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Resumo: A Constituicdo da Republica, em seu art. 5°, XXIX, estabeleceu a necessidade de
protecdo, pela lei, dos chamados direitos de propriedade industrial, tendo por finalidade a
promocdo do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais. Com
vistas a obedecer tal comando, o art. 210 da Lei n® 9.279/1996 prevé que, no caso de violacdo
dos direitos relativos a propriedade industrial, 0 magistrado, ao determinar o valor devido a
titulo de lucros cessantes, tem a sua disposicdo trés critérios: o montante dos beneficios que o
prejudicado teria auferido se a violacdo ndo tivesse ocorrido; os beneficios que foram
auferidos pelo autor da violacdo do direito; ou a remuneracdo que o autor da violacdo teria
pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente
explorar o bem. Dentre esses trés, de acordo com o preceito legal, devera ser adotado aquele
que se demonstrar mais favoravel ao prejudicado. Ocorre que, se por um lado, 0 primeiro
critério atende o comando do art. 944 do Cddigo Civil, segundo o qual a indenizagdo mede-se
pela extensdo do dano, os segundo e terceiro critérios representam, em realidade, autorizagdes
legais para 0 enriquecimento sem causa e para a condenagdo baseada no dano hipotético,
respectivamente, ja que, quando aplicados, excedem aquilo que a vitima deixou de lucrar, sem
basear-se em dados objetivamente auferiveis. Assim, o objetivo do trabalho é questionar a
legitimidade desses incisos Il e Il do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996, bem como suas
potenciais consequéncias negativas para o interesse social e o desenvolvimento tecnolégico e
econdmico do Pais.

Palavras-chave: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Lucros cessantes. Propriedade
industrial. Dano hipotético. Enriquecimento sem causa.

Sumario: Introdugdo. 1. As finalidades da protecdo legal e constitucional da propriedade
industrial. 2. A apropriacdo particular dos beneficios auferidos pelo autor da violagéo e o
enriquecimento sem causa. 3. A condenacéo por dano hipotético e a remuneracéo pela licenca
jamais concedida. Conclusédo. Referéncias.



INTRODUCAO

Imagine-se um cenario hipotético. Suponha-se que um inventor, ha aproximadamente
10 anos, tenha criado uma maquina capaz de realizar a colheita mecanizada de determinadas
culturas. Durante todo esse periodo, esse invento possibilitou significativo aumento na
producdo de géneros basicos, em grande beneficio da populacdo em geral, e também gerando

consideraveis lucros para o detentor de sua patente.

Com o passar do tempo, todavia, a pujante evolucdo tecnoldgica evidenciou as
limitacbes daquela maquina, incapaz de acompanhar a demanda gerada pelo aumento
populacional e a crescente preocupacdo com a preservacdo do meio ambiente. Um jovem
visionario, entdo, baseando-se em larga medida no invento primitivo, logra incorporar nele
diversas inovacOes técnicas, que, em teoria, mais que dobrariam sua producdo, e gerando

menos poluicéo.

Apesar desses avangos, ao entrar em contato com a empresa que detinha a patente,
seus representantes deixaram claro que ndo tinham interesse em investir seu capital em um
jovem desconhecido, em especial tendo em vista que o invento patenteado ainda Ihes garantia
um retorno substancial. Ademais, perquiridos sobre a possibilidade de licenciamento
voluntario da patente, exigiram valor que em muito excedia as possibilidades financeiras do

novo inventor, pelo que tampouco chegaram a um acordo nesse sentido.

Desolado, 0 jovem procurou a assisténcia de um advogado, questionando-o sobre as
formas pelas quais poderia, legalmente, fabricar a nova maquina, mesmo sem ter obtido,
voluntariamente, autorizacdo para tanto dos detentores do direito de propriedade industrial. O

advogado lhe explicou, entdo, que poderia ser requerida administrativamente a licenca



compulsoria da patente, com base nos artigos 68 e seguintes da Lei n° 9.279/1996, mas que
tal processo, além de caro, poderia ser demorado, potencialmente superando 0 prazo

remanescente da propria patente.

Disse-lhe, ainda, que, caso optasse por fabrica-la sem licenca, o inventor, incorreria
em graves consequéncias, pois estaria praticando um ato ilicito. Dessa forma, nos termos do
art. 210 da Lei n° 9.279/1996, em razdo da violacdo dos direitos de propriedade industrial,
deveria pagar ao detentor da patente, a titulo de lucros cessantes, 0 montante que este deixou
de lucrar, o valor que poderia ter sido pago caso fosse negociada o licenciamento de
exploracdo do invento, ou, ainda, tudo aquilo que o jovem inventor lucrasse, qualquer que

perfizesse o maior valor.

Assim, tendo em vista que 0 jovem inventor nada lucraria, e ainda perderia todo seu
investimento, mesmo que seu invento excedesse todas as expectativas e revolucionasse a
forma como se realizava, até aquele momento, a colheita mecanizada, este decidiu descartar
seu projeto. Com isso, a colheita continuou a ser realizada de um modo que, embora fosse
satisfatorio, ndo era 0 mais eficiente, nem sob o aspecto econémico, tampouco sob o aspecto

social.

Esse exemplo, embora alegorico, leva a um questionamento: os atuais critérios de
determinacédo da indenizacdo a titulo de lucros cessantes do art. 210 da Lei n° 9.279/1996 se
coadunam com nosso ordenamento juridico como um todo? E, mais importantemente, eles
promovem a finalidade almejada pelo constituinte originario ao prever, como parte integrante

do rol de direitos e garantias fundamentais, a protecdo da propriedade industrial?

O objetivo precipuo deste presente artigo €, precisamente, buscar responder tais
indagacBes, que servem como seu norte. Para tanto, recorre-se a pesquisa bibliogréfica e

jurisprudencial, de carater exploratério. Ndo se almeja, contudo, esgotar os temas aqui



tratados, mas, tdo somente, levar ao leitor a meditar sobre uma questdo que, embora pontual,

tem consequéncias relevantes.

Nessa proposta, o primeiro capitulo, com o intuito de contextualizacéo, sera dedicado
a examinar, em linhas gerais, os dispositivos constitucionais relacionados a propriedade
industrial, bem como a propria Lei n°® 9.279/1996. Através dessa analise, busca-se demonstrar
quais os objetivos da protecdo da propriedade industrial, e o que justifica a puni¢do de suas

transgressoes.

Superada tal etapa, o segundo capitulo tratara, especificamente, do inciso Il do art.
210 da Lei n° 9.279/1996, que prevé a possibilidade de fixacdo dos lucros cessantes em
montante equivalente aos beneficios que foram auferidos pelo autor da violacdo do direito de
propriedade industrial. A vista de tal norma, sera estudado o instituto do enriquecimento sem
causa, seu tratamento pela doutrina patria e até que medida essa previsdo do inciso Il o
autorizaria, ao prever a apropriacdo, pela suposta vitima, de tudo o que auferiu o violador,

independentemente dos prejuizos efetivamente experimentados.

