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l. Introducéo. Os problemas

Decorre da configuracao prestacional do contrato de
depdsito a entrega de uma parte a outra de uma coisa, mével
ou imével, para que a segunda a guarde e a restitua a primeira
quando for exigida esta restituicdo (art. 1185.° do Cddigo
Civil). E a guarda da coisa que constitui a causa do contrato’.
Este nucleo prestacional € comum ao depdsito mercantil, ndo
obstante este se presuma oneroso e o depositario possa usar
a coisa com a permissao do depositante, seja para si proprio,
seja em operagdes recomendadas pelo depositante (arts. 404.°
e 406.° do Cédigo Comercial).

Por outro lado — no quadro dos atos juridicos, operacdes
materiais e diligéncias sujeitas ao consentimento do titular de
um direito de propriedade intelectual —, o armazenamento
de produtos nos quais se materializam direitos de patente® e
desenhos ou modelos® é incluido expressamente no licere do
respetivo titular (no seu ambito merceoldgico de protecao).

Nao raras vezes, o deposito das mercadorias anda
ligado ao seu transporte (dentro do mesmo pais ou para pais

' Pese embora para alguns autores, a guarda da coisa ndo integra o conteldo da prestagéo,
sendo, sobretudo, um critério de determinagé@o da responsabilidade do depositario — cfr., sobre
estas dimensoes, cfr. Graziani, Carlos Alberto/Minervini, Gustavo/Belviso, Umberto/Santoro, Vitorio,
Manuale di Diritto Commerciale, 17.2 ed., Padova: Wolters Kluwer, Cedam, 2017, p. 529.

2 Artigo 101.°, n.° 2, do Cédigo da Propriedade Industrial. Porém, em alguns ordenamentos o ilicito
somente tem lugar quando o armazenamento é dirigido a ulterior oferta ou introducéo dos produtos
no mercado. Por exemplo, no Reino Unido, a jurisprudéncia tende a restringir o sentido e alcance da
expressao contida Secgéo 60(1)(a)(f) do Patent Act («keeps it whether for disposal por otherwise»)
aos atos de armazenagem com o propoésito de os usar na sua atividade econdémica se e quando
este entender fazé-lo — cfr. a decisdo do Court of Apeal, no caso McDonald v. Graham, in: Report
of Patent Cases, 1994, p. 407 ss., p. 431: «... in the sense of keeping them in stock for the purpose
of his business in order to make use of them as and when it would be beneficial for him to do so».
Entre nos, a conjungéo «ou» contida na 2.2 parte do n.° 1 do art. 101.° do CPI («ou a utilizagdo ... ou
a importagéo, ou a posse do mesmo, para algum dos fins mencionados) parece inculcar a ideia de
que somente ofendem o direito de patente os atos materializados na utilizagéo, importagéo ou posse
dos produtos com inteng¢éo de os introduzir no comércio (seja pelo agente, seja por outrem) ou, pelo
menos, onde haja a clara cognoscibilidade de ser previsivel ou expectavel ocorrer essa introdugao
no mercado. Tb. BenTLy, Lionel/SHervaN, Brad, Intellectual Property Law, 4.2 ed., Oxford University
Press, 2014, p. 618.

3Art. 203.°, n.° 2, do mesmo diploma («... bem como a armazenagem desse produto para os mesmos
fins»). Isto significa que o armazenamento é, por si s6, um ato ilicito violador do direito absoluto sobre
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estrangeiro), aqui onde avulta o conhecimento de carga ou
conhecimento de embarque, o qual é, uno actu, recibo de
entrega, prova do contrato entre o carregador e o transportador
e representa a mercadoria nele descrita, estando sujeito ao
regime geral dos titulos de crédito (titulo representativo de
mercadorias), podendo ser nominativo, a ordem ou ao portador“.

Quanto aos outros direitos de propriedade intelectual
pode figurar-se controvérsia sobre se o armazenamento nao
autorizado &, per se, um ato ilicito. E o mesmo se dira, por
exemplo, do transporte®. O regime juridico do modelos de
utilidade nao refere expressamente este ato de utilizac&do
consubstanciado no armazenamento®, o mesmo acontecendo
com o regime das topografias de produtos semicondutores’,
com o direito de marca®, com o logotipo® ou a denominacdo
de origem?°.

o desenho ou modelo; apenas o é se e quando esse armazenamento se destinar precipuamente a
introdugdo dos produtos protegidos no comércio.

4 CawvAo Da Siva, Jodo, Estudos de Direito Comercial (Pareceres), Coimbra: Almedina, 1996, pag. 53,

5 Em matéria de direito de patente, o legislador é omisso quanto ao transporte, pese embora
constitua ato ilicito a posse dos produtos patenteados se estes se destinarem a ser introduzidos no
comércio (parte final do n.° 1 do art. 101.° do atual CPI). A mesma realidade deteta-se no projeto
do novo CPI.

6 Ja quanto aos modelos de utilidade, o artigo 144.°, n.°s 2 e 3, ndo refere expressamente o
armazenamento de produtos (conquanto obtidos diretamente pelo processo protegido) como
ato ilicito tipico carecido do consentimento do titular do modelo de utilidade, pese embora haja,
noutros segmentos de regulamentagdo uma equiparacdo do ambito de protecdo deste «tipo» de
propriedade industrial ao direito de patente — cfr, designadamente, os arts. 140.°, 141.°, 144.°, n.°s
1eb5,145.° n.° 2, 146.°, 147.°. De todo o modo, o ato reservado de «utilizagdo» do produto em
que se consubstancia o modelo de utilidade (art. 144.°, n.° 2, do CPI) permite defender um sentido e
alcance amplos do conceito de utilizag@o. Assim, carece de consentimento do titular toda e qualquer
utilizacdo da qual possa ser extraido um beneficio econémico (ou uma vantagem competitiva) das
regras técnicas protegidas por esta inven¢do. Logo, o depdsito ndo autorizado de mercadorias
(sobre as quais recai direito relativo a modelo de utilidade) destinadas a serem introduzidas nos
circuitoOs comerciais do Estado da protegéo constitui ato ilicito.

7Art. 164.°, n.° 2, alinea b), do mesmo Cédigo, ndo obstante esta norma se referir a «distribuigdo por
qualquer forma, com finalidade comercial».

