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1. Os termos do litigio

FORTUNE, revista pertencente a empresa norte-americana
Time Inc., foi registada como marca em Portugal em 10 de Outu-
bro de 1989. Em 1993 tinha uma circulagdo média de 2.800 exem-
plares em Portugal.
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FORTUNA, revista portuguesa pertencente a Fortuna —
Comunicagdo Social, S.A., foi registada em 9 de Setembro de 1988
na entdo Direc¢do-Geral de Comunicacgio Social. Em 8 de Setem-
bro de 1992 fora também requerido o registo da marca “Fortuna”,
publicado no B.P.I. em 31 de Margo de 1993. Em 1993 a FOR-
TUNA tinha uma circulagdo média de 25.000 exemplares em Por-
tugal.

A Time Inc. intentou ac¢@o por usurpagio da marca e concor-
réncia desleal contra Fortuna, S.A., em que pediu a proibi¢do do
uso daquela marca pela R. e indemnizacdo de perdas e danos. Pelos
mesmos motivos, requerera ainda arresto repressivo e a suspensao
total da publicacdo pela requerida da revista FORTUNA.

A accdo ordindria foi declarada parcialmente procedente e
provada, com o fundamento de que o registo na antiga Direcgao-
-Geral de Comunicagio Social ndo pode ser considerado constitu-
tivo, enquanto o registo como marca outorgaria direito exclusivo.
O uso da marca Fortuna seria susceptivel de causar a confusdo no
publico em geral, pelo que procedia o pedido de proibi¢ao do uso
de tal titulo. J4 o pedido de indemnizacgdo seria improcedente, por
a A. ndo alegar os danos que teria sofrido.

Simultaneamente, foram declarados improcedentes os embar-
gos deduzidos pela Fortuna, S.A., pedindo a revogacao da decisdo
que decretara o arresto repressivo dos exemplares publicados da
FORTUNA e que intimara a embargante a suspender totalmente a
publicacgdo.

A sentenga foi revogada pela Relagéo, que considerou priori-
tario o registo do titulo no registo de imprensa e negou a verifica-
¢do de concorréncia desleal.

O acérddo veio porém a ser revogado pelo Supremo Tribunal
de Justi¢a por acérdao de 8 de Julho de 1997, que se publica em
anexo, que acabou por dar razdo a Autora com fundamento em
abuso do direito.

A “Fortuna — Comunicag¢do Social” reclamou, invocando
nomeadamente ndo ter sido junto aos autos que subiram ao
Supremo Tribunal de Justi¢a um Parecer da nossa autoria que fora
junto nas instancias.

A reclamagcio foi desatendida. A reclamagéo e o acérddo que a
desatendeu sio também publicados em anexo e comentados a final.
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2. Questoes a examinar

No amago deste litigio ha duas questdes diferentes, embora
assentes na mesma base de facto. ~ :

Temos uma revista estrangeira, com circulagio a nivel mun-
dial. O seu titulo € conhecido do extracto de pessoas com cultura e
interesses no dominio econdémico e financeiro.

Temos por outro lado uma revista portuguesa, cuja circulagio
¢ quase exclusivamente circunscrita ao mercado interno.

Mesmo assim, hd um ponto de sobreposi¢io, representado por
esse mesmo mercado interno: embora a circulag@o da revista por-
tuguesa exceda af largamente a da revista norte-americana.

Cada revista invoca um titulo formal de protec¢io. A FOR-
TUNE baseia-se no registo como marca; a FORTUNA baseia-se
no registo como publicacdo periddica.

O litigio ndo se limita porém a invocagio de um direito exclu-
sivo e das consequéncias que daf derivariam para o uso em contra-
vengdo. Suscita-se também a problemdtica da concorréncia desleal.

As duas problematicas s3o independentes, uma vez que pode
haver violac@o do direito privativo e nio haver concorréncia des-
leal; e haver concorréncia desleal e ndo haver violacdo do direito
privativo.

Por isso as examinaremos em capitulos separados.

I — TITULOS DE PUBLICACOES PERIODICAS: PROTECCAO
PELAS MARCAS OU PELO REGISTO DE IMPRENSA?

