, mas tivessem origem no patriménio do empobrecido. Resumindo,
para haver uma pretensdo de enriquecimento seria necessario demonstrar um
empobrecimento relativo ou concomitante. Isto colocar-nos-ia perante 0 mesmo
problema que defrontdmos ao analisar o instituto responsabilidade civil: o de
aferir a existéncia de uma utilidade juridicamente protegida (ja existente ou que
iria existir na omissdo do acto lesivo) no patriménio do lesado que tivesse sido
frustrada pela acgfo do interventor.

Nao cabe no 4ambito deste trabalho fazer a critica completa a esta teoria3s.

35 Gomes (1998) p.736, énfase meu. O autor considera, no entanto, que esta concepgdo puramente
reparatoria do escopo da responsabilidade civil constitui um dogma que, “no plano do Direito
a constituir, urge reexaminar.”

36 Neste sentido, Coelho (1999) pp.8 s. “a ‘descorrelagdo’ entre o enriquecimento e o dano
resulta do uso, aproveitamento ou explora¢do econoémica que o interventor fez dos bens objecto
da intervengdo serem diversos dos que teria feito o titular do direito se a interveng¢do ndo se
tivesse dado.”. No mesmo sentido, relativamente ao direito italiano anterior a transposi¢do da
Directiva, Bichi (2005) p.397, “nel campo della tutela della proprieta industriale, puo determinare
un’accentuata discrasia tra «dannoy accertato e «profitto» conseguito deal contraffatore,”. Sobre
o tema, ainda Gomes (1998) pp.248 ss. com importantes referéncias bibliograficas; e Ascensio
(1992) pp.627 ss.

37 L. Leitdo (2005b) pp.762-766 e (2008) pp. 436 ss.; Gomes (1998) pp.383 ss.

38 Que talvez sem exagero, se possa hoje em dia considerer definitivamente superada na doutrina
portuguesa, devido aos importantissimos estudos de Pereira Coelho, Julio Gomes e Luis Menezes
Leito sobre o enriquecimento sem causa, que serdo por varias vezes citados nas paginas seguintes.
Sobre a importancia destes estudos na doutrina portuguesa Cordeiro (2010) pp.203 ss.
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Mas sera conveniente demonstrar, sucintamente, algumas das dificuldades com
que se depara.

Exigir, além da verificagdo do enriquecimento na esfera juridica do
enriquecido, a verificagdo de um empobrecimento concomitante na esfera
do empobrecido colocaria em causa ndo s6 a autonomia do instituto do
enriquecimento sem causa - ambos seriam, entdo, institutos destinados a reparar
lesGes sofridas num determinado patriménio — mas também a propria coeréncia
do sistema juridico e, consequentemente, a propria justificacdo do instituto do
enriquecimento sem causa — por que razéo, dois institutos com a mesma vocagéo
(reparar danos) diferem tanto quanto aos seus fundamentos? Exigindo-se na
responsabilidade civil, em regra, a ocorréncia de um acto ilicito e culposo que
esta na base da obrigagfo de indemnizar, mas ndo no enriquecimento sem causa3d.
A solucdo oferecida pela teoria da deslocagfo patrimonial apresenta ainda um
outro defeito que consiste em colocar um obstaculo a que o enriquecimento sem
causa possa resolver certo tipo de casos para os quais a responsabilidade civil
¢ claramente insuficiente. Se ambos os institutos estdo preocupados em reparar
lesdes (o dano ou 0 empobrecimento) entfio os casos em que ocorre a criagéo de
um novo valor no patrimoénio daquele que, sem autorizagido do respectivo titular,
utiliza um direito alheio, sem com isso provocar uma diminui¢&o no patriménio do
titular do direito, ndo obterdo resposta nem em sede de responsabilidade civil nem
em sede de enriquecimento sem causa. Esta solugfo levaria, como salienta Julio
Gomes, ao “esvaziamento da propria nogéo de direito subjectivo”, pelo menos na
sua dimens#o de faculdade de excluir terceiros da utilizagdo de um determinado
bem ou direito. Uma vez que a pretenséo de enriquecimento néo se bastaria com
a simples titularidade do bem ou direito, exigindo ainda uma efectiva utilizacéo
do mesmo pela qual fosse possivel a demonstragdo de que o titular seria capaz de
retirar do bem ou direito em causa a mesma vantagem obtida pelo enriquecido40.

Estas considera¢Bes levam a necessidade de superar uma concepgdo
do enriquecimento sem causa como um instituto destinado a reparar um
empobrecimento4l. E no enriquecimento injustificado e nfo o empobrecimento
que reside a principal preocupagéo do instituto. O enriquecimento sem causa €,
assim, chamado a resolver um problema de aquisi¢fo originaria de um valor no
patrimonio do interventor e ndo a sua deslocaggo.

Veremos no ponto seguinte como a teoria do conteido da destinagfio permite
identificar o verdadeiro escopo do instituto do enriquecimento sem causa.