8 Art. 258.° do mesmo diploma. O art. 249.°, n.° 2, alinea b), do Projeto do novo CPI, atualmente em
apreciag@o na Assembleia da Republica, em sede de Comissao Especializada de Economia, refere
expressamente o armazenamento nédo autorizado como ato ilicito («A oferta de produtos para venda
que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocagdo no mercado ou armazenamento para esse
fim, ou a oferta ou a prestacdo dos servicos que ostentem o sinal») — o italico € meu. Como se
vé, 0 armazenamento, por si s, de mercadorias contrafeitas, ndo ¢ ilicito, mas ja o é se for um ato
instrumental ou ancilar de uma precipua colocagdo no mercado (antecedida de oferta, promogéo,
etc.) no Estado da protegéo.

9 Art. 304.°-N, do mesmo Cédigo.
1 Art. 312.°, n.° 1, do mesmo Cédigo.
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A técnica do legislador do atual CPI é deficiente quanto a
enumeracao dos atos juridicos ou operagcbes materiais que, ao
abrigo de um principio de tipicidade (tendencialmente) taxativa,
infringem direitos de propriedade industrial™.

De todo o modo, a configuracdo das relacbes
juridicas (e econdmicas) entre o alegado infrator de direitos
de propriedade intelectual e o terceiro que aquele usa para
armazenar as mercadorias alegadamente contrafeitas é de
decisiva importancia, ndo apenas para determinar a existéncia
de infracdo resultante do contrato de depdsito, mas também
para responsabilizar, se for caso disso, o depositario.

A interseccao do regime juridico do contrato de depdsito
com os regimes juridicos da violacao de direitos de propriedade
intelectual convoca algumas interrogacdes e tentativas de
esboco de solucdes justas e razoaveis.

No campo do direito de autor e dos direitos conexos, o
artigo 4.°, n.° 1, da Diretiva n.° 2001/29, relativa a harmonizacao
de determinados aspetos dos direitos de autor e direitos afins aos
direitos de autor na sociedade da informagéo, também nao se
refere expressamente ao mero armazenamento de mercadorias
alegadamente contrafeitas como sendo constitutivo de um ato
de distribuicdo («distribuicdo ao publico ... através de venda»)
— seja em armazém do vendedor, seja em armazém de terceiro
com quem este aquele tenha celebrado um contrato de depdsito.

Parece pacifico defender-se que uma atividade, operacao
ou ato juridico que infrinja um direito de autor pode consistir,
entre outras, na exploracdo da obra sem o consentimento do
autor, por meio da sua colocacgao a disposicado do publico, em
especial, quando sdo postos a venda, para aluguer ou para
empréstimo, exemplares da obra, ou quando, por qualquer

" Disse tendencialmente taxativa, uma vez que, por vezes, o legislador (pelo menos do ponto de
vista do ilicito civil) refere apenas uma lista exemplificativa (ou ilustrativa) de atos cuja préatica carece
do consentimento do titular. Cfr., por exemplo, o art. 10.°, n.° 3, da Diretiva (EU), n.° 2015/2016, de
16 de dezembro de 2015, relativa a aproximagéo da legislagcdo dos Estados-Membros em relacdo
ao direito de marca.
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forma, estes sdo distribuidos ao publico. De resto, quem, com
dolo ou negligéncia grave, atuar dessa forma relativamente a
uma obra literaria ou artistica que constituam uma violagao do
direito de propriedade intelectual, € punido com pena de prisdao
até trés ou com pena de multa até 50 dias se, neste caso, o
crime for punivel a titulo de negligéncia (arts. 197.° e 199.°,
ambos do Cdédigo do Direito de Autor).

E sobejamente conhecida a pratica comercial traduzida
na venda de produtos, designadamente de pecas de vestuario
(sobretudo, t-shirts, camisas e calgas) que ostentam sinais
graficos protegidos por direito de marca ou expressoes
respeitantes a obras musicais ou filmicas conhecidas e,
outrossim, protegidas por direito de autor.

O direito exclusivo de distribuicdo (no quadro do direito
de autor) e de colocacdo a venda (no quadro do direito de
marca) pressupde, em primeiro lugar, um comportamento ativo
dirigido ao publico em geral, com o fim de vender cada produto
em concreto em estabelecimento aberto ao publico.

Pode assim ser controverso saber se o armazenamento
de mercadorias — precipuamente alicercado num contato
de depdsito mercantil — sobre os quais recaem direitos de
propriedade intelectual (a revelia do titular destes direitos)
pode constituir, no Estado da protecdo (in casu, em Portugal)
um comportamento deste tipo, implicando a responsabilidade
civil (solidaria) do depositario, juntamente com o depositante,
sendo o depdsito mercantil; e, outrossim, se pode implicar
responsabilidade criminal do depositario.

Sera que um agente econdmico que adota medidas ou
realiza atos prévios a celebragao do contrato de compra e venda
com terceiros adquirentes (consumidores finais ou consumidores
intermédios), designadamente, a disponibilizacdo para venda
de mercadorias protegida por meio da prévia celebracado de
contratos de depdsito dessas mesmas mercadorias implica,
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no que ao contrato de depdsito diz respeito, a disponibilizacdo
para venda na medida em que comercializa mercadorias
idénticas num estabelecimento que é sua propriedade ou num
sitio da Internet? O mero depdsito desses produtos contrafeitos
por depositante que comercializa outros produtos idénticos
em estabelecimentos também importa a violagéo do direito de
exclusivo intelectual ou industrial?

As mercadorias armazenadas, objeto mediato do
depdsito mercantil, podem ser equiparadas, para efeitos
de aplicacdo efetiva dos direitos de propriedade intelectual
decorrente da Diretiva n.° 2004/48/CE (tal como esta devera
ser aplicada no quadro do direito interno dos Estados-
Membros que a transpds), as mercadorias efetivamente
disponibilizadas no estabelecimento comercial do alegado
infrator, independentemente de serem vendidas ou publicitadas,
e independentemente da intengcao mercadolégica ou outra do
interessado?

Ja se vé, igualmente, que a esta questao pode interessar
a posicao juridica do depositario, no sentido de ser, ou nao,
dispensada a existéncia de um vinculo fisico, financeiro
ou administrativo entre o titular do armazém e o titular do
estabelecimento comercial.