3. Razao de ordem

Para saber qual a protecgio que quadra aos titulos de publica-
¢des periddicas, temos antes de mais que apurar qual a natureza
destes.

Se eles consistirem em obras literdrias ou artisticas, serdo
objecto de um direito de autor: pois basta tal natureza para que esta
protec¢io imediatamente seja concedida.

Se ndo representarem obras literdrias ou artisticas, poderdo
ser marcas? Pareceria que é o que resulta do actual Cédigo da Pro-
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priedade Industrial (doravante CPI) ('), art. 165.°/2, ao estabelecer
a independéncia da marca em relag&o ao direito de autor. Caberiam
entdo no art. 167.°/1 do mesmo Cédigo: poderiam ser adoptadas
para distinguir os produtos ou servi¢os de uma actividade econé-
mica ou profissional. Veremos entdo se um titulo de revista pode,
mesmo em abstracto, ter tal significado.

Mas para além disto, impde-se determinar a relagdo desta
matéria com o registo de imprensa. Pois, tendo sido criado um
registo especifico da imprensa, que inclui a inscri¢do dos titulos,
serd sempre necessdrio saber qual o contributo que este registo traz
ao sistema dos meios de protecgio.

Estes trés tipos de protec¢iio — direito de autor, marca e registo
de imprensa — serdo por isso sucessivamente examinados.

4. Titulo de obra literaria ou artistica e direito de autor

Em termos de direito de autor, a publicagio periédica é uma
obra literdria (ou, mais dificilmente, artistica). Enquadra-se na
categoria da obra colectiva, salvo razio em contrdrio (?): é
expresso neste sentido o art. 19.°/3 do Cédigo do Direito de Autor
e dos Direitos Conexos (doravante C.D.A.D.C.). Por isso é-lhe
directamente aplicavel tudo o que dissermos sobre a relagdo entre
os titulos e a obra literdria ou artistica a que correspondem.

O estatuto do titulo da obra é expressamente o objecto do
art. 4.° C.D.A.D.C.. Eis o seu teor: “1. A proteccdo da obra é exten-
siva ao titulo, independentemente de registo, desde que seja original
e ndo possa confundir-se com o titulo de qualquer outra obra do
mesmo género de outro autor anteriormente divulgada ou publicada.

2. Considera-se que ndo satisfazem estes requisitos:

a) Os titulos consistentes em designacdo genérica, necessa-

ria ou usual do tema ou objecto de obras de certo género;

(') Aprovado pelo Dec.-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro. Referimos o actual Cédigo
de Propriedade Industrial e nfo o de 1940, vigente ao tempo da eclosdo deste litigio, por
ndo haver neste dominio nenhuma diferenca relevante a assinalar entre os dois textos.

() Particularmente sobre esta matéria, cfr. o nosso Direito de Autor hoje: publica-
¢oes periddicas e obra colectiva, separata da Rev. Ord. Adv., ano 54-1, Abril/94, 5 e segs..
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b) Os titulos exclusivamente constituidos por nomes de per-
sonagens histéricas, histérico-dramaticas ou literdrias e
mitolGgicas ou por nomes de personalidades vivas.

3. O titulo de obra ndo divulgada ou ndo publicada é prote-
gido se, satisfazendo os requisitos deste artigo, tiver sido registado
juntamente com a obra”.

Meditando sobre esta matéria, somos obrigados a distinguir
trés categorias diferentes de titulos:

— 0s ndo protegidos
— 08 que s30 obras literarias (ou, mais dificilmente, artisticas)
— os simplesmente distintivos

Os titulos ndo protegidos sdo os mencionados no n.° 2. Sdo
designagOes gerais, que devem estar ao dispor de toda a gente. Um
estudo intitulado “S4 de Miranda” ndo veda quantos “Sd de
Miranda” sucessivamente se quiserem apresentar: ndo se torna
monopdlio de ninguém. De facto, a desproteccdo destas designa-
¢Oes gerais radica na necessidade de ndo sujeitar o que & patrimé-
nio de todos ao dominio exclusivo de um s6.