39  Gomes (1998) pp. 389 e 393.
40 Gomes (1998) pp. 404 a 407.

41 A doutrina tradicional do duplo limite (do enriquecimento e do dano) levaria as mesmas
dificuldades. Sobre o tema, entre outros, Coelho (1999) pp.42 ss.
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1.2 Enriquecimento sem causa e conteudo da destinag¢do

De modo a superar os defeitos da teoria da deslocagdo patrimonial, muitos
autores tém seguido, em alternativa, a teoria do conteudo da destinagdo42, a qual
vem afirmar que a existéncia de um exclusivo “implica uma ordenac#o juridica
dos bens, que se vier a ser desrespeitada através da intervenc@o de outrem no
ambito exclusivamente destinado ao titular do direito permite-lhe intentar uma
accdo de enriquecimento sem causa.”#3. Ou seja, apesar de o valor ter sido
criado no patrimonio do interventor, esse valor, segundo “a ordenagfo juridica
dos bens”, estava destinado a integrar o patriménio do empobrecido, sendo o
enriquecimento do interventor, por isso, destituido de causa juridica. Nao se exige
um empobrecimento relativo ou concomitante por parte do empobrecido, apenas
o surgimento de vantagens injustificadas no patriménio do enriquecido.

Os defensores desta tese divergem em relacdo a determinagio do montante
do enriquecimento. Alguns autores, mais préximos a teoria da ilicitude, defendem
que todos os lucros foram obtidos “a custa” do empobrecido44, outros defendem
que o obtido a custa do empobrecido consiste no valor comercial do uso do bem
alheio e ndo nos lucros obtidos pelo interventor4s. Questao que sera tratada mais
a frente4s.

Nao podemos, no entanto, avangar, sem antes respondermos a uma questao
colocada por Oliveira Ascensio no seu manual de Propriedade Industrial: “[p]
oderemos dizer que ha um contetido de atribuigcéo nos direitos privativos?”’47

E preciso tomar em consideragio que, como salienta Pedro Murias “[o]
enriquecimento por intervengdo é sempre, (...) um instituto de segundo grau,
no sentido de que ndo pode prescindir da resolugdo, num momento anterior,
do problema de saber se os Direitos Reais, o Direito de Autor (...) Direito de
Propriedade Intelectual, etc., conferem ou nfo uma reserva, um exclusivo a pessoa
em cuja esfera se interveio”#8. A esta luz compreende-se a objec¢do de Oliveira

42 Seguida em Portugal, entre outros, por L. Leitdo (2005b) pp.785 ss. e (2008) pp.438 ss.; Murias
(2002) pp.265 ss; Gomes (1998) p.228, ndo negando contudo um contributo da teoria da ilicitude;

43 L. Leitdo (2005b) p.772.
44 L. Leitdo (2003) pp. 414 ss.

45 Atensdo entre estas duas concepgdes de enriquecimento encontra-se patente no direito europeu,
na medida em que a Directiva, no seu art. 13.°, manda atender, na determinagdo do montante
indemnizatorio, quer os lucros obtidos pelo infractor, quer o montante analogo ao de uma licenga
de exploragdo da patente.

46 Secgdo III, ponto 1.3.
47 Ascensdo (1988) p. 375.
48 Miurias (2002) p.267.
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Ascensdo, a patente apenas concede ao titular um direito negativo, de excluir os
outros4?, ndo lhe atribui qualquer direito de exploragdo. Defendendo que os direitos
de propriedade intelectual ndo tém contetido positivo, como se pode estabelecer
um contetdo de atribui¢do?

Nao cabe no objecto do trabalho desenvolver esta questdo relativa a
natureza juridica dos direitos intelectuais. No entanto, a defesa de uma vertente
essencialmente negativa dos direitos intelectuais30 nfo obsta a aplicacdo do
enriquecimento sem causa nesta matérias!.

A questdo do “conteudo da destinacdo” de direitos essencialmente negativos
tem sido tratada na doutrina alemé especialmente em referéncia a proteccéo de
marcas, tendo sido equacionada na doutrina portuguesa especialmente por Luis
Menezes Leitdo e Julio Gomes.

Né&o me parece que a auséncia de contetido positivo implique
necessariamente a exclusdo de um conteudo da destinaco. A utilizagdo do bem
intelectual em causa, a invengdo, gerou, no patrimoénio do enriquecido, uma
vantagem para a qual ndo existe causa juridica, isto €, ndo ha uma norma juridica
que justifique a atribui¢cdo das vantagens produzidas pelo bem intelectual aquele
que utiliza, sem autorizagdo, uma invencao protegida, uma vez que essa utilizagdo
lhe é vedada em virtude do direito exclusivo do titular da patente. E inegavel que
esse mesmo direito exclusivo permite ao seu titular obter as vantagens produzidas
por aquele bem, utilizando aqui uma linguagem algo figurada. O que me parece
suficiente para legitimar a referéncia a um contetdo da destinagdo, mesmo nos
casos de direitos essencialmente negativoss2.

A questdo de saber se o exclusivo da apenas um direito de exclusio ou se
confere um direito positivo de exploragio, ndo parece ser essencial na aplicagdo
do instituto do enriquecimento sem causa. A questdo devera antes ser qual o bem
que foi locupletado, usurpado? Que apropriagdo era vedada ao infractor pelas
regras do direito?

1.3 Enriguecimento sem causa: o objecto da obriga¢do de restituir
Superados os obstaculos colocados a aplicagdo do instituto do
enriquecimento sem causa, primeiro pela teoria da deslocagio patrimonial e depois

49 Ascensdo (1988) p.399 “A lei que estabelece o direito sobre o bem imaterial ndo déa ao titular
faculdades que ele anteriormente néo tivesse; o seu sentido é privar os terceiros do exercicio
dessas faculdades. Eis porque nos parece de rejeitar a admissdo de um contetdo positivo, que
ndo seja mero reflexo da proibi¢do imposta aos terceiros.”