Il. O inicio do ato de exploracao econdémica das criacoes
protegidas, a independéncia desses atos carecidos
de autorizacao do titular e o armazenamento de mercadorias

Entende-se pacificamente que o inicio ou as primicias
do ato de exploragcdo economica de uma criagao protegidas por
direitos de propriedade intelectual tem que ocorrer no Estado
para que se pede protecao (hoc sensu, o Estado da protecéo),
nao sendo necessario que esse ato se complete ou ultime nesse
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Estado, como, pelo contrario, é exigido nos E.U.A. Faz-se mister
que o ato praticado nesse Estado (in casu, em Portugal) seja a
causa adequada da violac&do, desde que os comportamentos
pelos quais se revela esse inicio ndo autorizado de exploracao
econémica contenham os elementos fundamentais do ato de
exploragdo previsto na norma material do Estado para que se
pede protecéo.

Contudo, a independéncia dos atos de exploragcao
economica de criacbes protegidas constitutivos do ambito
merceolégico de protecao do titular do concreto direito de
propriedade industrial (v.g., a oferta, a distribui¢céo, a reproducao,
a introducédo no comércio, o fabrico, a importacao, a posse, o
armazenamento, etc.) ndo pode depor sempre contra a isencao
dos atos de mero armazenamento dos bens no Estado da
protecao da aplicacio e exercicio do licere atribuido ao titular.

Curando-se de direitos de propriedade intelectual sujeitos
ao principio da protecdo unitdria em diversos Estados (como
acontece na Unido Europeia com as marcas da EU, desenhos
ou modelos comunitarios, direitos de obtentor de variedades
vegetais), a configuracdo do principio da territorialidade de
tais direitos impde o seguinte: a pratica de um ato contido
na lista dos atos que carecem de autorizagdo do titular (v.g.,
armazenamento, transporte) € considerada como tendo ocorrido
nesse espaco territorial mais amplo, independentemente de o
local da pratica dele ser um dos Estados onde vigora o mesmo
direito de propriedade industrial unitariamente protegidos em
todos eles™. Isto porque as diferentes condutas previstas no
licere reconhecido ao titular no Cédigo da Propriedade Industrial

ou no Cdédigo do Direito de Autor sao independentes uma das
2 Entre outros, cfr. Kur, Annette/SEnFTLEBEN, Martin, European Trademark Law, A Commentary,
Oxford University Press, 2017, p. 371 (referindo o caso Logistics v. Bacardi, proc. C-379/14, decidido
pelo TJUE, de 16/07/2015, segundo o qual «o titular da marca ndo estd, de modo algum, obrigado
a esperar a introdugdo no consumo das mercadorias que ostentam a sua marca para exercer o
seu direito exclusivo. Com efeito, pode igualmente opo-se a certos atos cometidos, sem o seu
consentimento, antes dessa introdugcdo no consumo. Entre esses atos figuram, nomeadamente, a
importagdo das mercadorias em causa e a sua detencgao para efeitos da respetiva comercializagéo»),
pp. 390-391 (quando as mercadorias em transito).
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outras: cada uma delas pode gerar uma ato ilicito per se e
ser praticadas por diferentes sujeitos, designadamente numa
cadeia de distribuicdo de produtos™.

Nao me parece que esta independéncia dos atos de
exploracdo econdmica possa conduzir sempre a infracao
de um direito de propriedade intelectual alicercado no mero
armazenamento (ou detencdo, designadamente por um
depositario) de mercadorias no Estado para que se pede protecao.

E verdade que a normas materiais da maioria dos
ordenamentos juridicos preveem uma lista de atos reservados
ao titular; mas esta circunstancia nao afasta a ideia de que a
aplicacao da lex loci protectionis fixa geralmente limites maximos
da sua aplicabilidade. Vale dizer: esta lei ndo vai (nem pode) ser
aplicada relativamente a todo e qualquer comportamento que
se realize nesse Estado, independentemente do seu reflexo ou
incidéncias nas vantagens competitivas desfrutadas pelo titular
da protecao'. S6 devem surpreender-se e identificar-se atos de
exploragao econdmicaassimqualificados enquantonucleodeatos
consubstanciados em atividades nao autorizadas que interferem
com as vantagens competitivas decorrentes da titularidade e do
exercicio de direitos de propriedade intelectual no Estado da
protecédo. O que significa afastar ou desconsiderar os elementos
de conexdo (traduzidos em comportamentos mercadoldgicos)
que, por si s6 e desligados de outros comportamentos, nao
revelam (ou ndo indiciam) essa interferéncia.

Dai que a lex loci protectionis s6 deve cuidar da
verificacao (ou ameacga ainda ndao consumada, mas iminente)
da pratica, nesse Estado, dos atos principais ndo autorizados
de exploracdo econdmica, € ndo apenas da verificacao dos atos

3 Entre outros, cfr. HAepicke/TiMmANN, in: HAEDICKE, Maximilian/Timmann, Henrik (ed.), Patent Law — A
Handbook on European and German Patent Law, Munchen: C.H. Beck, Hart, Nomos, 2014, §8,
anotacdo a margem n.° 17, p. 737.

*Remepio MarauEs, J. P, “A violacdo de direitos de propriedade intelectual respeitantes a mercadorias
em transito — Referéncia ao transito de medicamentos destinados a paises com graves problemas
de saude publica”, in: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, vol. 30 (2009-2010), p. 375
ss., p. 391
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instrumentais (ou atos secundarios nesse mesmo territorio), de
que o depdsito (ou 0 armazenamento em sentido econdmico)
€ um exemplo. O mesmo é dizer que a aplicagao da lex loci
protectionis ndo se deve estender a pratica ndo autorizada
de um ato cuja finalidade seja a ulterior realizacdo de um ato
de exploragcdo econdmica (0 ato principal) no estrangeiro,
designadamente, a comercializagao.

Nao parece assim legitimo sustentar que qualquer
atividade (inclusivamente o armazenamento) desenvolvida no
Estado da protecao seja considerada uma conexdo suficiente
ou minima para poder garantir a aplicacao da lei material nesse
Estado para que se pede protecdo. Se assim, mesmo os atos
preparatdrios — como o armazenamento de mercadorias —
realizados no Estado da protecdo de outros atos principais
(ainda nao realizados ou em curso de execucdo nesse Estado) a
praticar no estrangeiro seriam idéneos a aplicacao da lei desse
Estado onde fossem praticados tais atos preparatorios. Ora, um
ato preparatdrio da violagao realizado no Estado para que se
requere protecao nao é uma condicao equivalente, se e quando
o0 comportamento remanescente do alegado infrator vier a ser
realizado no estrangeiro, ou nem sequer vier a ser realizado
no Estado para que se requere protecao, ai onde tenham sido
armazenadas as mercadorias em contrafacao.