No pélo oposto estdo os titulos que representam por si obras
literérias ou artisticas.

E uma ocorréncia rara, sem ddvida: mas ndo pode a partida
ser arredada. A normal brevidade do titulo torna dificil que assim
aconte¢a. Mas o génio pode forcar estes limites. Tal como quatro
ou cinco notas bastam a Beethoven para criar um tema inimitavel,
quatro ou cinco palavras podem criar por si uma obra completa.

Nestes casos, cabe ao titulo a protec¢do propria de toda a
obra. Nio hd especialidades a anotar, pelo que a hipdtese deixa de
nos interessar. “Fortuna” nio é evidentemente por si uma obra lite-
rdria. Até porque no caso concreto o titulo consiste numa palavra
s6, e uma palavra, qualquer que seja, nunca pode ser apropriada
por alguém em termos de direito de autor.

E resta a situagdo normal: o titulo simplesmente distintivo.
E esta que é contemplada no art. 4.°/1, ao estender ao titulo a pro-
tecgdo da obra, independentemente de registo, desde que seja ori-
ginal e ndo possa confundir-se com o titulo de qualquer outra obra
do mesmo género, anteriormente divulgada ou publicada.
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Daqui resulta, fazendo um breve comentdrio, que o titulo nao
é considerado uma obra, ndo tem protec¢io como obra. O que se
diz é que a proteccdo da obra é extensiva ao titulo. O titulo serd
assim protegido, mas como parte da obra. Mas mesmo esta protec-
¢do do titulo é restringida aos casos em que ele seja original e dis-
tintivo — palavras com que sintetizaremos o conteddo daquele
art. 4.°/1 C.D.AD.C..

Na sentencga que decidiu em 1. instincia a ac¢do ordindria no
caso FORTUNA, o Mer.™ Juiz comeca por afirmar: “A tutela dos
titulos de jornais e revistas encontra-se no direito da Propriedade
Industrial, nomeadamente na legislagdo sobre marcas, uma vez que
aqueles titulos, além de terem como fungdo distinguir tais jornais e
revistas de modo a protegé-los de eventuais confusdes no publico
em geral, ndo sdo, em regra, produto da imaginacéo criadora ine-
rente a um esforgo intelectual dos seus autores, semelhante ao que
se passa, designadamente, numa obra literdria”.

E exacto que os titulos ndo sdo, em regra, esséncias criativas,
que os transformem em obras literdrias.

Ja é flagrantemente inexacto, salvo lapso nosso, que dai se
possa retirar a conclusdo de que os titulos ndo sao protegidos pelo
direito de autor, mas pelas marcas, por terem como funcdo distin-
guir as publicacdes.

Justamente os titulos distintivos sd@o objecto da tutela da obra
que identifiquem, tutela que a lei manda estender ao préprio titulo:
“A protecgdo da obra é extensiva ao titulo...” (art.° 4 C.D.A.D.C.).

O itnico argumento que se encontra na douta sentenga para
justificar a tutela do titulo pelo direito das marcas baseia-se unica-
mente na supressdo da referéncia ao art. 4.°/1 C.D.A.D.C.. A sen-
tenca foi assim, salvo o devido respeito, contra lei expressa.

5. A regra especial sobre o registo de publicacdes periddicas

Esta ndo € sequer a tinica mengdo que consta do C.D.A.D.C.
ao titulo. H4 uma referéncia especifica ao “titulo de jornal ou de
qualquer outra publicagdo periédica”: é esta mesma alids a epigrafe
do art. 5.°



TITULO, MARCA E REGISTO DE IMPRENSA 1229

Reza este: “1. O titulo de jornal ou de qualquer outra publi-
cacdo periddica € protegido, enquanto a respectiva publicagdo se
efectuar com regularidade, desde que devidamente inscrito na
competente reparti¢do de registo do departamento governamental
com tutela sobre a comunicagao social.

2. A utilizagio do referido titulo por publica¢do congénere s6
sera possivel um ano apoés a extingdo do direito a publicagao, anun-
ciado por qualquer modo, ou decorridos trés anos sobre a interrup-
¢do da publicagdo”.