O terceiro capitulo, por sua vez, sera voltado ao exame do inciso Il do ja
mencionado dispositivo. Inicialmente, sera abordado o tratamento doutrinario e
jurisprudencial da condenacdo por danos hipotéticos. Em seguida, se examinara se a previsao
deste inciso Ill, ao possibilitar o estabelecimento dos lucros cessantes no valor da
remuneracao que o autor da violacdo teria pago ao titular do direito violado pela concesséo de
uma licenca que Ihe autorizasse a explorar 0 bem, permite que o magistrado se substitua a

vontade das partes, criando um contrato imaginario sem quaisquer parametros rigidos.

Finalmente, a conclusdo buscara sintetizar as analises dos incisos Il e 11l do art. 210
da Lei n° 9.279/1996, evidenciando que, ao contrario da previsdo do inciso | desse mesmo

dispositivo, aqueles ndo se coadunam com o ordenamento juridico brasileiro, tampouco



promovem as finalidades do constituinte origindrio ao prever a protecdo da propriedade
industrial. Demonstrar-se-a como sua revogacao, aliada a uma promoc¢édo do licenciamento
compulsorio, seria benéfica ao interesse social, promovendo o desenvolvimento tecnoldgico e

econdmico do Pais.

I. AS FINALIDADES DA PROTECAO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A Constituicdo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), em seu art.

50, XXIX, dispde que:

Art. 5%, XXIX — a lei assegurard aos autores de inventos industriais privilégio
temporario para sua utilizacdo, bem como protecdo as criagdes industriais, a
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e econémico do Pais.

Atendendo a esse preceito, o legislador promulgou, em 14 de maio de 1996, a Lei n°
9.279, comumente referida como a Lei de Propriedade Industrial. Assim, na forma dos incisos
do art. 2° deste diploma, a protecdo dos direitos relativos a propriedade industrial a que se
refere o art. 5°, XX1X, da Constituicdo, efetua-se mediante concessédo de patentes de invencéo
e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial e de marca, e de represséo as falsas

indicagdes geograficas e a concorréncia desleal.

Essa protecdo, contudo, ndo é incondicionada. Conforme prevé a parte final do art.
50, XXIX, deve sempre ter em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnoldgico e

econémico do Pais. E ndo poderia ser diferente: é cedi¢co que a Constituicdo de 1988, apesar



de garantir o direito de propriedade, o vinculou, necessariamente, ao atendimento de sua

funcdo social (CRFB/1988, art. 5°, XXI11 e XXIII).

Sendo a propriedade industrial, como indica seu préprio nome, espécie dos direitos
de propriedade, apesar de recair sobre bens incorporeos ou intangiveis, nada mais natural que
seja vinculada, também, a uma espécie de funcdo social. Alias, trata-se de um imperativo
constitucional, pois, tendo em vista ndo s6 0 mandamento do art. 5°, XXIIl, como também o
art. 170, 11, a funcionalizacdo da propriedade € principio basilar da atividade econdmica, na

qual a propriedade industrial mantém inegavel destaque.

E precisamente tendo em vista essa necessidade de atendimento da funcéo social pela
propriedade industrial que o legislador, ao promulgar a Lei n® 9.279/1996, previu o instituto
da licenca compulsoria, que pode ser concedida ndo apenas nos casos de abuso de direito ou
de poder econébmico, mas também, dentre outros, quando ficar caracterizada situacdo de
dependéncia de uma patente em relacdo a outra, constituindo o objeto da patente dependente
substancial progresso técnico em relagdo a patente anterior e ndo havendo acordo entre 0s

titulares para a exploracéo da patente anterior.

O tema, inclusive, foi objeto de discussé@o no XVI Congresso Nacional do Conselho
Nacional de Pesquisa e Pos-graduacdo em Direito (Conpedi), realizado em Belo Horizonte,
em artigo da autoria de Aline Storer e Edinilson Donisete Machado. Conforme bem

colocaram os autores:!

O direito de exclusividade sobre uma invencdo, adquirido por meio de uma patente é
um privilégio que o Estado concede ao seu inventor pelo beneficio da divulgacdo de
seu invento para a sociedade, contribuindo para o bem comum.

! STORER, Aline; MACHADO, Edinilson Donisete. Propriedade industrial e o principio da fungdo social da
propriedade. In;: CONPEDI. Anais do XVI Congresso Nacional do conpedi. Floriandpolis: Fundacdo Boiteux,
2008, p 2320-2332. Disponivel em http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/_integra_bh.pdf.
Acesso em 23/04/2014.



O sistema de protecdo patentdria é de grande importancia para propiciar o
desenvolvimento econémico e social de um pais, pois é um incentivo para a
producdo de inovagOes tecnolégica, beneficiando o inventor e toda a coletividade
com o progresso e desenvolvimento.

Contudo, esse direito de exclusividade ndo é absoluto e implica em limitagbes
estabelecidas pela legislagdo de propriedade industrial, a fim de evitar o abuso do
poder econémico, a concorréncia desleal e o monopolio do produto objeto do
invento.

Em sentido semelhante, mas com relacdo aos direitos autorais (que também se
inserem no género da propriedade intelectual), 0 Ministério da Cultura, em 2007, langou 0s
intitulados Cadernos de Politicas Culturais?, e, logo em seu primeiro volume, apresentou
diversas monografias premiadas no Concurso Nacional de Monografias sobre Direitos

Autorais, com o tema “A Fungao Social dos Direitos Autorais’.

Dessa forma, do mesmo modo que a propriedade urbana cumpre sua funcéo social
guando atende as exigéncias fundamentais de ordenacdo da cidade expressas no plano diretor
(CRFB/1988, art. 182, 8§ 2°), e a propriedade rural, quando preenche os requisitos dos incisos
do art. 186, a propriedade industrial o fara quando promover o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

Trata-se, alis, de preocupacao recorrente do constituinte originario ao longo do texto
constitucional. Tanto assim que a promocgdo do desenvolvimento nacional aparece repetidas
vezes na Carta, seja no seu preambulo e no art. 3% IlI, como objetivo fundamental da
Republica Federativa do Brasil, no art. 21, 1X, como competéncia da Unido, no art. 174, § 1°,
como diretriz da ingeréncia do Estado na ordem econémica, enquanto agente normativo e
regulador, ou, em especial, nos art. 218 e 219, no capitulo do titulo da ordem social voltado a

ciéncia e a tecnologia, dentre outros.

2 Os cadernos, bem como uma breve nota introdutéria a proposta do Ministério da Cultura, estdo disponiveis em
http://www?2.cultura.gov.br/site/2007/10/26/cadernos-de-politicas-culturais. Acesso em 23/10/2013.

3 BRASIL. MINISTERIO DA CULTURA. Direito autoral. Brasilia: Ministério da Cultura, 2006. Disponivel em
http://www2.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2007/10/direitos-autorais.pdf. Acesso em 23/10/2013.



O mesmo ocorre quanto ao interesse social, que justifica, expressamente, a
desapropriacao (art. 5°, XXIV e art. 184) e a restri¢do da publicidade dos atos processuais (art.
50, LX), além de servir como parametro de atuacdo do poder Publico em geral, ai
compreendida tanto a atuacdo da Administracdo Publica quanto do proprio legislador, sem o

que se verifica hipotese de desvio de poder ou de finalidade®.