Dai que o mero armazenamento, sem mais (scilicet, sem
outros indicios da pratica de atos merceolégicos principais),
efetuado por meio de contratos de depdsito ndo deve constituir,
sic et simpliciter — exceto quando a lei material do Estado da
protecdo o prever expressamente — uma conexdo suficiente,
ainda quando o Estado do armazenamento for um Estado-
Membro da Unido Europeia e os produtos sejam provenientes
de um Estado ndo membro.

A conexdo suficiente entre o facto ou ato juridico nao
autorizados e alex loci protectionis ha-se ser assim uma conexao
que eleja elementos de conexao cuja relevancia seja dada pelos
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prejuizos reais ou potenciais (e, além disso, previsiveis se ainda
nao ocorreram) que a pratica nao autorizada do ato possa
causar ao titular nesse mesmo territério. Devera, portanto, ser
surpreendida uma conexao suficiente (ou uma conexao minima)
entre 0 ato ndo autorizado de exploracdo econdémica ou o
inicio dele (scilicet, o ato principal) e o Estado para que o titular
pede protecdo; de tal sorte que somente é legitimo outorgar
ao titular o poder juridico de, nesse Estado, fazer cessar ou
prevenir a pratica de atos de exploracdo econdmica suscetiveis
de interferirem com o direito exclusivo existente ou reconhecido
nesse Estado.

O critério adequado da conexao suficiente propiciadora
da aplicacdo da lex loci protectionis para 0s meros atos de
armazenamento deve ser o seguinte: o da lesdo das vantagens
competitivas do titular do direito de propriedade intelectual no
proprio Estado para que se pede protecao ou em outros Estados-
Membros onde se disponha de protecao (se, neste ultimo caso,
o direito de propriedade intelectual desfrutar de um efeito
unitdario em diversos Estados)'®. O depdsito das mercadorias
contrafeitas que vise a sua introdugcdo no comércio nesse
mesmo Estado infringe o direito absoluto do titular do direito
de propriedade intelectual. O depodsito das mercadorias em
armazém é assim considerado uma forma de utilizacdo (nomen
comummente usado no campo dos direitos de propriedade
industrial) do objeto da criagcao.

Este critério respeita a concecdo econdmica dos atos
de exploragcdo do concreto direito de propriedade intelectual.
O mero armazenamento de produtos no Estado da protecao
nao deve poder ser, per se, qualificada como infragdo ao direito
de propriedade intelectual quando ndo seja surpreendido um
qualquer ato principal de exploragdo ou uma ameaca iminente
da lesédo ao direito de propriedade intelectual por via da pratica
dos referidos atos principais. Havera, por conseguinte infracao,
se for razoavel supor que os produtos armazenados, ou alguns

5 Remebio Maraues, J. P, “A violagéo de direitos de propriedade intelectual ...”, cit., p. 393.
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deles, possam entrar nos circuitos comerciais do Estado da
protecao (ou em outros Estados-Membros, se o direito industrial
desfrutar de caracter unitario), ai onde o titular desfruta,
conquanto temporariamente, de uma vantagem competitiva'®.
A mera presenca desses bens (em depdsito em armazém) para
efeitos de serem introduzidos no comércio noutro pais (da
Unido Europeia ou um Estado terceiro) €, em regra, um critério
de conexao exorbitante.

Vale isto por dizer que nao parece suficiente para fazer
funcionar o ius prohibendi previsto nas normas materiais do
Estado da protecao a circunstancia da mera presenca (p. ex.,
em armazéns ou em contentores) dos produtos protegidos por
direitos de propriedade intelectual, salvo quando o legislador
desse Estado o previr expressamente.

lll. O conceito de distribuicao ao publico/comercializacao
de obra ou criacao industrial protegidas. a jurisprudéncia
do Tribunal de Justica da uniao europeia

Deve, desde ja, questionar-se quais sdo os atos de
cuja verificacdo decorre a distribuicdo ao publico, a oferta, a
comercializagdo ou a colocacdo (no mercado) a disposicao
deste.

De acordo com a jurisprudéncia do Tribunal de Justica
da Unido Europeia (TJUE), tirado no caso Peek & Cloppenburg'”,
pese embora no quadro do direito de autor, tais atos sao
exclusivamente os que implicam, quer a transmissdo de

16 Cfr. o proc. C-281/05, no caso Montex/Diesel, decidido pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia,
por meio de acérddo de 9/11/2006, nos termos do qual «o titular de uma marca s6 pode proibir
o transito num Estado-Membro onde essa marca € protegida (...), de produtos que ostentem a
marca, colocados sob o regime de transito externo com destino a outro Estado-Membro onde
essa protecgd@o ndo existe (...) quando esses produtos forem objecto de um acto praticado por
um terceiro, enquanto os produtos se encontram submetidos ao regime de transito externo, que
implique necessariamente a sua comercializagdo no Estado-Membro de transito».

7 Acérdao do TJUE, de 17/04/2008, proc. C-456/06.
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propriedade do objeto, quer o acesso ao publico, por qualquer
outro meio diferente da venda, do original de uma obra ou da
sua copia ou criagao ou de produtos protegidos por direitos de
propriedade industrial, no sentido da disposicao em causa.

Mais tarde, e ainda no campo do direito de autor, no
acérddo de 21 de junho de 2012, no caso Donner'®, o TJUE
analisou a conduta de um transportador de obras protegidas
— 0 qual agia como cumplice na distribuicdo nao autorizada
de reproducdes de méveis protegidos por direitos de autor, que
uma empresa italiana fornecia aos seus clientes na Alemanha —,
tendo concluido que distribuicdo ao publico se caracteriza por
«uma série de operacdes que incluem, no minimo, a celebracao
de um contrato de venda e o cumprimento do mesmo através da
entrega a um comprador, que faz parte do publico».

No mais, o TJUE entendeu que os agentes econémicos
devem ser responsabilizados «por qualquer operacdo que
realizem ou que se realize por sua conta que dé lugar a uma
“distribuicdo ao publico” num Estado-Membro no qual os
bens distribuidos estejam protegidos por direitos de autor».
No caso, a conduta do transportador também lhes pode ser
imputada sempre que tais agentes econémicos «selecionaram
especificamente o publico do Estado de destino e ndo podiam
desconhecer a atuacdo desses terceiros».