Temos assim a expressa determinagio de que o titulo de
publicagdes periddicas € protegido, nos termos do direito de autor.

O art. 5.° contém regra especial, em relagiio ao art. 4.° Espe-
cializa, para as publicagdes periddicas, a protecgdo do titulo.

Essa especializagdo vai trazer simultaneamente algumas
adaptagdes ao regime do art. 4.° Assim:

1) a protecgdo existe enquanto a publicagdo se fizer com
regularidade.
2) a protecgdo existe desde que o titulo esteja registado.

Esta dltima é a modificagdo mais significativa, uma vez que a
protecgdo dada pelo direito de autor € em geral independente
de registo, depésito ou qualquer outra formalidade (art. 12.°
C.D.A.D.C.). Mas como o titulo ndo é por si uma obra, o legisla-
dor tem as méaos livres para, neste caso, criar um regime diferente
de tutela.

A douta sentenca de 1. instancia contém, note-se, uma obser-

~ vagdo sobre esta matéria. Diz-se, na sequéncia do trecho anterior-

“mente transcrito: “Assim, o registo da revista “Fortuna” na antiga
“Direc¢do Geral da Comunicagdo Social”, nao pode ser conside-
rado como constitutivo, com a inerente protec¢ao nos termos do
Cédigo de Direito de Autor e Direitos Conexos”.

Nio se consegue compreender onde baseia 0 Mer.™ Juiz a ila-
¢do (Assim...). Como os titulos nao sdo obras, o registo ndo pode
ser considerado constitutivo? Mas € justamente por ndo serem
obras que o problema se pde, pois se 0 fossem ndo poderia haver
registo constitutivo. E ponto assente que a tutela das obras pelo
direito de autor é independente de registo (art. 12.° C.D.AD.C)).
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Para além disso, desconhece-se completamente o preceituado
no C.D.A.D.C. sobre o titulo de publicagio periédica.

Naéo s6 no art. 5.°, que atrés transcrevemos, e que manda pro-
teger tal titulo “desde que devidamente inscrito...”.

Mas sobretudo, ignora-se o disposto no art. 214.° C.D.A.D.C..
Este tem exactamente por epigrafe: “Registo constitutivo”. E dis-
pde que “condiciona a efectividade da protecgio legal o registo:

b) Dos titulos dos jornais e outras publicagdes periédicas”.

Portanto, também a afirmacio da douta sentencga, de que o
registo dos titulos dos jornais e outras publicagdes periédicas nio
€ constitutivo, é contra lei expressa.

Isto apurado, vamos suspender nesta altura esta linha de an4-
lise.

Verificimos ja que os titulos de jornais e outras publicacdes
peri6dicas ndo sio protegidos por si como obras literdrias ou artis-
ticas.

Verificdmos também que para eles se criou um registo espe-
cial, que a lei expressamente elucida ser um registo constitutivo.

Isso nos obriga de todo 0 modo a examinar a fundo o signifi-
cado de semelhante registo.

Porém, antes de o fazer vamos pesquisar a linha alternativa: a
constituida pelo direito das marcas. Vamos verificar se os titulos
podem ser considerados marcas e qual o significado que o registo
como marca pode revestir.

6. Marca de periédico e titulo

A lei portuguesa multiplica-se em registos de nomes, titulos e
sinais distintivos. Concede uma multiplicidade de direitos privati-
VOs, que pensamos ndo ter correspondente em qualquer outra
ordem juridica. Encontramos assim, como figuras auténomas atri-
butivas de direitos privativos, designadamente:

— a firma

-— 0 nome do estabelecimento
— a insignia do estabelecimento
— a marca
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— a recompensa
— a denominagéo de origem
— a indicagdo de proveniéncia (esta duvidosamente)

— o logétipo, introduzido pelo actual Cédigo da Propriedade
Industrial.

Conhecemos por outro lado as complicagdes resultantes da
introduc@o do registo nacional das pessoas colectivas; os vérios
registos de empresas comerciais; o registo de titulos de jornais e
publicagbes periddicas, de que depois falaremos; e assim por
diante.

Repetimos que este luxo ndo se manifesta em ordens juridicas
estrangeiras afins da nossa.