50 Para um resumo das criticas que esta teoria tem vindo a ser alvo, Gongalves (2008) pp..41 ss.
51 L. Leitao (2005b) pp.694 ss.; Gomes (1998) pp.214 ss.; Sack (1985) pp.374 a 379
52 Neste sentido Sack (1985) pp.379 ss.
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pelas dificuldades em encontrar o contetido da destinagio de direitos de exclusdo,
voltarei & questdo deixada em aberto no inicio do ponto anterior. O n.°1 do art.
473.° do CC manda restituir “tudo quanto se tenha obtido a custa do empobrecido
ou (...) o valor correspondente”. Mas o que ¢ que se obteve a custa do titular do
direito de patente? Todos os lucros auferidos pelo infractor, ou apenas o valor
comercial do uso do bem alheio?

A lei ao atribuir um exclusivo ao titular da patente permite-lhe fixar as
condi¢des do seu uso por terceiros. Ou seja, 0 enriquecimento consiste no “proprio
uso (...) de bens alheios (...) representando por isso a propria vantagem incorporea
e ndo os seus reflexos no patrimonio do enriquecido”s3. Neste sentido o objecto da
restitui¢do é “o proprio bem prestado”. Sendo impossivel “a restitui¢cdo do gozo
dos bens juridicos protegidos™s4, o que vai ser restituido ¢ o “valor de mercado
da posigdo usurpada.”

J4 a pretensdo da restitui¢@o dos lucros obtidos pelo infractor ndo parece
encontrar fundamento no instituto do enriquecimento sem causa, sendo uma
solugdo caracteristica de outros institutos que serdo analisados em seguida. Com
efeito, os lucros obtidos pelo interventor ndo se devem simplesmente ao uso do bem
alheio, a vantagem que este obtém a custa do titular da patente reside apenas na
utilizagdo da invencao, utilizagdo que lhe era vedada pelo direitoSs. Como esclarece
Luis Menezes Leitdo, o que foi “obtido & custa de outrem” é o “préprio uso (...)
de bens alheios (...) representando por isso a propria vantagem incorporea € ndo
os seus reflexos no patriménio do enriquecido”. Assim, o objecto da restituicdo
é o “proprio bem prestado”, quando essa restitui¢do ¢ impossivel, o que sempre
ocorre no nosso caso, o objecto da restituigdo corresponde ao valor desse bem56.

O objecto da restituigdo serd, assim, o valor da utilizagdo da invengéo
protegida que consistira no valor de uma hipotética licenga de exploragéo da patente
(Lizenzanalogies7), ou seja: “a quantia (...) correspondente a contraprestagéo que
teria sido estipulada se tivesse sido celebrado um contrato de licenga.”s8

Julio Gomes salienta um ponto importante que pode revelar uma

53 L. Leitdo (2005b) p.877.
54 Sack (1985) p.382.

55 O problema da determinagio do objecto da obrigagéo de restituir prende-se em grande medida
com a concepgio adoptada quanto ao enriquecimento. Ndo cabe no &mbito deste trabalho fazer
uma analise completa desta discussdo, que aliés ja se encontra amplamente tratada na doutrina
portuguesa, em especial por Luis Menezes Leitéo, na sua tese de doutoramento. L. Leitdo (2005b)
pp- 866 ss.

56 L. Leitdo (2005b) p.877.
57 Sack (1985).
58 L. Leitdo (2011) p. 296.
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incongruéncia na solucdo agora defendida, face as criticas feitas a tentativa de
incluir o valor da licenga de explorago a titulo de lucros cessantes. Diz-nos o autor:
“[a] obrigagdo de restituir, quando nfo € possivel restituir in natura, converte-se
numa obrigacdo de restituir o valor que pode corresponder, no fim de contas,
a obrigacdo de pagar um prego ndo acordado.”s9 No serfio as criticas feitas a
tentativa de integrar o valor analogo ao de uma licen¢a como lucro cessante, um
obstaculo a aplicagdo da solugfo agora propostas0?

E importante fazer uma disting&o que resolve esta aparente incongruéncia.
Quando falamos em “valor hipoteticamente acordado” para efeitos do
enriquecimento sem causa, estamos perante uma questio de avaliacdo do valor do
bem. No caso da integra¢do nos lucros cessantes, estivamos perante uma questio
de fundamento da obrigagdo de restituir. Enquanto neste tltimo caso o “acordo
hipotético” iria fundamentar a verificagdo do dano, seria constitutiva da utilidade
ndo adquirida, no caso do enriquecimento sem causa esse “acordo hipotético”
apenas serve para encontrar o valor de mercado do bem.

1.4 A restitui¢do do enriquecimento injustificado: o valor da licenca
andloga

Para encontrar o valor objectivo do bem, penso ser ttil introduzir duas
figuras desenvolvidas na jurisprudéncia norte-americana¢! e relatadas pela
doutrina62. Sgo elas:

a “Established Royalty” — corresponde ao valor de licengas anteriores
efectivamente negociadas e confirmadas por uma prética consolidada; e

a “Reasonable Royalty” — a que resultaria de uma negociagdo hipotética
entre as partes.