Posteriormente, no acérdao do TJUE, de 13 de maio de
2015 (no caso Dimensione Direct Sales)'® — aqui onde eram
litigantes uma empresa de vendas diretas ou por meio da
internet de moveis (que eram imitagoes ou falsificagdes de obras
protegidas) e o titular dos direitos de autor dessas criagbes — ,
este Tribunal entendeu que o titular de um direito exclusivo de
distribuicdo de uma obra protegida pode se opor a uma oferta
de venda ou a uma publicidade ou de promog¢&o do original ou
de uma copia dessa obra, mesmo que ndo se prove que essa

8 Proc. C-5/11.
" Proc. C-516/13.
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oferta ou essa publicidade tenha dado lugar a aquisicdo do
objeto protegido por um comprador da Unié&o.

A partir deste acérdao, € no que aos «tipos» de
propriedade intelectual cujo regime de ambito de protecao
nao preveja expressamente a oferta dos produtos ou a sua
promocédo, o TJUE interpretou extensivamente o conceito de
oferta ou de distribuicdo ao publico. Isto porque o objetivo de
realizar vendas (ou prestacdes de servigcos) cujos produtos
ou atividades estejam protegidos por direitos de propriedade
intelectual abarca uma cadeia de operacdes materiais e atos
juridicos (e/ou negociais), na qual se incluem os convites a
apresentacdo de ofertas ou de promog¢des nao vinculativa de
tais produtos ou servicos — mesmo que, apdés a consumacao
desses atos de apresentacao de ofertas ou de promocdes ndo
se verifique a transmissao para o adquirente da propriedade do
objeto protegido (ou da sua copia).

Vale isto por dizer que, mesmo quando o legislador
nacional ou da Unido Europeia ndo € claro na enumeragao das
concretas operacdes, atos materiais ou juridicos sujeitos ao
consentimento vinculante do titular dos direitos de propriedade
intelectual, o certo é que as operagdes ou os atos juridicos
negociais preparatorios, preliminares ou que precedam a
conclusdo do contrato de venda de produtos protegidos
por direitos de propriedade intelectual podem igualmente
estar abrangidos pelo conceito de oferta®® (na denominada
propriedade industrial) ou de distribuicdo (no direito de autor
e direitos conexos) e sejam reservados, a titulo exclusivo, aos
titulares dos direitos de propriedade intelectual.

Recentemente, de acordo com a opinido do Advogado-
-Geral, na Opiniao que formulou recentemente, em 3 de
outubro de 2018, no caso Rikséklagaren, proc. C-572/17, o

20Por exemplo, um convite para apresentar uma, v.g. proposta ou uma publicidade ou promogéo nédo
vinculativas relativas a produtos protegido, esta igualmente abrangido pela cadeia das operagdes
efetuadas com o objetivo de realizar a venda desse objeto. Cfr. o acérddo do TJUE, no proc.
C-98/13, no caso Blomqvist, § 32.
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conceito de distribuicdo desfruta de um setor normativo que vai
«desde o simples ato translativo do dominio até abarcar os atos
preparatdrios da venda do objeto, como a oferta do comerciante
(diretamente ou na pagina web) ou outras operacdes para efetuar
tal venda, entre elas o transporte dos bens por um terceiro» — o
italico é meu.

Que dizer do atras exposto? E verdade que o depositante
nao coloca a venda nem difunde ao publico de qualquer outra
forma as mercadorias depositadas em armazém. Donde, poderia
considerar-se que a posse das mercadorias nos armazéns nao
constituia uma tentativa ou uma preparacao desse crime

Em primeiro lugar, deve observar-se que a remuneragao
do criador intelectual ou do titular dos direitos de exclusivo
(quando nao for o criador) deve ser adequada, além de que
a protecéo juridica deve ser eficaz a luz da sempre desejada
garantia de efetividade dessa tutela. Isto sem esquecer as
adequadas utilizacbes livres que se faz mister reconhecer
das criacbes ou prestacdes protegidas dispensadas do
consentimento do titular (v.g., uso privado, atos realizados
para fins de ensaio ou experimentais, de investigacdo ou
estudos pessoais, de informacgao, de discursos, alocugdes ou
conferéncias, reproducdao em biblioteca publica, ou pra fins
didaticos, citacdes ou resumos de obras alheias, utilizacbes
de obras para fins de publicidade relacionadas com a exibicao
publica ou a venda de obras, para indicar o destino de um
produto, ou as indicacdes relativas a espécie, quantidade ou
valor, época, meio de producao do produto, etc.).

Em segundo lugar, julgo que também n&o subsiste
duvida naquelas situagdes em que uma pessoa adota medidas
ou realiza atos prévios a celebragcao do contrato de compra
e venda de produtos protegidos por direitos de propriedade
intelectual, como por exemplo, a disponibilizacdo para venda
de mercadorias.
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Na verdade, quando um agente econémico armazena
(diretamente ou por meio da contratacdo de um depositario)
mercadorias que incorporam direitos de autor ou direitos de
propriedade industrial, ele visa, em regra, obter vantagens
economicas ou comerciais. Se tais vantagens comerciais
ocorrerem no Estado da protecéo (ou for licito presumir a elevada
probabilidade de isso ai ocorrer), entdo o armazenamento
(enquanto ato instrumental) acha-se intimamente ligado
aos atos principais de exploragao econdémica das criagoes
intelectuais nesse mesmo Estado da protecdo. A oferta de
mercadorias numa loja visa induzir os consumidores a adquirir
também os produtos iguais que se encontram depositados
no armazém. Qualquer outra interpretacdo seria inconcilivel
com os postulados de alguma jurisprudéncia recente do TJUE,
designadamente o acoérdao tirado no caso Dimensione Direct
Sales e nao garantiria um nivel de protecdo elevado, eficaz e
rigoroso, como, de resto, decorre da Diretiva n.° 2004/48/CE e
da Diretiva 2001/29/CE.

Nao me parece que seja necessario demonstraraintencdo
do depositante?', a respeito das mercadorias armazenadas,
para que este fique sujeito as medidas civis e, sobretudo,
criminais previstas no Cédigo do Direito de Autor € no CPI. O
principio da tipicidade (taxativa®?) de uma conduta antijuridica
prevista e punivel como crime nao creio ficar em crise com esta
interpretacéo.