Particularmente, essas ordens juridicas sdo muito mais parci-
moniosas no que respeita ao registo de nomes. Na Alemanha e na
Franca, por exemplo, ndo encontramos correspondente aos registos
da firma e do nome e insignia de estabelecimento, bem como ao
registo de titulos de jornais e publicagdes periddicas. No que aos
primeiros respeita, fala-se em Franca em nom commercial, sim, e
a figura ganha repercussdo internacional através do art. 8.° da Con-
vengdo da Unido de Paris. Mas no se trata de um direito privativo,
antes esse nome & protegido nos termos da concorréncia desleal.
Isto significa que a diversidade internacional de disciplinas e con-
di¢des de protecgio vai criar necessariamente delicados problemas
de correspondéncia em relagiio a ordem juridica portuguesa, alguns
dos quais teremos ainda oportunidade de examinar.

Quando se fala na possibilidade de registo de titulos como
marcas, devemos observar que, nos paises em que tal se realiza,
nio é propriamente o registo do titulo, como titulo, que se tem em
vista.

Se assim fosse, todo o titulo seria registdvel. Mas ndo é
decerto assim. O titulo de um poema nunca poderia ser registado
como marca. H4 uma apari¢do tinica, o poema é singular (*). Nunca
seria possivel o recurso a um sinal distintivo, pois a marca distin-

() Cfr. neste sentido o Ac. Rel. Lx. de 13 de Julho de 1989, na Col. Jurispr., XIV
(1989), 129-131 (130).
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gue uma pluralidade: “os produtos ou servicos de uma actividade
econémica ou profissional” (art. 167.°/1 CPI).

O recurso 4 marca supde assim que um agente econémico
dnico lance uma pluralidade de produtos ou servigos, que ele quer
distinguir perante os produtos ou servicos dos concorrentes.
Quando houver uma publicagdo peridica, ja se pode falar dessa
pluralidade, referida aos nimeros, que se poderé querer distinguir
doutras manifestagdes plurais para assinalar a identidade relativa,
ao menos fundada na proveniéncia. Por isso o Acordo de Nice
sobre a classificagdo internacional de produtos e servigos prevé
a extensdo da marca aos jornai- e publicagdes periddicas
(classe 16.%),

Mesmo assim, devemos pdr em divida que o registo como
marca seja verdadeiramente de referir ao ritulo da publicacio
periddica. Utiliza-se um sinal distintivo: é como sinal distintivo
que a palavra ou palavras que constituem o titulo sio usadas. Elas
servem para assinalar produtos como impressos, livros, fotogra-
fias, material escolar, mas como produtos provenientes de um ope-
rador econémico, nao como titulos. Assim, o titular da marca
registada de publica¢des pode opor-se a que essa marca seja usada
em impressos ou fotografias ~ nio como titulo decerto, apenas
como sinal distintivo desses outros produtos.

Isto significa que, em qualquer caso, na base da tutela da
marca estd uma preocupagdo diferente da que subjaz 2 tutela ao
titulo. S6 isto nos permite ultrapassar a materializagao em que dou-
tro modo incorrerfamos. Assim, o art. 168.° ¢ CPI atribui o direito
de usar marca “aos industriais e fabricantes para assinalar os pro-
dutos do seu fabrico”. Seria estranho caracterizarmos certas obras
(as publicagdes periddicas) como meros produtos. Pelo contririo,
se as palavras ndo forem usadas como titulo, mas como marca, ja
essa estranheza se desvanece, porque se cai no regime comum da
marca em que nem a obra nem o titulo estdo propriamente em
causa.

Na realidade, o Acordo de Nice, na sua classe 16.%, nio refere
os titulos; refere os periédicos, como uma classe de mercadorias a
que se aplicam as marcas. O que mostra que a preocupacgdo € bem
diferente. Nao se visa dar um direito exclusivo ao titulo mas apli-
car sinais distintivos a mercadorias.
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A douta sentenca em analise, como vimos, afirma que a tutela
dos titulos de jornais e revistas se encontra no Direito da Proprie-
dade Industrial, nomeadamente na legislagdo sobre marcas, unica-
mente pela funcdo distintiva e por tais titulos ndo serem por si
obras. E muito pouco: haveria que verificar se a tutela como marca
absorve a fungdo da tutela do titulo. Na realidade, a tutela pela
marca nio traz uma tutela do titulo em si, andloga a que resultaria
da aplicagdo dos preceitos do C.D.A.D.C..