Como ndo poderia deixar de ser, a Lei n°® 9.279/1996 também fez mencdo, em seu
art. 2° a necessidade de protecdo do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e
econdmico do Pais. E, portanto, consideracdo que encontra-se intimamente ligada a protecéo
dos direitos relativos a propriedade industrial, tanto assim que o legislador colocou-as em

sequéncia imediata, no mesmo dispositivo.

Atendida, entdo, a funcdo social da propriedade industrial, promovendo o interesse
social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais, justifica-se a atribuicdo
constitucional do privilégio temporéario de utilizacdo dos inventos industriais e a protecdo as
criacBes industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos

distintivos.

A Constituicdo, todavia, ndo teceu maiores consideracdes a forma pela qual se da tal
protecdo, delegando tal tarefa a lei. Como ja mencionado, é o art. 2° da Lei n® 9.279/1996 que
enumera, em seus incisos, os instrumentos protetivos da propriedade industrial, quais sejam, a
concessao de patentes de invencdo e de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e

de marca, e a repressdo as falsas indicacdes geogréaficas e a concorréncia desleal.

Tais instrumentos tém, como tragco comum, o fato de que é através deles que a lei

atribui o direito de explorar, com artificial exclusividade, determinada propriedade industrial,

4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2012, p. 65-68.
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enquanto bem imaterial®. N3o basta, todavia, estabelecer tal direito, devendo haver,

igualmente, a previsdo das consequéncias em caso de sua violacao.

O legislador, entdo, dispds, nos art. 183 a 195 da Lei n® 9.279/1996, sobre os crimes
contra a propriedade industrial. E, logo apds a tutela penal, dispds, também, sobre as
consequéncias civis das violacdes aos direitos de propriedade industrial, mais especificamente

nos art. 208 a 210 dagquele mesmo diploma:

Art. 208. A indenizacdo sera determinada pelos beneficios que o prejudicado teria
auferido se a violagdo ndo tivesse ocorrido.

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em
ressarcimento de prejuizos causados por atos de violacdo de direitos de propriedade
industrial e atos de concorréncia desleal ndo previstos nesta Lei, tendentes a
prejudicar a reputacdo ou o0s negdcios alheios, a criar confusdo entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servico, ou entre 0S
produtos e servigos postos no comercio.

8§ 1° Poderd o juiz, nos autos da propria acdo, para evitar dano irreparavel ou de
dificil reparacdo, determinar liminarmente a sustacdo da violagdo ou de ato que a
enseje, antes da citacdo do réu, mediante, caso julgue necessario, caucdo em
dinheiro ou garantia fidejussoria.

8§ 2° Nos casos de reproducdo ou de imitacdo flagrante de marca registrada, o juiz
poderd determinar a apreensdo de todas as mercadorias, produtos, objetos,
embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

Art. 210. Os lucros cessantes serdo determinados pelo critério mais favoravel ao
prejudicado, dentre os seguintes:

I - os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse ocorrido;
ou

Il - os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagdo do direito; ou

Il - a remuneracgdo que o autor da violagdo teria pago ao titular do direito violado
pela concessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Se, no ambito criminal, o intuito do legislador é prevenir e reprimir® eventuais

violacdes aos direitos de propriedade industrial, fica evidente que, na esfera civel, seu intuito

é, tdo somente, de recomposicdo dos danos sofridos pelo titular do direito. Tanto assim que 0s

> A exclusividade dos direitos de propriedade intelectual é, sempre, criada artificialmente, mais comumente pela
lei. Isso porque, ao contrario dos bens materiais, os bens intelectuais podem ser utilizados, simultaneamente, por
um ndmero ilimitado de pessoas, sem que tal utilizagdo prejudique a utilizagdo dos demais, sendo, ademais,
imediatamente acessiveis a toda a coletividade. Nao ha, nisso, contudo, qualquer juizo de valor, mas tdo somente
opcdo por um determinado modelo de estimulo a criagdo intelectual. Para um aprofundamento no assunto, v.
BARBOSA, Denis Borges. Criacdo e fruicdo: os interesses juridicos na producéo intelectual. Liinc em Revista,
Rio de Janeiro, v.7, n.2, p. 375-404, set. 2011. Disponivel em
http://revista.ibict.br/liinc/index.php/liinc/article/viewFile/436/321. Acesso em 23/10/2013.

6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 17. ed. S&o Paulo: Saraiva, 2012, p. 147-
182.
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citados artigos utilizam expressdes como “indenizacdo” e “ressarcimento”, denotando o

objetivo de, pela tutela civil, permitir o retorno ao status quo ante.

Assim ¢ a doutrina de Carlos Roberto Gongalves, que leciona: ’

Indenizar significa reparar o dano causado a vitima, integralmente. Se possivel,
restaurando o statu quo ante, isto é, devolvendo-a ao estado em que se encontrava
antes da ocorréncia do ato ilicito. Todavia, como na maioria dos casos se torna
impossivel tal desiderato, busca-se uma compensacdo em forma de pagamento de
uma indeniza¢do monetaria.

No mesmo sentido, o art. 944 do Codigo Civil, diploma de carater geral aplicavel
subsidiariamente as relagdes de propriedade industrial, dispde que “a indenizacdo mede-se
pela extensdo do dano”, excepcionando, tdo somente, a hipdtese em que houver excessiva
desproporcéo entre a gravidade da culpa e o dano, caso em que a indenizagdo pode ser

equitativamente reduzida pelo magistrado.

H& que se reforcar, ainda, que tais dispositivos ndo podem ser interpretados
isoladamente. Sendo certo que se inserem em todo um sistema de protecdo da propriedade
industrial, devem ser examinados de maneira holistica, em conjuncéo, especialmente, com o

caput do art. 2° da Lei n® 9.279/1996 e com o art. 5°, XXIX, da Constituigéo.

Assim, se seu objetivo imediato é permitir a recomposicdo do patrimonio do titular
do direito de propriedade industrial violado, seu objeto mediato € proteger esses direitos.
Todavia, sua finalidade ultima €, sempre, incentivar e promover o interesse social e o

desenvolvimento tecnolégico e econdmico do Pais.

E sob essa Otica, portanto, que se passara a, nos capitulos seguintes, estudar

pontualmente os incisos Il e 111 do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996, analisando sua adequacéo a

" GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 4: responsabilidade civil. 7. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2012, p. 310.
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essa finalidade, bem como sua compatibilidade com o ordenamento juridico brasileiro como

um todo.

Il. A APROPRIACAO PARTICULAR DOS BENEFICIOS AUFERIDOS PELO

AUTOR DA VIOLACAO E O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

O inciso Il do art. 210 da Lei n® 9.279/1996 dispde que os lucros cessantes a serem
pagos ao prejudicado pela violacdo de seus direitos de propriedade industrial podem ser
determinados com base nos beneficios que foram auferidos pelo autor da violacdo do direito.
Como todos os demais critérios elencados no referido dispositivo, este sé sera aplicado caso
seja 0 mais vantajoso ao prejudicado, ou seja, se esses beneficios excederem aquilo que se
teria auferido caso a violagdo ndo tivesse ocorrido ou a remuneracao que o autor da violagédo
teria pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que lIhe permitisse

legalmente explorar o bem.