21 Se fosse necessario provar a intengdo do depositante (ou titular das mercadorias armazenadas),
far-se-ia mister provar (a) a identidade entre estas mercadorias e outras que, estando protegidas
por direitos de propriedade intelectual, fossem exibidas para venda no préprio estabelecimento do
depositante; bem como demonstrar a existéncia de (b) um vinculo fisico, financeiro ou administrativo
entre o armazém e o estabelecimento propriamente dito onde as mercadorias sdo vendidas; e,
eventualmente, (c) o abastecimento regular do estabelecimento com mercadorias procedentes do
armazém.

22 Vale dizer, os elementos que devem ser constatados no plano dos fatos capazes de identificar e
delimitar o conteudo da proibicdo penal.
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O conceito de distribuicao (no @mbito direito de autor)
ou de «oferta», «colocacdo no mercado» (no direito de marca®?
ou no direito de patente) abrange, ndo s6é o mero ato juridico
translativo do dominio, bem como os atos preparatdrios da
venda do objeto e, outrossim, a oferta do agente econdémico
(diretamente ou em pagina web precipuamente dirigida ao
Estado da protecdo), ou outras operacbes para efetuar tal
venda, entre elas o transporte e 0 armazenamento dos bens por
um terceiro.

Seasmercadorias depositadas em armazém sdo idénticas
as que sao promovidas e comercializadas em estabelecimento
do depositante, entdo vislumbra-se um claro nexo juridico-
economico entre as agodes, processos € relacdes através das
quais um produto se encaminha desde o seu fabrico até ao
seu uso definitivo, seja mediante um processo de elaboracéo
posterior ou seja entregue e adquirido definitivamente pelo
consumidor final.

Exceto quando o legislador expressamente o determinar,
nao é bastante para a verificacdo de ilicito civil (e criminal) o
facto objetivo de as mercadorias idénticas se encontrarem
armazenadas®*. Se os produtos que se encontram dentro da
loja representam uma parte do todo do resto das existéncias do
agente econémico depositante, dai resulta que as mercadorias
(idénticas) armazenadas e guardadas pelo depositario exibem
um vinculo direto: estas Ultimas carecem apenas de um
comportamento ativo e subsequente do depositante (ainda que
com a colaboragao e coautoria do depositario), qual seja o serem

2 A luz do aprimoramento conceitual ocorrido no novo CPI. Alids, neste novo CPI o armazenamento
(para fins de venda ou colocagdo dos produtos no mercado) acha-se expressamente previsto
como ato que carece de autorizagdo do titular, conquanto como ato preparatério; isto quanto ao
armazenamento de embalagens, rétulos, etiquetas, elementos ou dispositivos de seguranca ou de
autenticidade, ou quaisquer outros suportes em que sinal igual ou semelhante a sua marca tiver sido
aposto, se existir o risco de que estes possam vir a ser usados em produtos ou servi¢cos e que essa
utilizagdo constitua uma violagdo dos direitos do titular da marca.

2 Pense-se, por exemplo, nos casos de mercadorias em transito guardadas em armazém em portos
de mar ou aeroporto, aguardando o transporte para outro pais: ndo ha ilicito (civil, contraordenacional
ou criminal) se ndo forem demonstrados indicios da consumagéo do risco de as mercadorias serem
introduzidas no comércio no Estado da protecdo (onde se encontram temporariamente armazenadas)
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tais mercadorias colocadas a venda no estabelecimento deste
(ou de outrem a ele ligado por vinculos juridicos econémicos).

O armazenamento de tais mercadorias — quer esteja,
ou nao, proximo do estabelecimento de venda dos produtos
contrafeitos — integra assim ja parte da cadeia de atos dirigidas
a consumacdo do ato principal: a venda desses produtos,
independentemente do local, em Portugal (ou no Estado da
protecao), onde ela ocorra.

IV. A posicao juridica do depositario e do depositante

O depositario deve guardar a coisa depositada, de acordo
com a diligéncia de um bom «pai de familia», ou seja, usando
o cuidado e a diligéncia de uma pessoa média colocada na sua
situacdo contratual e prestacional face a natureza dos produtos
depositados e, em concreto, ou cuidado que Ihe era exigivel face
a circunstancia de ostentarem sinais (protegidos por direito de
marca) ou poderem curar-se de produtos sobre os quais podem
incidir direito de autor, direito de patente, modelo de utilidade,
direitos respeitantes a topografia de produto semicondutor
ou direitos sobre desenhos ou modelos. Curando-se de um
depositario que faz desta atividade a sua profissdo (empresario
em nome individual ou sob forma societaria ou outra) a diligéncia
no dever de guarda devera ser evidentemente superior?®,

Se, na sequéncia da apreensdao das mercadorias
alegadamente contrafeitas (maxime, nasequénciade providéncia
cautelar requerida pelo titular ou pelo seu representante legal
ou na decorréncia de apreensao administrativa efetuada pela
autoridade aduaneira), o depositario ficar privado da detencao
da coisa, deve entender-se que esse facto ndo &, em principio,
imputavel. Nesta hipétese, ele fica exonerado da obrigacao de

25 MeNezes LEiTAo, Luis, Direito das Obrigacées, vol. lll, 8.2 ed., Coimbra: Almedina, 2013, p. 436.
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guarda, mas deve dar conhecimento imediato dessa apreensdo
e consequentemente privacédo da detencédo das mercadorias ao
depositante (art. 1188.°, n.° 1, do CC).

A omissdo do dever de aviso gera responsabilidade civil
por incumprimento nos termos gerais (art. 798.° do CC), mas a
indemnizacgao a prestar pode incluir-se a reparacao do prejuizo
resultante da perda (ou deterioragdo) das mercadorias, posto que
estas vicissitudes decorrem de uma apreensdo desencadeada
por entidades administrativas ou judiciais competentes e nao
se devem a caso fortuito?.

Na verdade, € irrelevante a diligéncia que o depositario
possa ter utilizado na guarda da coisa, uma vez que a apreensao
dos produtos alegadamente contrafeitos escapa totalmente
a sua esfera de prevencao de perigos causados por terceiros
para além do depositante. Sendo assim, ele ndo responde
pelos causados ao depositante derivados da apreensao (e
da eventual destruicdo) dos produtos. Mas como se trata de
responsabilidade civil obrigacional a sua culpa presume-se (art.
799.° do mesmo Cadigo), devendo ele demonstrar que o seu
comportamento ou omissdo nao é censuravel face a atuacao
das autoridades administrativas ou judiciais que determinaram
a apreensdo das mercadorias em alegada infracéo a direitos de
propriedade intelectual de terceiro.