7. O registo como marca em Portugal

Vamos porém perguntar directamente se a marca pode ser
usada para distinguir publicacdes periédicas, na ordem juridica
portuguesa.

O sinal distintivo que pode ser utilizado como marca ¢ apre-
sentado com grande amplitude, como vimos. Seguindo as directri-
zes comunitérias, o art. 165.° CPI contenta-se com um sinal ou
sinais susceptiveis de representacdo grafica.

Se as palavras podem constituir marcas, ¢ claro que os titulos
de jornal, que sdo palavras, podem funcionar também como marca.

A marca serd usada para “distinguir os produtos ou Servigos
de uma actividade econémica ou profissional”: é o conteido do
art. 167.°/1 CPI, que ja menciondmos também. A marca poderia
ser usada para distinguir as vérias publicagdes periddicas produzi-
das por uma empresa. E pode distinguir uma Gnica publicagdo
periédica. E o caso que estd em analise.

Isto significa que, pelo ponto de vista intrinseco, do Direito
das Marcas, ndo encontramos 2 partida razao decisiva para impe-
dir que as palavras que constituem um titulo sejam registadas como
marca.

Fica porém o problema subsequente: 0 de saber se entdo haverd
verdadeiramente protecgdo do titulo. Como dissemos, hd uma preo-
cupagio diferente na tutela do titulo e na tutela da marca, e a inscri-
¢io como marca ndo realiza a fungao de tutelar o titulo em si.

Na progressdo desta ideia, surge-nos 0 problema fundamental.

H4 que conjugar esta tutela reflexa, que poderia resultar da
inscrigdo como marca, com a tutela especifica, resultante da ins-
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cri¢do no registo da imprensa. S6 este confronto nos permitird con-
cluir qual a sede, na ordem juridica portuguesa, da tutela do titulo;
para a essa luz concluir se a inscrigdo do titulo como marca é ou
ndo possivel, o que s6 faremos no final.

8. O registo das publicacdes periédicas

Retomemos pois o art. 214.° C.D.A.D.C.. Diz-nos este, recor-
demos, que é constitutivo o registo “dos titulos de jornais e outras
publicagGes periGdicas”. Mas ndo nos diz onde & feito esse registo.

Nédo é no chamado “registo da propriedade literria”.
O objecto desse registo consta do art. 215.° C.D.AD.C,, e entre as
figuras af compreendidas nio se encontram os titulos de publica-
¢Oes periddicas.

O registo que aqui importa é o chamado “registo da
imprensa”. Estd previsto no art. 13.° da Lei de Imprensa (Dec.-Lei
n.° 85-C/75, de 26 de Fevereiro). Dentro deste, o n.° 1 a especifica
o registo de “publicagdes periédicas, com a indicagdo do titulo, da
periodicidade, sede, entidade proprietdria, respectivos corpos
gerentes e direcgdo”.

O registo de imprensa é condicionante do exercicio da activi-
dade (art. 13.°/3).

O Regulamento do Servigo de Registo de Imprensa, previsto
no art. 64.° da Lei de Imprensa, consta da Portaria n.° 640/76, de
26 de Outubro. O registo de publicagdes periédicas é regulado nos
arts. 11 e seguintes. O art. 13.°/1 a impde que do requerimento para
registo conste o “Titulo, o qual ndo deve confundir-se, quer no
aspecto vocabular, quer no aspecto grafico, com outros titulos ja
registados ou cujo registo j4 tenha sido requerido”.

A mesma ideia da eficdcia distintiva do titulo & reforcada no
art. 14.°/2 da portaria: “Ser4 recusado o registo do titulo de um
periédico que induza em erro ou confusio pela sua semelhanca,
grafica, figurativa ou fonética, com outro titulo J4 registado” ().