Em outras palavras, o inciso Il do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996 prevé que, quando o
autor da violacéo do direito autoral auferir beneficios superiores aqueles que seriam auferidos
pelo prejudicado, caso ndo houvesse a lesdo, a “indenizacdo” serd fixada em valor equivalente
aqueles primeiros, e ndo ao segundo. Dessa forma, permite o legislador que o detentor dos
direitos de propriedade industrial violados se aproprie de todos os produtos da violagéo,

independentemente de qual seja seu efetivo prejuizo.

E facil elaborar um exemplo: imagine-se que, no nosso caso paradigma narrado no
capitulo introdutorio, o aumento de producdo proporcionado pela nova méaquina elaborada
pelo jovem inventor faca com que os produtores estejam dispostos a pagar mais pela mesma.

Com isso, o lucro gerado pela venda desses equipamentos seria maior do que aquele que seria
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auferido pelo detentor da patente violada, eis que a maquina antiga nao era tdo valiosa quanto

a nova para Seus compradores.

Ou, caso se prefira tratar de (registros de) marcas, uma hipdtese na qual essas sejam
utilizadas por seu titular em apenas uma parte do territério nacional, mas determinada pessoa
decida explora-las em area diversa. Nesse caso, o lucro do titular restara intacto, pois seu
mercado ndo foi invadido, mas o violador auferird os beneficios decorrentes da expansao,

ilicita, mas lucrativa, para um novo mercado geografico.

Ocorre que, em ambos esses cenarios, muito embora o titular do direito de
propriedade industrial ndo tenha realizado nenhum esfor¢o tendente ao aumento dos
beneficios decorrentes da exploracdo de seu bem intelectual, permite a lei que ele se aproprie
do produto dos esfor¢os do violador daquele direito. Questiona-se, assim: o que justifica essa
apropriacdo, esse enriquecimento do titular do direito de propriedade industrial que nada fez
para justifica-lo? Em realidade, parece-nos estar-se diante de verdadeira hipdtese de

enriquecimento sem causa.

Sobre esse, Caio Mario da Silva Pereira ensina que:®

Toda aquisicdo patrimonial deve decorrer de uma causa, ainda que seja ela apenas
um ato de apropriagdo por parte do agente, ou um ato de liberalidade de uma parte
em favor de outra. Ninguém enriquece do nada.

O sistema juridico ndo admite, assim, que alguém obtenha um proveito econdmico
as custas de outrem, sem que esse proveito decorra de uma causa juridicamente
reconhecida. A causa para todo e qualquer enriquecimento ndo sé deve existir
originariamente, como também deve subsistir, j& que o desaparecimento
superveniente da causa do enriquecimento de uma pessoa, as custas de outra,
também repugna ao sistema (Codigo Civil, art. 885). Esse é o espirito do
denominado principio do enriquecimento sem causa, disciplinado pela primeira vez
de forma expressa no Codigo Civil de 2002.

[-]

O principio do enriquecimento sem causa é fundamental para o sistema juridico. Ele
permite que se componham situa¢fes em que nao ha relacdo juridica entre as partes
que justifique a obrigacdo de se indenizar ou restituir um bem a pessoa responsavel

8 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituicdes de direito civil. Volume I1l. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006,
p. 537-538.
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pelo enriquecimento de outra, jA que o dever de restituir ndo se fundamenta na
existéncia de qualquer relacdo juridica contratual, nem na préatica de ato ilicito.

Ora, poder-se-ia argumentar que a violacao ao direito de propriedade industrial é, por
si s6, um ato ilicito. Assim, a apropriagdo dos beneficios auferidos pelo autor da violagdo do
direito pelo seu titular ndo seria um enriquecimento sem causa, mas sim um enriquecimento
proporcionado pela indenizacdo derivada desse ato ilicito, justificada, precisamente, com base

na violagéo, pura e simples.

Todavia, no &mbito do Direito Civil, quando se fala em ato ilicito, ndo se quer dizer
uma simples violagdo da lei. Em realidade, o ato ilicito tem um conceito mais restritivo,
definido nos artigos 186 e 187 do Cddigo Civil. Desses se extrai que o conceito de ato ilicito
esta intimamente ligado ao conceito de dano, eis que, ndo havendo esse segundo, ndo havera o
primeiro (nos termos da lei, apenas “aquele que, por acdo ou omissdo voluntaria, negligéncia
ou imprudéncia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,

comete ato ilicito”).

Conforme ensina Roberto Senise Lisboa, “[d]ano (damnum) é o prejuizo causado a
outrem ou ao seu patriménio [...] Ndo ha responsabilidade civil onde ndo existe prejuizo,
razdo pela qual o dano é elemento essencial para constituicdo da obrigacdo sucessiva,

substitutiva ou suplementar’®. E, nas palavras de Sérgio Cavalieri Filho:°

O dano é, sem dlvida, o grande vildo da responsabilidade civil. Ndo haveria que se
falar em indenizacdo, nem em ressarcimento, se ndo houvesse o dano. Pode haver
responsabilidade sem culpa, mas ndo pode haver responsabilidade sem dano. A
obrigacdo de indenizar s6 ocorre quando alguém pratica ato ilicito e causa dano a
outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de
reparar pressupde o dano e sem ele ndo ha indenizacdo devida. N&o basta o risco de
dano, ndo basta a conduta ilicita. Sem uma consequéncia concreta, lesiva ao
patriménio econdmico ou moral, ndo se impde o dever de reparar.

° LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil, v. 2: direito das obrigacGes e responsabilidade civil. 6. ed.
S&o Paulo: Saraiva, 2012, p. 261.
10 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 10. ed. Sdo Paulo: Atlas, 2012, p. 76-77.
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[-]

Pode-se tirar dai, desde logo, uma concluséo l6gica: a de que o ato ilicito nunca sera
aquilo que os penalistas chamam de crime de mera conduta; sera sempre um delito
material, com resultado de dano. Sem dano pode haver responsabilidade penal, mas
ndo responsabilidade civil. Indenizagdo sem dano importaria enriquecimento ilicito;
enriqguecimento sem causa para quem a recebesse e pena para quem a pagasse,
porquanto o objetivo da indenizagdo, sabemos todos, é reparar o prejuizo sofrido
pela vitima, reintegra-la ao estado em que se encontrava antes da prética do ato
ilicito. E, se a vitima ndo sofreu nenhum prejuizo, a toda evidéncia, ndo havera o
que ressarcir. Dai a afirmacdo comum praticamente a todos os autores, de que 0
dano é ndo somente o fato constitutivo mas, também, determinante do dever de
indenizar.

Dai se extrai, também, o ato ilicito sé autoriza a recomposi¢do do dano, e nada mais.
Ultrapassando esse limite, passa a faltar causa ao enriquecimento, que somente encontra
justificativa até o efetivo prejuizo sofrido. E nesse mesmo sentido a licdo de Fabio Ulhoa

Coelho:!