Porém, se ele, depositario, tiver se obrigado a pagar
uma indemnizagdo na hipotese de caso fortuito ou de forga
maior, é duvidoso que esta abranja a apreensao de mercadorias
alegadamente contrafeitas pelo depositante ou por qualquer
outrem com a sua autorizacdo, uma vez que essa apreensao
nao se subsume a acontecimento natural ou acdo humana que,
embora previsivel ou até prevenido, nao se pdde evitar, nem em
si mesmo nem nas suas consequéncias.

2 Somente nesta hipétese o depositario ficaria exonerado de reparar o prejuizo resultante da perda
da coisa se esta pudesse ser evitada — Pires De LiMaA/ANTUNES VARELA, Cddligo Civil Anotado, Vol. I,
4.2 ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1997, pp. 839-840
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Pelo contrario, tais factos juridicos e operagdes sao
evitaveis e previsiveis se as mercadorias forem contrafeitas.
Com efeito, o depositante (infrator ou co infrator dos direitos
de propriedade intelectual) poderia ter evitado essa apreensao.
Ja, porém, se o depositario estava em mora quanto a entrega
das mercadorias, ele passa a responder pela sua perda destas
ou, inclusivamente, a sua deterioracdo (se, por exemplo,
foram supridas as referéncias a marca registada nos produtos
apreendidos), dado que a mora produz a inversao do risco. SO
nao sera assim, se o depositario demonstrar que a apreensao
das mercadorias teria, de igual sorte, ocorrido se as mercadorias
estivessem em poder do depositante (art. 807.° do CC).

Na perspetiva da ilicitude contratual do depositante, os
danos eventualmente causados ao depositario pela apreensao
das mercadorias (v.g., arrobamento de portas, retirada de
fechaduras, destruicao de sistemas de alarme, etc.) podem ser
imputados ao depositante se for demonstrada a infracdo dos
direitos de propriedade intelectual de terceiros materializados
nas mercadorias apreendidas.

O depositante que estipule com o depositario a guarda de
produtos contrafeitos — com o desconhecimento deste ultimo
— incorre em responsabilidade contratual, que se presume, ja
que a sua conduta é censuravel. O depositante atuara, neste
caso, com pleno conhecimento das consequéncias do seu
comportamento, para tornar as obras e as criagdes industriais
protegidas acessiveis ao publico ou suscetiveis de serem
oferecidas e comercializadas.

Se é claro que a infragcdo do direito de propriedade
intelectual é em geral objetiva e prescinde de qualquer elemento
volitivo ou a conformacéo do agente com a possibilidade de
as mercadorias armazenadas infringirem direitos de autor ou
direitos de propriedade industrial — o que fara do depositante
e do depositario infratores destes direitos de propriedade
intelectual —, por vezes, o legislador faz depender a infracédo
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(id est, o/ilicito civil) da circunstancia de o ato de armazenamento
precedido da celebragao de contrato de depdsito visar a ulterior
comercializacdo (em Portugal ou noutro Estado onde o titular
goze de protecao).

Neste ultimo caso, o depositante € um claro autor doilicito
(civil) traduzido na violagao do direito absoluto de propriedade
intelectual; o depositario pode ser eventualmente exonerado,
uma vez que as mercadorias ndo sao sua propriedade e se
prove que ele desconhecia o destino final das mercadorias
(v.g., o depositante podera ter alardeado que as mercadorias
eram contrafeitas ou representavam excedentes produzidos na
decorréncia da cessagdo de um contrato de licenca de direitos
de propriedade intelectual e, nessa medida, iriam ser destruidas
sob a supervisao do titular).

Ja a pretensdo indemnizatoria formulada pelo titular dos
direitos de propriedade intelectual (ou pelo seu representante
no Estado da protecao) ira, por via de regra, ser atuada contra
o0 depositante, uma vez que, em sede de responsabilidade
civil extracontratual € a ele que o facto ilicito (o deposito/
armazenamento em infracdo de direitos absolutos) é imputavel
(atitulo de dolo ou nera culpa) e os demais pressupostos estarao,
em regra, preenchidos, sobretudo, o nexo de causalidade entre
o facto (o armazenamento de mercadorias contrafeitas e o dano
(emergente e o lucro cessante: v.g., redugdo das vendas, a
perda de clientes, etc.)?’.

27 Sobre isto, RiBeiro De ALMEIDA, Alberto, “Responsabilidade civil pela violagdo de direitos subjectivos
de propriedade intelectual — As influéncias anglo-saxénicas”, in: Revista de Direito Industrial, n.° 2,
2014, p. 165 ss., p. 169.
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V. Conclusao

O contrato de depdsito (na modalidade de depdsito
comercial: art. 404.° ss. do Codigo Comercial) — bem como
O transporte — sao instrumentos contratuais que permitem a
adequada distribuicdo de produtos nos mercados para que
tendem.

As estipulagdes entre o depositante e o depositario
e o estatuto legal das partes num contrato de depodsito sao
dimensoes juridicas importantes para determinar a existéncia
de infracdo (civil, contraordenacional e criminal) de direitos
de propriedade intelectual decorrente do armazenamento
de mercadorias contrafeitas, bem como para definir o grau
de imputacdo subjetiva e dos demais pressupostos das
responsabilidades em causa dos intervenientes: maxime, o
depositante e o depositario.

A técnica do atual legislador do CPI (e a do futuro CPI)
€ (e continuara algo) deficientes quanto a enumeracdo dos
atos juridicos ou operacdes materiais suscetiveis de infringirem
direitos de propriedade intelectual. O armazenamento em
Portugal (ou num outro alegado Estado da protecdo) de
mercadorias contrafeitas, a luz da lex loci protectionis desse
Estado somente sera ilicito (civil e criminalmente) se e quando
o fabrico, a oferta, a introdu¢do no mercado, ou a distribuicdo
(quais atos principais da exploragdao econémica num pais que ai
fazem beneficiar o titular de direitos de propriedade intelectual de
vantagens competitivas) de tais produtos protegidos por direitos
de propriedade intelectual ocorrerem nesse mesmo Estado da
protecado. Pois s6 assim aquele ato instrumental ou acessoério
interfere com as vantagens competitivas decorrentes da
constituicdo ou do reconhecimento de tais direitos de exclusivo
nesse mesmo Estado. A excecdo a esta orientacao geral sera a
eventual norma expressa contida nessa lei material que alargue
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0 exercicio do jus prohibendi ao mero armazenamento nao
autorizado de mercadorias.