Por regra, quando o titular da patente conseguir provar que, através de uma

59 Gomes (1998) p 225.

60 Giuseppe Sena, defende que o valor da licenga € atribuivel a titulo de ressarcimento de danos,
considerando por isso que, chegando aos mesmos resultados, as opinides subsequentes tém
pouco relevo prético, Sena (1990), pp 540 ss. Critica que podera ser feita igualmente ao autor,
Jjé que falta estabelecer a prioridade da solugdo por ele defendida. Preferivel & a solugio de Rolf
Sack, que apesar de reconhecer que a aplicagdo da Lizenzanalogie leva aos mesmos resultados
em sede de enriquecimento sem causa e de indemnizagdo por danos, apresenta uma natureza
juridica diferente, preenchendo as fun¢des do enriquecimento sem causa, e ndo do ressarcimento
de danos. Sack (1985).

61 Apenas como forma de estabelecer o valor, ja que a doutrina norte-americana normalmente

enquadra esta “royalty” no &mbito do ressarcimento de danos, solugdo que ndo se adequa a
natureza reconstitutiva que a responsabilidade civil apresenta no nosso sistema.

62  Chisum et. al. (2004) pp. 1317 ss; Pincus (1991) pp. 120 a 131; Chisum (1987) pp. 20-93 ss.;
Fernandez-Né6voa (1997) pp. 39 a 49.
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pratica reiterada, aquele € o valor corrente da licenga devera esta ser aplicada
pelo tribunal, fora destes casos procurar-se-4 estabelecer uma licenga razodvel6s.
Esta regra cederia caso o valor da “established royalty” estivesse injusta ou
artificialmente baixo. Seriam os casos em que a patente ainda ndo tinha ganho
reconhecimento junto do mercado e os casos em que a baixa de prego se devesse
a violag¢@o da patente.

No nosso direito, no entanto, parece que a solugdo do enriquecimento
sem causa estard mais proxima da nogdo de “reasonable royalty”. As regras do
enriquecimento sem causa indicam que se deve procurar estabelecer o valor
objectivo do bem e ndo o valor normalmente exigido pelo titular da posi¢do
juridica afectada64.

2. A acessiao

A acessio, regulada nos artigos 1249.° e seguintes do Cédigo Civil, é um
modo de aquisi¢io de direitos reais, o que, a partida nada tem que ver com o tipo
de casos que pretendo abordar. Porém, como salienta Pereira Coelho, o regime
da acessdo industrial ¢ um dos “lugares paralelos (...) em que ha uma analoga
ponderagdo de interesses” com os casos de enriquecimento por intervengéo.
Estamos também perante casos em que hé a “criagdo de um novo valor econémico”
65, 0 que suscita a questdo da atribui¢do desse novo valor. Pelo que se justifica
uma referéncia, ainda que breve, a este instituto.

No Acérdio de 22 de Abril de 199966, o titular da patente tentou fundamentar
a sua pretensdo na acessdo industrial mobiliaria art.° 1334.° CC. Segundo este
entendimento os lucros incorporar-se-iam na coisa (o direito exclusivo) ficando
o titular da patente com a totalidade dos lucros obtidos pelo infractor 67.

A pretensdo foi rejeitadass com o argumento de que a acessdo de um modo

63 Chisum (1987) p.20-102 “the existence of an established royalty precludes further inquiry into
the question of reasonable royalty.”

64 Os problemas suscitados pela divergéncia entre o valor de mercado do bem utilizado e o valor
exigido pelo seu titular sdo abordados por Pedro Murias num estudo em que defende a entrega
do valor exigido pelo titular do bem (nos nossos casos uma established royalty), ndo ao abrigo
do instituto do enriquecimento sem causa, mas ao abrigo de uma nova fonte das obrigagdes que
o autor designa por “regulagdes do dono”. Mirias (2002).

65 Coelho (1999) p. 79.

66 Colectanea de Jurisprudéncia — Acorddos do Supremo Tribunal de Justica Ano VII Tomo II
1999 (I-02 180/PP) p.58ss, ja referido na secgdo II ponto 2.

67 Ascensdo (2000) p. 304 “O regime legal tem por base a boa ou ma fé de quem provocou a
unido ou confusdo (...) se esta de md fé, porém, nos termos do 1334.°, a vantagem serd sempre
do dono da outra coisa”.

68 Categoricamente, podemos acrescentar, chegando mesmo a ser considerada uma “ideia absurda™.
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geral € s6 concebivel para coisas materiais.

3. O regime dos frutos na posse de ma fé

Interessa ainda abordar o regime dos frutos na posse de ma fé. Temos
aqui, também, uma situagdo em que se coloca a questdo de saber a quem deve ser
atribuido o valor gerado pela utiliza¢go indevida de um bem alheio. A aplicagio
deste regime, previsto no art. 1196.° CC, levaria a restituicdo de todos os frutos
obtidos pelo infractor e ainda “aqueles que um proprietério diligente poderia ter
obtido”.

Em Portugal, quase todos os autores rejeitam a possibilidade de aplicar
este regime, por analogia, aos bens imateriais.

Luis Menezes Leitdo defende que este regime sé se pode aplicar na
relagdo proprietario-possuidor, e que ndo é defensavel posse de bens imateriais (o
art.1251.° limita “posse as actuagdes conformes ao exercicio de direitos reais”).
E ainda, que o conceito de frutos do art. 212.° CC estd pensado para frutos de
coisas corpéreas 69.

Oliveira Ascensdo rejeita que este regime possa ser aplicado, por a analogia,
as coisas incorporeas, e apresenta, a meu ver, o argumento fundamental para
rejeitar a aplicagdo destas regras. O autor alerta para o facto de a utilizagio do
interventor ndo excluir a utilizagdo simultinea pelo titular, o que exclui a “base
da analogia™70. J& que, o que justifica o regime é o facto da utilizagdo por parte
do possuidor impedir a sua utilizagdo pelo proprietario, isto &, a impossibilidade
de utilizagdo plurima das coisas corporeas.