As perdas e danos abrangem tudo o que o credor efetivamente perdeu (danos
emergentes) e o que ele razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes). Seu
pagamento ndo pode ocasionar, contudo, enriquecimento indevido do credor a custa
do devedor inadimplente. Os lucros cessantes apenas repfem no patriménio do

credor os mesmos ganhos que teria na hipétese de adimplemento da obrigacéo.

O que o inciso Il do art. 210 da Lei n® 9.279/1996 prevé expressamente, todavia, € a
possibilidade de a dita indenizacdo por lucros cessantes ter por base os beneficios auferidos
pelo autor da violagdo de direitos de propriedade industrial, apenas aplicando tal critério
guando esse valor, sabidamente, ultrapassar o prejuizo efetivamente experimentado pela

vitima da violag&o.

Tem-se ai, a toda evidéncia, hipdtese de enriquecimento sem causa, pois aquele que
se apropria dos beneficios auferidos pelo violador acabard em posicdo mais benéfica do que

estaria do que se ndo houvesse ocorrido a violagdo. Em outras palavras, a indenizagdo néo

1 COELHO, Fébio Ulhoa. Curso de direito civil, volume 2: obrigacdes: responsabilidade civil. 5. ed. Sdo Paulo:
Saraiva, 2012, p. 160.
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apenas repGe o patriménio da vitima da violacdo, mas, em realidade, o amplia, tornando

aquela leséo vantajosa.

Ora, conforme se abordara anteriormente, a finalidade da indenizacdo, na esfera
civel, ndo € punir o violador, mas sim compensar ou reparar o dano causado a vitima, ou bem
retornando-a ao status quo ante, ou a situacdo em que estaria caso o ato ilicito ndo tivesse
ocorrido. Assim, a possibilidade legalmente prevista de exceder esse limite é uma clara

deturpacdo desse instituto.

A violacdo do inciso Il do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996 ao basilar principio da
vedacdo do enriguecimento sem causa, todavia, ndo tem consequéncias meramente tedricas.
Ao permitir a expropriacdo privada dos beneficios obtidos pelo violador de direitos de
propriedade industrial, em valor excedente ao prejuizo efetivamente experimentado pela
vitima, o legislador criou grave obstaculo ao desenvolvimento técnico-cientifico-econémico

do pais.

Explica-se: se o violador do direito de propriedade industrial consegue auferir mais
lucros do que aqueles que auferiria o titular daquele direito, tal resultado s6 pode ter uma
explicacdo, qual seja, um aumento na demanda’?. Esse aumento pode se dar em razdo de
diferentes fatores: por ser o produto oferecido pelo violador superior aquele do titular, por ter
esse descoberto um novo mercado, por ter desenvolvido uma estratégia de marketing melhor

sucedida, dentre outros.

Qualquer que seja o motivo pelo qual o violador teve mais sucesso comercial do que
o titular do direito de propriedade industrial, € inegavel que este esta movimentando mais

recursos, fazendo circular mais capital, gerando mais empregos, arrecadando mais impostos.

12 Esse é, em sintese, o teorema econdmico do equilibrio de mercado. Conforme explicam Marco Antonio
Sandoval de Vasconcellos e Manuel Enriquez Garcia, 0s precos tendem a subir quando a demanda supera a
oferta, ao passo que caem quando a oferta supera a demanda, até chegarem a um equilibrio. Assim, h& apenas
duas explicagcBes possiveis para um aumento de precos: uma maior demanda, ou uma menor oferta. V.
VASCONCELLQS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de economia. 3. ed.
Sé&o Paulo: Saraiva, 2008, p. 44-46
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E isso porque &, simplesmente, melhor sucedido em um ou mais aspectos do que aquele que o

antecedeu.

O inciso 11 do art. 210 da Lei n° 9.279/1996, todavia, ndo reconhece as externalidades
positivas geradas por essa circunstancia, prevendo, de plano, que todo o resultado econémico
resultante da violacdo devera ser direcionado ao titular do direito de propriedade industrial.
Com isso, protege-se ndo aquele que, pela fruicdo (indevida) da propriedade imaterial,
otimizou seu proveito econdmico-social, mas sim aquele que, embora tivesse a titularidade do
direito e pudesse aproveita-lo da maneira que o aprouvesse, seria incapaz de gerar 0S mesmos

resultados que aqueles obtidos pelo violador.

Deve-se lembrar que a protecdo dos direitos de propriedade industrial na
Constituicdo é garantida pelo art. 5°, XXIX, tendo por finalidade “o interesse social e o
desenvolvimento tecnoldgico ¢ econdmico do Pais”, e que o desenvolvimento nacional é um
dos objetivos fundamentais da RepUblica Federativa do Brasil (art. 3° II). Assim, se
determinado individuo consegue fazer melhor uso da propriedade industrial alheia que se
préprio titular, sua conduta ndo deveria ser tdo fortemente desestimulada quanto pretende o
inciso Il do art. 210 da Lei n® 9.279/1996, privando-o, em absoluto, dos resultados de sua bem

sucedida empreitada.

Note-se que ndo se esta a afirmar que a lei ndo deveria proteger o titular do direito de
propriedade industrial violado. Esse, decerto, foi responsavel pelo surgimento daquela
propriedade intelectual, e, portanto, tem também inegavel importancia para o
desenvolvimento econémico-social do Pais. Ndo podera, por 6bvio, ser prejudicado pela
violacdo, com ela sofrendo prejuizos. Mas ndo pode, tampouco, enriquecer-se as expensas do
violador, quando esse provou ser mais eficiente do que a vitima na exploracdo de sua

propriedade industrial, pois, nesse caso, estar-se-ia diante de clara hipotese de enriquecimento
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sem causa, em detrimento dos principios constitucionais informadores da prépria propriedade

intelectual e da atividade econdmica como um todo.

Assim, o inciso Il do art. 210 da Lei n® 9.279/1996, ao prever exatamente essa
segunda hipotese, vai de encontro aos objetivos constitucionais e a principios basilares do
Direito Civil. Afigura-se, portanto, absolutamente incompativel com nosso ordenamento
juridico, que ndo autoriza o enriquecimento sem causa, derivado da apropriacdo por particular

do produto de ato ilicito ndo compreendido no conceito de dano indenizavel.

Passa-se, entdo, a investigar se o inciso Il do referido dispositivo padeceria do
mesmo Vicio ou se, ao contrario, poderia coexistir de maneira harmoniosa com o0s demais

preceitos inseridos na legislacéo patria.

I1l. A CONDENACAO POR DANO HIPOTETICO E A REMUNERACAO PELA

LICENCA JAMAIS CONCEDIDA

Conforme leciona Roberto Senise Lisboa, a fim de que o dano sofrido por
determinada pessoa possa ser ressarcivel, uma das caracteristicas do qual deve se revestir é a

certeza. Explica o autor:

Dano ressarcivel € o prejuizo juridico que apresenta as seguintes caracteristicas:
certeza, atualidade e subsisténcia.