No campo do direito de autor, o legislador (nacional
e da Unido Europeia) nao se refere expressamente ao
armazenamento como sendo um ato de distribuicdo. Todavia,
a jurisprudéncia do Tribunal de Justica da Unido Europeia
tem vindo, gradativamente, a apontar para a ideia segundo
a qual as mercadorias armazenadas, objeto de depdsito
mercantil, podem ser equiparadas as mercadorias efetivamente
disponibilizadas ao publico no estabelecimento comercial do
depositante. Isto porque o armazenamento de tais mercadorias,
quer esteja, ou ndo, proximo do estabelecimento de venda dos
produtos contrafeitos pode integrar assim ja parte da cadeia de
atos dirigidas a consumagao do ato principal: a venda desses
produtos, independentemente do local, em Portugal (ou no
Estado da protecao), onde ela ocorra. E que se os produtos que
se encontram dentro da loja representam uma parte do todo do
resto das existéncias do agente econémico depositante, o certo
€ que as mercadorias (idénticas) armazenadas e guardadas
pelo depositario (longe ou perto do estabelecimento onde
sdo comercializadas) exibem um vinculo direto: estas ultimas
carecem apenas de um comportamento ativo e subsequente
do depositante (ainda que com a colaboracao e coautoria do
depositario), qual seja o serem tais mercadorias colocadas a
venda no estabelecimento deste (ou de outrem a ele ligado
por vinculos juridicos econdmicos). Ocorre, nestas hipéteses,
um claro nexo juridico-economico entre as acdes, processos
e relacdes através das quais um produto se encaminha desde
o seu fabrico até ao seu uso definitivo, seja mediante um
processo de elaboracio posterior, ou seja, por meio da entrega
e aquisicao definitiva por parte do consumidor final.

O conceito de distribuicdo (no direito de autor) ou de
«oferta», «colocagcdo no mercado» abarca o mero ato juridico
translativo do dominio sobre as mercadorias, bem como os
atos preparatorios (e instrumentais) da venda de tais produtos,
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bem como a oferta do agente econdmico, ou outras operacdes
para efetuar tal venda, entre elas o transporte dos bens por um
terceiro.

O depésito, per se, de produtos contrafeitos é importante
para determinar se ha, ou nao, infracdo, bem como para
responsabilizar o depositario: seja como sujeito passivo do
dever de se abster de violar e ver apreendias as mercadorias,
seja para o fazer eventualmente (co)responsabilizar pela
reparacado dos danos (lucros cessantes e lucros obtidos pelo(s)
infrator(es)).

E desnecessaria a prova da intencdo do depositante
para este ficar sujeito as medidas civis; do ponto de vista
criminal basta a mera culpa ou violagdo de deveres de cuidado
(negligéncia), neste caso por parte do depositario.

Por outro lado, o depositario sujeitar-se-a a um ilicito
contraordenacional se, tendo a intencdo de preparar a execu¢cdo
dos ilicitos criminais previstos nos arts. 321.° a 327.° do atual
CPI, guardar para si ou para outrem sinais constitutivos de
marcas, nomes, insignias, logétipos, denominagdes de origem
ou indicagdes geograficas (art. 335.° do mesmo Cédigo).

No dominio do direito de patente, de modelo de utilidade
ou de desenhos ou modelos, o depositario dificilmente sera
agente da pratica do crime de violacdo destes exclusivos
industriais, dado que, a luz do principio da tipicidade taxativa
das condutas antijuridicas puniveis pelo direito penal,
dificilmente podera ser agente de um ato de distribuicdo de tais
criagoes industriais fabricadas, reproduzidas ou imitadas (arts.
321.°, alinea c), 322.°, alinea c), do mesmo Cddigo). Ja quanto
ao depositante parece bem mais facil demonstrar o dolo ou
a negligéncia, a fim de o sujeitar as sangdes criminais; pois,
quanto as sanc¢oes civis, a maioria dos «tipos» de propriedade
intelectual, ou bem que prevé o armazenamento de mercadorias
contrafeitas como conduta ilicita, independentemente da
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intencdo daquele, ou bem que se basta com a demonstracao
de que o armazenamento visa a ulterior introducédo no mercado
dessas mercadorias.

J& no dominio do direito de autor e dos direitos
conexos, o conceito de distribuicdo nao abrange apenas
o ato juridico translativo do dominio das mercadorias, como
a oferta (e a inerente promocao); ele parece abarcar, outrossim,
o armazenamento de mercadorias idénticas as contrafeitas
vendidas no estabelecimento do depositante, se e quando esses
produtos representarem uma parte do todo das existéncias do
agente econdmico depositante (guardadas pelo depositario)
enquanto consubstanciadoras da existéncia de um vinculo
direto com aqueloutras, na medida em que tais mercadorias
guardadas integrem ja parte da cadeia de atos dirigidos a
consumacéo do ato principal, qual seja a venda desses produtos
no estabelecimento do depositante, independentemente do
local, em Portugal (ou no Estado da protecao), onde ela ocorra.

Mas relagbes internas entre depositario e depositante, o
primeiro ndo sera, em regra, responsavel perante o segundo pelo
facto da apreensao das mercadorias contrafeitas, mas deve dar
conhecimento desta apreensdo ao depositante, sob pena de
responsabilidade civil por incumprimento nos termos gerais (art.
798.° do CQC). Isto sera assim mesmo quando o depositario se
tiver obrigado a pagar uma indemnizacéo na hipétese de caso
fortuito ou de forca maior ligado ao perecimento ou deterioracao
das mercadorias.

Observe-se, enfim, que o depositante que contrate
com o depositario a guarda das mercadorias contrafeitas
com o desconhecimento deste incorre em responsabilidade
civil contratual perante este ultimo, devendo reparar os danos
eventualmente sofridos pelo depositario na sequéncia da
apreensao das mercadorias (v.g., destruicdo de fechaduras e
portas, descrédito perante os potenciais clientes, etc.).
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