4. A gestiio de negécios impropria

Surge ainda uma outra fonte das obrigag¢des capaz de oferecer uma solugio
ao problema suscitado pela violagdo do direito de patente, especialmente quando
0 enriquecimento sem causa, por estar limitado pelo valor objectivo do bem
utilizado, ndo ¢ capaz de cuidar dos reflexos da interveng¢do no patriménio do
infractor: a gestdo de negocios. A gestdo de negdcios permite ao titular do direito,
fazer seus todos os proveitos que o gestor tenha recebido de terceiros. Esta figura
permitiria ao titular do direito de patente fazer seus os lucros obtidos pelo infractor.

Tratar casos claros de violagdo deliberada de direitos de outrem como
casos de gestdo de negdcios €, reconheco, contra-intuitivo7l. As situagdes alvo
do nosso estudo ndo se tratam de actos de gestdo de negécios, propriamente
dita, especialmente por néo existir, aqui, a intengéo de agir por conta do dono do

69 L. Leitdo (2005b) pp.665 ss.
70 Ascenséo (1988) pp 375 a 379.
71 Dawson (1961) pp.827 a 836.
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negécio. Nao tendo agido com o fim de repercutir os efeitos da sua actuagéo na
esfera juridica do titular do direito, mas na sua propria, por que razdo tera entdo
o infractor de entregar os lucros que obteve?

A objeccio é vélida mas, ainda assim, existem boas razdes para aplicar
esta solugdio aos nossos casos, & luz da chamada gestdo de negdcios impropria.
Esta define-se como a gestdo de negécio alheio, com consciéncia da alienidade
e no interesse exclusivo do gestor.

A auséncia do animus aliena negotia gerendi, ou seja, a falta de consciéncia
e, consequentemente, de intengdo de agir por conta do dono do negdcio, apesar
de impedir a qualificagdo da situagdo em causa como uma verdadeira gestdo de
negdcios?2, ndo impede que lhe sejam aplicadas as mesmas regras. Refiro-me a
gestdo de negécio alheio julgado proprio, expressamente prevista no art. 466.°
do Cédigo Civil, que ocorre quando alguém gere negdcio alheio, convencido
de que o negdcio lhe pertence e, consequentemente, age por sua propria conta.
Nessas situagdes, a aplicagio das regras da gestéo de negocios esta dependente da
aceitagdio da gestdo por parte do dono do negdcio. Havendo aprovagéo da gestéo,
o gestor deve entregar todos os lucros ao dono do negdcio [art. 459.°, al. €)], sendo
reembolsado pelas suas despesas e indemnizado por prejuizos sofridos, art. 462.°
CC, ambos do CC de Macau. Nio havendo aprovagio, aplicam-se as regras do
enriquecimento sem causa, ou outras que ao caso couberem.

O que esta figura demonstra é, simplesmente, que as regras da gestdo
de negocios podem ser aplicadas mesmo quando ndo haja o referido animus.
No entanto, a gestdo de negécio alheio julgado proprio ndo resolve os casos de
violagdo consciente e deliberada do direito de patente. A solugdo para esses casos
apenas pode ser considerada a luz da chamada “gestdo de negdcios impropria”.

A figura nio teve acolhimento expresso no Codigo Civil portugués,
a proposta do Anteprojecto de Vaz Serra’3 nfo passou a versdo definitiva do
Codigo74, nem se encontra expressamente prevista no Cédigo Civil de Macau.
Contudo alguns autores defendem que a figura tem aplicagdo no direito
portugués por um argumento de maioria de razdo na interpretagdo do art. 472.°
do CC portugués. Veremos que essas mesmas razdes devem ser consideradas na
interpretagdo do art. 466.° do CC de Macau.

Nas situagdes em que a ingeréncia no negdcio alheio produza lucros
elevados, o dono do negdcio ira, certamente, aprovar a gestdo, ficando com os

72 L. Leitdo (2005a) pp. 229 ss.
73 Serra (1957) pp 240 s.

74  Coelho (1999) pp.88 ss., sustenta que a sua inclusdo foi recusada pelo legislador de 66, sendo
um dos argumentos que o leva a excluir a aplicagdo da figura no direito portugués; contra Gomes
(1994), pp 375 ss.
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lucros. Se ndo admitirmos a figura da gestdo de negdcios imprdpria o regime
aplicavel serd sempre o do enriquecimento sem causa.

Assim, no caso de os lucros excederem o dano e o enriquecimento real, o
“gestor” que estivesse de ma fé, ou seja aquele que tem consciéncia da alienidade
do bem, sairia beneficiado em relagdo ao de boa fé, aquele que julga o negdcio
proprio, tendo apenas de restituir o valor objectivo do uso do bem (enriquecimento
real), podendo conservar os lucros. Ao passo que o gestor de boa fé, havendo
aprovacdo da gestao, terd de restituir todos os lucros. Para evitar este resultado,
recorre-se a figura da gestdo de negdcios imprépria’s.

Dentro dos autores que defendem a aplicagdo desta figura, ndo ha consenso
quanto ao montante de lucros a restituir, ou melhor qual o montante a ser
“descontado” dos lucros7e.