O dano deve ser certo, isto é fundado em um fato determinado. E inviavel a
responsabilidade civil do agente por mero dano hipotético ou eventual, pois ndo ha
como se reparar algo que pode sequer vir a acontecer®®,

B LISBOA, op. cit., p. 251.
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No mesmo sentido é a doutrina de Carlos Roberto Gongalves, que, ao abordar a

referida caracteristica ou requisito, afirma que:

O requisito da ‘certeza’ do dano afasta a possibilidade de reparacdo do dano
meramente hipotético ou eventual, que podera ndo se concretizar. Tanto é assim que,
na apuracdo dos lucros cessantes, ndo basta a simples possibilidade de realizacéo do
lucro, embora ndo seja indispensavel a absoluta certeza de que este se teria
verificado sem a interferéncia do evento danoso. O que deve existir € uma
probabilidade objetiva que resulte do curso normal das coisas, como se infere do
advérbio ‘razoavelmente’, colocado no art. 402 do Cddigo Civil (‘0 que
razoavelmente deixou de lucrar’).

Tal advérbio ndo significa que se pagara aquilo que for razoavel (ideia quantitativa)
e sim que se pagara se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante
(ideia que se prende a existéncia mesma do prejuizo)*.

Dai se extrai que, havendo a pratica de determinado ato ilicito ou de abuso de direito,
somente havera dano ressarcivel, e, consequentemente, dever de indenizar, quando restar
evidenciado que o dano efetivamente ocorreu, ndo bastando, para tanto, a mera possibilidade
de sua ocorréncia. Especificamente quanto aos lucros cessantes, 0 que se extrai da leitura do
art. 402 do Cddigo Civil é que deve ser satisfeito um juizo de probabilidade objetiva, que
demonstre que, caso ndo tivesse ocorrido o ilicito, tendo as coisas seguido seu fluxo normal,

segundo as regras habituais de experiéncia, o ofendido teria auferido vantagem.

E esse raciocinio que levou ao desenvolvimento, pela doutrina francesa, da chamada

“teoria da perda de uma chance”, conforme explica Roberto Senise Lisboa:

Contudo, a partir do desenvolvimento dado & matéria pela jurisprudéncia francesa,
assentou-se o entendimento de que ha a possibilidade de se proceder a reparacdo
pela chance perdida, isto €, daquilo que a vitima poderia, dentro de um critério de
probabilidade, vir a obter para si, caso ndo tivesse sido influenciada pelo agente a se
conduzir de forma diversa. E a teoria da perda de uma chance (perte d une chance),
que considera que excepcionalmente torna-se possivel a indenizacdo por dano
eventual.

A teoria da perda de uma chance deve ser aplicada como ressalva no sistema de
responsabilidade civil, para os fins de ndo se deixar a vitima com o prejuizo sofrido

14 GONCALVES, op. cit., p. 311.
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diante de uma oportunidade factivel que se lhe afigurava, mas que deixou de
alcancar porque foi influenciada pelo agente a se comportar de forma diversa.

[.-]
A teoria da perda de uma chance, assim, trata de um dano certo quanto & sua
existéncia, porém ndo no que concerne a sua delimitacéo, o que deve ser analisado
no decorrer da instrucdo processual, a semelhanca do que sucede com os demais
prejuizos juridicamente possiveis?®,
Vé-se, portanto, que muito embora se admita a indenizagdo por dano eventual, a
probabilidade de sua ocorréncia deve ser objetivamente verificavel. Ndo se autoriza, portanto,

a indenizacdo baseada na simples possibilidade abstrata de prejuizo, ou seja, no dano

hipotético, ficticio, imaginado.

Ocorre que o inciso Il do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996 prevé que os lucros
cessantes, no caso de violacdo a direitos de propriedade industrial, podem ser determinados
tendo por base “a remuneracdo que o autor da violagdo teria pago ao titular do direito violado

pela concessao de uma licenca que lhe permitisse legalmente explorar o bem”.

Note-se, de inicio, que todas as consideracdes feitas no capitulo anterior, acerca do
enriguecimento sem causa, também se aplicam a esse dispositivo, eis que, tal como o que lhe
antecede, somente serd aplicado quando a dita remuneracdo exceder os beneficios que o
prejudicado teria auferido se a violacéo néo tivesse ocorrido. E, em regra, esse critério sempre
sera aplicado com preponderancia sobre aquele do inciso I, eis que o detentor do direito de
propriedade industrial sempre exigiria, para licenciar o bem, remuneragdo superior a receita

que obteria caso o explorasse por si préprio.

Por outro lado, o resultado obtido por esse critério sera, também em regra, sempre
inferior aquele do inciso Il, haja vista que o autor da violacdo do direito dificilmente
remuneraria a licenca que lhe permitisse legalmente explorar o bem em valor superior aos
beneficios que auferiria pela utilizagdo do bem (que, sem a licenca, configuraria uma violagéo

do direito). Dessa forma, do ponto de vista pratico, o critério do inciso Il do art. 210 da Lei

5 LISBOA, op. cit., p. 251-252.
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de Propriedade Industrial tera aplicabilidade sobremaneira limitada, potencialmente restrita
aquelas hipdteses em que ou o autor da violagdo ou o titular do direito violado tiveram,

concretamente, beneficios inferiores ou perdas superiores ao esperado.

A questdo da aplicabilidade do inciso Ill, todavia, toma contornos secundarios
quando considerados os graves vicios que o afligem. Para além de permitir o enriquecimento
sem causa, conforme ja trabalhado, o “critério” adotado pelo legislador no referido dispositivo
é de absoluta vagueza, sem trazer quaisquer parametros objetivos para que se possa chegar a

um valor concreto, auferido em cada caso individualmente considerado.

Em sua literalidade, o inciso Il faz referéncia a remuneracdo que o autor da violacao
teria pago ao titular do direito violado. Assim, a primeira vista, deveria se ter por base ndo o
valor que seria exigido pelo titular do direito de propriedade industrial para licenciar o bem,

mas sim o valor que o interessado em sua utilizacdo ofereceria.

Tal interpretacdo, todavia, ndo nos parece a mais adequada. 1sso porque o dispositivo
se utiliza do verbo pagar, e ndo oferecer. Ademais, a licenca é, em regra, bilateral, devendo
haver acordo de vontades entre as partes envolvidas. Dessa forma, o inciso 111 estaria a referir-
se ao valor a que chegariam o titular do direito de propriedade industrial e o interessado em
sua exploracgéo caso tivessem se reunido e celebrado um contrato, atraves de uma negociagéo
envolvendo ambas as partes, tornando legal, por meio consensual, a utilizagdo do bem

intelectual.

Essa operacdo, todavia, € marcada por gigantesca complexidade. 1sso porque, para
que essas duas partes chegassem a um acordo acerca da remuneracdo a ser paga pelo
licenciamento da propriedade industrial, deveria haver um valor que parecesse rentavel a
ambas: tanto ao titular, que perderia seu monopolio sobre aquele bem, tipicamente levando a

uma reducdo de sus receitas; quanto ao interessado na exploracao, que, pela receita gerada
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pela utilizacdo do bem intelectual, deveria ser capaz nao s6 de pagar o custo do licenciamento,

como também de auferir lucro superior ao que teria em outra atividade.

A toda evidéncia, trata-se de um processo de negociacdo que, em circunstancias
usuais, deve envolver uma série de exames de mercado, analises de custos, projecdes de
rendimentos, e todas as demais precaucdes exigidas pela due dilligence antes da celebracédo de
um contrato, habitualmente realizadas ao longo de um periodo razoavelmente longo por

diversos profissionais especializados nos respectivos ramos envolvidos.