A primeira questdo prende-se em saber se, devido 2 m4 fé do gestor, se
devem excluir os encargos inerentes a aprovagdo da gestdo?7. Ndo parece que o
regime sirva para punir o gestor, pelo que a solugdo de excluir os encargos nio
parece encontrar fundamento.

Respondeu também negativamente a questdo, refere Julio Gomes, o
Tribunal Federal Suico num caso relativo & violagdo de uma patente. Conclui o
tribunal “importa determinar qual a parte dos beneficios que o contrafactor s6 pdde
obter gracas & propria invengdo. E apenas essa a parte que devera ser restituida,
Ja que o resto dos beneficios ndo tem a sua fonte na invengdo patenteada’7s,
uma formulagdo que se aproxima da teoria do conteudo da destinagio do
enriquecimento sem causa.

Como concluséo deste ponto, a entrega dos lucros obtidos pelo infractor
pode ser encarada como uma manifestagdo do principio da gestdio de negdcios
impropria.

5. Balancgo

A utilizagdo ilicita de uma invengdo patenteada € susceptivel de criar, por
um lado, danos na esfera juridica do titular do direito de patente e, por outro,
vantagens injustificadas no patrimoénio do infractor. Na falta de regras especificas

75 Neste sentido Gomes (1998) pp.429-433 sobre a admissibilidade da figura, e pp. 789 ss. sobre
a sua aplicabilidade em sede de direitos intelectuais; também L. Leitdo (2005b), pp. 679 ss., e
pp.- 880 s.

76  Sigo de perto a apresentagio de Jiilio Gomes quanto & forma como o problema tem sido tratado
no direito suico, Gomes (1998) pp. 805 ss.

77 Serra (1957) p. 207 “O agente ficaria, assim, sujeito as obrigagdes do gestor, mas nio teria os
direitos deste.”

78 Gomes (1998) p. 805.
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para a violagdo de direitos de propriedade intelectual, a solu¢o para o problema
tera de ser encontrada nos institutos do direito civil comum. Desses institutos, a
responsabilidade civil surge como aquele destinado a reparar as lesdes sofridas
pelo titular do direito, ao passo que institutos como o enriquecimento sem causa,
a acessdo, a restitui¢do dos frutos na posse de ma fé e a gestdo de negdcios
impropria se preocupam, essencialmente, em suprimir as vantagens decorrentes da
ingeréncia num direito alheio. As especificidades dos bens intelectuais, no nosso
caso a invengdo, levam a que certos institutos, pensados para lidar com situa¢Ges
de utilizagdo ndo autorizada de coisas corporeas, ndo possam ser aplicados a
violagdo do direito de patente, sdo eles a acessdo e a restitui¢do dos frutos na
posse de mé fé. Restam assim a responsabilidade civil, o enriquecimento sem
causa e a gestdo de negdcios impropria.

Cada um destes institutos oferece a sua resposta ao problema colocado
pela utiliza¢do nfo autorizada de uma inveng@o patenteada.

A responsabilidade civil gera, essencialmente, uma obrigagéo de indemnizar
o titular da patente pelos seus lucros cessantes. As dificuldades inerentes a prova —
do dano e do nexo de causalidade entre a actividade do infractor e a ndo obtencéo
de determinadas vantagens por parte do titular da patente — levam a que o instituto
da responsabilidade civil possa, por vezes, ndo dar uma resposta completa ao
problema, permitindo que o infractor possa sair beneficiado da utilizagdo ilicita
do direito alheio. Dificuldade que surge também, quando, por nédo a explorar, o
titular da patente nfo tenha sofrido danos, ou quando a vantagem obtida pelo
infractor seja superior ao dano sofrido pelo titular da patente.

A supressdo da vantagem obtida pela utilizacdo ilicita do bem em causa
¢ entdo tarefa para os institutos do enriquecimento sem causa e da gestdo de
negocios impropria.

O enriquecimento sem causa gera a obrigagdo de restituir aquilo com
que o infractor se enriqueceu a custa do titular da patente. O enriquecimento
do infractor passou pela utilizagdo indevida da inveng@o, sendo o objecto da
obrigagdo de restituir constituido pelo valor dessa utilizagdo, uma vez que o bem
ndo pode ser devolvido. A solugdo do enriquecimento sem causa &, assim, atribuir
ao titular da patente uma pretenso de adquirir o valor andlogo ao de uma licenca
de exploracdo da patente.

O instituto do enriquecimento sem causa pode, no entanto, ndo oferecer uma
resposta completa ao problema, na medida em que podera permitir que o infractor
saia beneficiado pela ingeréncia na esfera juridica alheia. Isso ocorrerd quando
os lucros do infractor sejam superiores ao valor da “licenca andloga”. Mais uma
vez, o principio segundo o qual ninguém deve sair beneficiado pelo seu proprio
ilicito orienta o intérprete no sentido de buscar uma solugéo mais satisfatoria em
termos de supressdo da vantagem auferida pelo infractor. Entra aqui em jogo a
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figura da gestdio de negdcios impropria. A gestdo de negdcios impropria oferece
ao titular da patente a possibilidade de adquirir os lucros que o infractor obteve
com a utilizagdo indevida do bem.

Concluido este percurso pelos varios institutos do direito civil chegamos
a resultados que pouco se afastam das solu¢des previstas no espago europeu,
para o problema da violagdo de direitos de patente, na sequéncia da Directiva
2004/48/CE, pelo menos desconsiderando o pendor punitivo que marca as solugdes
ai adoptadas. Existem algumas diferencas que se prendem, essencialmente,
com o enquadramento juridico dessas solugdes. No ponto seguinte veremos
como se conjugam os critérios oferecidos pelos vérios institutos analisados, na
determinacéo da san¢@o aplicavel ao infractor do direito de patente.

IV. Relacio entre os diversos institutos analisados

Identificadas as solucdes oferecidas por cada um dos institutos analisados
para os casos de violag@o do direito de patente, surge agora a necessidade de
conjugar essas solucdes na determinagfo da resposta a dar ao titular da patente
que viu a sua inveng8o ser utilizada sem o seu consentimento.

1. Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa

Como vimos, o enriquecimento sem causa oferece ao titular do direito uma
forma de ser compensado pelo uso ilegitimo da sua invengdo por terceiro que,
em muitas ocasides, se apresenta como mais satisfatoria do que a pretensio de
indemnizagdo oferecida pelo instituto da responsabilidade civil, j4 que permite
assegurar ao titular do direito uma compensac#o por néo ter podido exercer o
controlo do bem juridico em causa, mesmo quando a patente néo seja por este
explorada, ou quando a vantagem obtida pelo infractor, a utilizagdo do bem
juridico em causa, seja superior a desvantagem ocorrida no patriménio do titular
do direito. Vimos também que, sendo institutos com finalidades ou escopos
diferentes, actuam sobre aspectos diferentes: a responsabilidade civil no campo
do ressarcimento de danos; o enriquecimento sem causa no campo da remogio
da vantagem indevidamente obtida pelo infractor. Estas consideracdes levariam,
a partida, a considerar a pretensdo de enriquecimento como cumuldvel com a
pretensdo indemnizatoéria. Surge, no entanto, um obstaculo a esta solugdo que,
apesar de boa, necessita, para se tornar convincente, de o contornar. Refiro-me
a subsidiariedade da pretensio de enriquecimento estatuida no art. 468.° do CC.

A solugdo actualmente prevista no Cédigo Civil de Macau, de consagrar
a subsidiariedade da pretensdo de enriquecimento face a outros meios de
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indemnizagdo ou restitui¢do tem origem na disposigao congénere do CC portugués
(art. 474.°). Solugdo que a doutrina portuguesa aponta como tendo origem no
direito italiano, e que ficou consagrada no Codigo Civil de 1966 aquando a segunda
revisdo ministerial, contrariando, mais uma vez, e mais uma vez sem grande razio
de ser, a proposta de Vaz Serra”. E reconhecidas0 a necessidade de interpretar
restritivamente a disposi¢@o referente a natureza subsidiaria da pretensido de
enriquecimento. Tratarei apenas da questfio naquilo que mais interessa para os
objectivos deste trabalho: compreender a relagio entre a indemnizago por lucros
cessantes e 0 pagamento do valor andlogo ao de uma licenga de exploragdo da
patente com fundamento em enriquecimento por intervencfo.

A natureza subsididria da obrigagdo de restituir o enriquecimento, nos
casos de enriquecimento por intervengo, face aquela de indemnizar fundada na
responsabilidade civil extracontratual, compreendida a sua melhor luz, parece
apenas pretender evitar que, pelo recurso ao instituto do enriquecimento sem
causa, ocorra uma sobreposicdo econdmica com a pretensdo indemnizatdria
provocando, assim, uma vantagem injustificada para o titular do direito. Dai que as
solugdes da responsabilidade e do enriquecimento sem causa sejam cumulaveis, a
primeira ressarcindo o dano, a segunda eliminando a vantagem obtida, sem causa
juridica, pelo infractor8l. O que, obviamente, ndo pde em causa a necessidade
de verificagdo dos pressupostos de cada uma das figuras. Se o titular do direito
de patente nio tiver sofrido danos em consequéncia da actuagio do infractor, ou
se este ndo agiu com culpa, entdo o titular do direito de patente terd apenas uma
pretensdo de enriquecimento, mas ja ndo uma pretensdo indemnizatoria.

2. Responsabilidade civil e gestdo de negocios impropria

A figura da gestdo de negdcios imprdpria ndo estd expressamente prevista
no CC de Macau. Nas péaginas anteriores foram enunciadas razdes que, no meu
entender, sdo suficientemente boas para a justificar, a luz dessa figura, a entrega
ao titular da patente dos lucros obtidos pelo infractor, impedindo assim que este
possa sair beneficiado pelo seu proprio ilicito.

A possibilidade de cumular a restitui¢do de lucros com uma pretensio
indemnizatdria parece ndo ser admissivel, apesar de a primeira leitura, as
disposi¢des em causa poderem colocar dificuldades de interpretagéo.

Nos termos do n.°1 do art. 466.°, as regras da gestdo de negdcio alheio

79  Cordeiro (2010) p.250.

80 As criticas a solug@o legislativa encontram-se largamente documentadas na doutrina portuguesa,
tendo também validade para o direito de Macau, pelo que nfio me alongarei neste ponto. Para
maiores desenvolvimentos, Cordeiro (2010) pp. 250 ss. e bibilografia ai citada.

81 Neste sentido Cordeiro (2010) pp. 919-921; L. Leitdo (2005b); p. 919, Martinez (2004) p. 69.
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julgado préprio (aplicavel por analogia a chamada gesto de negdcios impropria)
apenas se aplicam caso haja aprovagio da gestdo. Para o que mais interessa para
os fins deste trabalho: a aprovagdo da gestdo permite ao titular do direito violado
fazer seus os lucros obtidos pelo infractor. A partida, esta pretensio ¢ incompativel
com a pretensdo indemnizatoria, ja que a aprovagao da gestdo implica a “renuncia”
ao direito de indemnizacdo (art. 463.°).