Ocorre que o legislador, aparentemente alheio a toda essa questdo, referiu-se
simplesmente a remuneracao que o autor da violacdo teria pago ao titular do direito violado.
Né&o elucida quais os parametros que devem ser utilizados para se chegar a essa remuneracao,
como, por exemplo, o valor praticado por aquele titular em outros licenciamentos, ou aquele

praticado por terceiros em outras operacdes similares.

Deixa, assim, ao exclusivo encargo do magistrado competente para a causa,
eventualmente assistido por um ou mais peritos, a fixacdo de tal remuneracdo, o que tera de
fazer examinando as circunstancias a época em que teria se realizado a negociacdo, e
substituindo a vontade ndo s6 de uma, mas sim de ambas as partes, para que verifique se um
acordo seria possivel e, em caso positivo, em qual dos valores médios possiveis elas teriam

acordado. E isso, repise-se, sem delinear qualquer parametro legal.

E precisamente em raz&o dessa incerteza quanto a eventual celebracdo de um acordo
(e, consequentemente, da existéncia de uma remuneracgao que o autor da violagdo teria pago
ao titular do direito violado), bem como a absoluta inexisténcia de qualquer padrdo para fixar
o0 valor do dano que poderia ter sido sofrido, que o inciso Ill do art. 210 da Lei n°® 9.279/1996

autoriza, implicitamente, hipdtese de condenacao por dano hipotético.
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Nesse sentido, em precedente relevante, muito embora tratando de mateéria distinta, ja

decidiu o Superior Tribunal de Justica®®:

ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AMPLIACAO DE PARQUE INDUSTRIAL COM RECURSOS DO FCO (FUNDO
CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE) E DO BNDES (BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL). AUSENCIA
DE REPASSE DOS RECURSOS PELO BANCO REU, AGENTE FINANCEIRO.
AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DOS LUCROS CESSANTES, QUE NAO
PODEM SER CARACTERIZADOS COMO DANOS HIPOTETICOS E SEM
SUPORTE NA REALIDADE CONCRETA EM EXAME.

I - Correspondem os lucros cessantes a tudo aquilo que o lesado razoavelmente
deixou de lucrar, ficando condicionado, portanto, a uma probabilidade objetiva
resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos. A condenagdo a esse
titulo pressupfe a existéncia de previsdo objetiva de ganhos na data do
inadimplemento da obrigagdo pelo devedor. No caso, os lucros alegados decorrem
de previsdes baseadas em suposta rentabilidade de uma atividade empresarial que
nem mesmo se iniciou. Assim sendo, ndo se pode deferir reparacdo por lucros
cessantes se estes, em casos como o dos autos, configuram-se como dano hipotético,
sem suporte na realidade em exame, da qual ndo se pode ter a previsdo razoavel e
objetiva de lucro, aferivel a partir de pardmetro anterior e concreto capaz de
configurar a potencialidade de lucro.

I - Recurso Especial parcialmente provido.

Assim, tal qual o inciso I, também o inciso Il se mostra incompativel com o

ordenamento juridico brasileiro, atentando contra os principio informadores da Constituicdo

da Republica e do Direito Civil ao prever hipdtese de condenacdo baseada em dano

hipotético, para além do prejuizo efetivamente experimentado pela vitima da violacdo de

direitos de propriedade industrial.

CONCLUSAO

O constituinte originario, atento aos significativos avangos da sociedade

contemporanea, cada vez mais voltada ao progresso tecnoldgico e ao consumo de massa,

16 BRASIL. Superior Tribunal de Justica. REsp n. 846.455/MS. Relator: Ministro Castro Filho. Relator para
acdrdao: Ministro Sidnei Beneti. Disponivel em https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=2006012
46744&dt_publicacao=22/04/2009. Acesso em 10/08/2014.
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optou por inserir no rol dos direitos e garantias fundamentais a protecdo as criacdes
industriais, a propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, no

art. 5°, XXIX, da Constituicdo da Republica.

Tal protecdo, todavia, ndo € incondicional, pois, tal qual o direito de propriedade
incidente sobre bens materiais, também o direito de propriedade industrial esta sujeito a
observancia do principio da funcéo social da propriedade. No caso desses bens imateriais, tal
principio é garantido quando eles se voltam ao desenvolvimento tecnoldgico e econémico do

Pais, tendo em vista o interesse social.

A responsabilidade pela efetiva elaboracdo dos instrumentos para a prote¢do dos
direitos relativos a propriedade industrial foi conferida pelo constituinte originario ao
legislador, que, no exercicio dessa atribuicdo, aprovou a Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996.
Como néo poderia deixar de ser, esse diploma, em seu art. 2°, ao listar as formas pelas quais
se garantiria essa propriedade também deixou claro que se deveria considerar o interesse

social e o desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais.

Para além de tracar esses mecanismos de protecdo, também coube ao legislador
regular as hip6teses de ndo observancia desses mecanismos, ou seja, as san¢oes aplicaveis aos
casos de violagdo dos direitos de propriedade industrial. Nesse sentido, o art. 207 da Lei n°
9.279/1996 dispbs que, independentemente da acdo criminal, o prejudicado pode intentar as

acOes civeis que considerar cabiveis.

Na macica maioria dos casos, essa acdo serd a acdo de responsabilidade civil,
pleiteando indenizagéo pelos danos experimentados. Assim, logo apos o art. 207, previu a lei,
em seu art. 208, que a indenizacéo seria determinada pelos beneficios que o prejudicado teria
auferido se a violagdo ndo tivesse ocorrido. Tal previsdo encontrava-se em perfeita harmonia

com o art. 1.059 do Cddigo Civil de 1916, entdo em vigor, que dispunha que, salvo as
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excecdes nele previstas, as perdas e danos devidos ao credor, abrangeriam, além do que ele

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Entretanto, o legislador, ndo satisfeito com as referidas previsfes, decidiu por
estabelecer, quanto aos lucros cessantes, trés critérios pelos quais poderia se dar sua
determinacdo (art. 210): os beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo nao
tivesse ocorrido (inciso 1); ou os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagdo do
direito (inciso I1); ou a remuneracao que o autor da violacdo teria pago ao titular do direito
violado pela concessdo de uma licenca que Ihe permitisse legalmente explorar o bem (inciso
I11). Em qualquer caso, deveria o magistrado, sempre, adotar o critério mais favoravel ao

prejudicado, ou, em outras palavras, aquele que resultasse na maior indenizacao.

Ocorre que, ao fazé-lo, incorreu a Lei n® 9.279/1996 em graves vicios. Em primeiro
lugar, cometeu uma contradicdo interna. Isso porque o art. 208 dispde que a indenizacdo sera
determinada pelos beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagdo ndo tivesse
ocorrido. Todavia, esse € o preciso critério adotado pelo inciso | do art. 210, que sera
preterido caso os beneficios que foram auferidos pelo autor da violagcdo do direito ou a
remuneracao que o autor da violacgdo teria pago ao titular do direito violado pela concesséo de
uma licenca que lhe permitisse legalmente explorar o bem lhe sejam superiores. Ou seja, caso
aplicados os incisos Il ou Ill do art. 210, negar-se-a aplicacdo ao art. 208, ao passo que, caso
adotado esse mesmo nas hipdteses em que inferior ao dos referidos incisos, estar-se-ia

negando aplicacdo aqueles.