Caso nfio haja aprovagdo da gestdio, continua o n.°1: “sdo aplicaveis a
gestdo as regras do enriquecimento sem causa, sem prejuizo de outras que ao
caso couberems2”, expressdo na qual pareceria estar incluida uma referéncia ao
instituto da responsabilidade civil. Ndo deixa assim de surpreender que no niimero
dois do mesmo artigo se autonomize a referéncia ao instituto da responsabilidade
civil, indicando que, havendo culpa do gestor, as suas regras sdo aplicaveis, mas
ndo esclarecendo se nos casos em que ha aprovagio da gestdo, em que ndo ha
aprovagdo ou em ambos. Parece, no entanto, que fazendo depender a aplica¢do das
regras da gestdo de negdcios ao acto de aprovagdo (art. 496.° CC) e implicando este
uma renuncia ao direito 4 indemnizagfo dever-se-a considerar que a cumulagéo
de pretensdes nfo ¢ admissivels3.

Sendo este o regime aplicavel a gestdo de negocio alheio julgado proprio,
devera sé-lo também a gestdo de negdcios impropria. Note-se que as dificuldades
na justificagio da aplicagdo das regras da gestdo de negdcios a estas duas situagdes
prende-se com a auséncia de animus84, sendo a boa ou ma fé do gestor apenas
relevante no sentido de no beneficiar o tltimo em relag@o ao primeiro, mas ndo
parecendo justificar um agravamento da obrigagdo daquele.

3. Enriquecimento sem causa e gestdo de negdcios:

Menos problematica ¢ a relagdo entre as regras do enriquecimento sem
causa e da gestdo de negdcios que operam numa situagéo de alternatividade. Cabe,
assim, aquele que viu o seu direito violado escolher se pretende a restitui¢do do
enriquecimento, que se traduz no valor analogo ao de uma licenga de exploragio
da patente, ou a entrega dos lucros obtidos pelo infractor.

Conclusio

O direito civil da RAEM oferece a propriedade intelectual, na qual se
incluem os direitos de patente, 0 mesmo nivel de protec¢do que ¢ atribuido a
propriedade geral. Uma vez que a resposta aos problemas colocados pela violagdo
de um direito de patente deve ser encontrada nos institutos gerais do direito civil.

Dentro do conjunto desses institutos é importante reter uma distingéo entre

82 Por exemplo, o regime dos frutos na posse, art. 1195.° CC.
83 Neste sentido, para o direito portugués, L. Leitdo (2005a) p. 229-235.
84 Seccdo II, ponto 4.
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aqueles cuja vocagio consiste em reparar um dano (a responsabilidade civil) e
aqueles cuja vocagdo consiste em atribuir uma vantagem gerada pela ingeréncia
numa esfera juridica alheia (a acessdo, o regime dos frutos na posse de m4 fé,
0 enriquecimento sem causa, e, por fim, a gestdo de negdcios). Dentro deste
segundo grupo, apenas os dois tltimos so aplicéveis a propriedade intelectual,
sendo que os primeiros pressupdem uma situagdo em que a utilizagdo do bem
por uma pessoa tem como correlativo a privagdo da utilizagio desse mesmo bem
por outra, o que ndo se verifica no dominio dos direitos intelectuais que, pela sua
natureza, admitem uma utilizagfo pliirima.

Cada um dos institutos analisados fornece ao titular da patente uma
medida especifica de compensagéo pela utilizagdo indevida da invencdo. Na
responsabilidade civil essa forma de compensagdo consiste, essencialmente, na
indemnizagdo por lucros cessantes; no enriquecimento sem causa, a obtenco
do valor equivalente ao de uma licenga de exploragdo e na gestdo de negocios
imprépria a obtengdo dos lucros obtidos pelo infractor. Solugdes que encontram
algum paralelismo com aquelas previstas na Directiva 2004/48/CE, que visava
assegurar um nivel equivalente de tutela da propriedade intelectual em todo o
espago da, entdo, Comunidade Europeia. Embora no direito de Macau, além
de estar ausente a dimensdo punitiva que marca o regime resultante daquela
Directiva, a conjugag@o entre a reparagdo do dano sofrido pelo titular da patente
¢ a eliminagdo da vantagem auferida pelo infractor seja feita em termos mais
conservadores, sendo de supor que 0 montante compensatdrio, a determinar nos
casos concretos, se cifre numa quantia relativamente inferior aquele que seria
obtida no espago europeu.

A aplicagdo destas solugdes as concretas situagdes da vida poder-se-a
revelar extremamente problematica, ndo sd ao nivel da prova mas também ao nivel
da concreta aplicagdo e conjugacdo das diferentes medidas de compensagdo acima
referidas. Na apresentagdo optei por desconsiderar parte dessa complexidade de
modo a ser capaz de, com maior clareza, esbogar um esquema de decisio para os
casos de violaggo do direito de patente.

Na dificil tarefa de atribuir a cada um o que € seu, ¢ fundamental que o
julgador tenha presente a necessidade de impedir que o infractor saia beneficiado
do seu ilicito, sem contudo permitir que o titular da patente obtenha vantagens
que ndo possam ser imputadas a invengdo patenteada.
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