Para além desse problema de contradi¢cdo interna, os incisos Il e Il também
contrariam principios gerais de direito, insitos a diplomas normativos hierarquicamente
superiores e cronologicamente posteriores. Conforme resulta da interpretacdo do caput do art.
210 da Lei n°® 9.279/1996, serd adotado, dentre de seus critérios, aquele mais favoravel ao

prejudicado, ou seja, aquele de que resultar o maior valor de indenizacéo.
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Assim, somente serdo aplicados os incisos Il e Il quando mais favoraveis ao
prejudicado do que o inciso I, ou, em outras palavras, quando os beneficios que foram
auferidos pelo autor da violagdo do direito ou a remuneracdo que o autor da violacdo teria
pago ao titular do direito violado pela concessdo de uma licenga que lhe permitisse legalmente
explorar o bem forem superiores aos beneficios que o prejudicado teria auferido se a violagédo

nao tivesse ocorrido.

A consequéncia pratica da aplicacdo desses dois incisos, portanto, é que, em
decorréncia da violagdo, o “prejudicado” recebera valor maior do que aquele que receberia
caso a violacdo ndo tivesse ocorrido. A obtencdo de tal vantagem se dara ndo em razao de
seus esforgos, ou da legitima exploracdo de seus direitos de propriedade industrial, mas sim
do trabalho alheio, daquele que, embora violador de determinados direitos, conseguiu, por
quaisquer motivos que sejam, explorar melhor aquela propriedade do que o teria feito seu
préprio titular. Trata-se, portanto, de clara autorizacdo legal do enriquecimento sem causa,

repudiado ao menos desde a época do direito romano.

J& quanto ao inciso Il especificamente, além do aspecto de se tratar de permissivo de
enriquecimento sem causa, verifica-se que o legislador foi omisso no estabelecimento de
parametros a fim de se chegar a um valor concreto. Diz o referido dispositivo que os lucros
cessantes podem ser fixados com base na remuneragdo que o0 autor da violacao teria pago ao
titular do direito violado pela concessdo de uma licenca que lhe permitisse legalmente

explorar o bem.

N&o faz, todavia, qualquer mencdo a forma pela qual deve o juiz calcular tal
remuneracdo, muito embora lhe atribua a complexa tarefa de substituir a vontade ndo so de
uma, mas de ambas as partes, simulando em juizo um negdécio que, em situacfes normais,
envolveria 0 minucioso exame de diversos elementos de cunho predominantemente

econémico e mercadologico. Assim fazendo, cria ndo sé uma tarefa excessivamente onerosa



27

para o juizo, como também autoriza hipotese de condenacéo baseada em dano hipotético, em
razdo da absoluta falta de critérios objetivos para a determinacdo da indenizacdo a ser

arbitrada.

Ha&, portanto, clara contrariedade entre as previsdes dos incisos Il e 11l da Lei n°
9.279/1996 e os art. 402 e 944 do Codigo Civil de 2002, a prever, respectivamente, que as
perdas e danos abrangem o que razoavelmente se deixou de lucrar e que a indenizacdo mede-
se pela extensdo do dano, preceitos esses que incorporam o longo repudio do direito civil ao

enriguecimento sem causa e ao dano hipotético.

O maior problema dos incisos Il e Ill da Lei n® 9.279/1996, todavia, estd em sua
consequéncia pratica. Quando o violador dos direitos de propriedade industrial consegue, por
qualquer razdo, auferir beneficios superiores aos beneficios que o prejudicado teria auferido
se a violacdo ndo tivesse ocorrido, ou quando aceitaria pagar remuneracdo superior a esse
valor pela concessdo de uma licenca que lhe permitisse legalmente explorar o bem, isso
significa que ele esta melhor em melhores condicGes para explorar aquele bem imaterial, dele

extraindo mais beneficios do que seu proprio titular.

Em razdo desse fato, o violador poderia, com seus lucros, ndo s6 compensar o titular
do direito de todo e qualquer dano experimentado, como também produzir mais riquezas, 0
que traduziria em mais empregos, maior geracdo de tributos, e, potencialmente, o
desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, sem que houvesse prejuizo para nenhuma

das partes envolvidas.

Entretanto, quando a Lei de Propriedade Industrial prevé que, independentemente de
qudo bem sucedido seja o violador do direito e do efetivo prejuizo experimentado pelo seu
legitimo titular, todos os beneficios por ele auferidos (ou mais, no caso de aplica¢do do inciso
I11) deverdo ser pagos a esse segundo, a titulo de “indenizac¢do”, retira qualquer incentivo que

aquela pessoa teria para otimizar a exploracdo daquele bem imaterial.
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Muitos pensardo, a principio, que isso é algo positivo, j& que se esta coibindo
violacgdes aos direitos de propriedade industrial. Ocorre que, conforme se destacou de inicio, a
protecdo desses bens ndo € um fim em si mesmo, estando sempre condicionada a promocao
do interesse social e do desenvolvimento tecnoldgico e econdmico do Pais. Ora, se a violacao
consegue promover esses objetivos melhor que a protecéo irrestrita, entdo, nessa hipotese, nao
pode ser punida, cabendo ao legislador, tdo somente, garantir que o titular do direito violado

aufira justa remuneracédo pelo que criou.

Assim, conclui-se que os incisos Il e 11l do art. 210 da Lei n® 9.279/1996 ndo sao
compativeis com o ordenamento juridico brasileiro. Deve-se considerar ou bem que foram
tacitamente revogados pelo Codigo Civil de 2002, em razdo do disposto em seus art. 402 e
944, ou bem que sdo inconstitucionais, por ndo atenderem o comando do art. 5°, XXIX, a
dispor que a protecdo dos direitos de propriedade industrial sé se justifica pela promocéao do

interesse social e do desenvolvimento tecnolégico e econémico do Pais.

A melhor forma, portanto, de se tutelar os direitos de propriedade industrial, sem
deixar de se observar as finalidades dessa protecdo, permitindo que cumpram com sua fungéo
social, é pela fixacdo dos lucros cessantes com base, exclusivamente, no critério do inciso | do
art. 210 da Lei n® 9.279/1996, reforcado pelo art. 208 desse mesmo diploma e pelo art. 944 do
Cadigo Civil.

Paralelamente, deve-se incentivar a ado¢do do mecanismo da licenca compulsoria, ja
previsto nos art. 68 e seguintes da Lei n® 9.279/1996 para as patentes, especialmente nos casos
em que, nos termos de seu § 1°, Il, a comercializagdo do bem objeto da protecdo ndo satisfizer
as necessidades do mercado. Com isso, evitar-se-ia certas violacdes e promover-se-ia 0
licenciamento voluntario, eis que os titulares estariam cientes de que a ndo negociacao lhes

seria potencialmente desvantajosa.
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