() Tem ainda importéncia o art. 39, que permite que se requeira a reserva do
titulo.
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Ainda no respeitante ao titulo, o art. 13.°/2 da portaria man-
dava instruir o requerimento com a certidio negativa do registo do
titulo, passada pela Conservatdria do Registo da Propriedade Lite-
raria, Cientifica e Artistica. Tratava-se de uma descoordenagio,
pois a competéncia relativa a esta matéria passara para a Direcgdo-
-Geral de Comunicag@o Social. Por isso, a Portaria n.° 553/83, de
11 de Maio, suprimiu aquela exigéncia.

Seguiu-se a Portaria n.° 661/84, do 1.° de Setembro, que adi-
tou um n.° 3 ao art. 15.° da Portaria n.° 640/76, de 26 de Outubro,
destinado a isentar as publicacGes pertencentes ao Estado do can-
celamento oficioso resultante da interrupcdo da publicagio.

Finalmente, o registo de imprensa sofre o impacto da extingdo
da Direc¢ao-Geral da Comunicagio Social. O art. 1.°/2 b do Dec.-
-Lei n.° 48/92, de 7 de Abril, determina que “a competéncia atri-
buida & Direcgdo-Geral da Comunicagdo Social para proceder aos
actos de registo previstos na lei, no dominio dos meios de comuni-
cacdo social, é transferida para a Secretaria-Geral do Ministério da
Justica”.

Temos assim um quadro legal completo, envolvendo este
registo. A dltima transferéncia ndo atingiu, nem a sua natureza,
nem o seu regime. Mantém-se pois toda a legislagéo anterior, no
que respeita aos efeitos substantivos do registo.

Em sintese: o registo das publica¢des periédicas compreende
e impde o registo do titulo, que deve ser distintivo, ndo se confun-
dindo com outro titulo “j4 registado”.

E estabelecido um esquema de prioridade, fundada no registo.
Mais ndo dizem os diplomas sobre o registo de imprensa quanto
aos efeitos do registo de tais titulos. Mas esses constam dos ja refe-
ridos arts. 5.° e 214.° C.D.A.D.C., que t8m alids a particularidade
de serem posteriores 2 institui¢do do registo de imprensa.

E esses efeitos sio, para além da prioridade:

— a protecgiio do titulo é condicionada a inscrigao no registo
de publicagdes periédicas
— esse registo é constitutivo.

H4 um sistema de protecgdo formal, que prolonga neste domi-
nio a tendéncia j4 assinalada da lei portuguesa, fle submeter a
registo a tutela dos nomes. Também aqui se preferiu uma protec-
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¢do formal, que implica prioridades e atribui¢@o de direitos exclu-
sivos.

E nos termos desse sistema que havers que conciliar a protec-
¢do outorgada pelo registo de imprensa com a tutela que eventual-
mente resulte do registo de marca, no referente a publicacoes
peri6dicas.

9. A prevaléncia do registo de imprensa como registo especifico

Seré possivel a coexisténcia, na tutela dos titulos de publica-
¢Oes periddicas, de uma tutela pelo registo de imprensa e de uma
tutela pelo registo como marca?

A resposta tem de ser rotundamente negativa.

O mesmo direito exclusivo ndo pode ser simultaneamente
atribuido por dois sistemas desencontrados. Rege também aqui um
principio de ndo contradigio.

Seria impossivel que coexistissem direitos exclusivos ao
titulo fundados no registo de publicagdes periddicas, e direitos
exclusivos ao titulo fundados no registo como marca.

Uma vez que ndo h4 nenhum lago de conex@o institucional
reciproca entre propriedade industrial e registo de imprensa, a
solugdo tem de passar necessariamente por uma escolha entre os
dois sistemas, de maneira a determinar qual serd o decisivo entre
nés.

Escolha e nem sequer hierarquizagdo, note-se, porque nio
haverd maneira de combinar os dois registos. Ou o titulo é objecto
de protecgio por determinado registo ou ndo &; e se o é, ndo ha
forma de o direito exclusivo atribuido ser posto em causa por mais
nenhum.

Ora, na escolha a que havera que proceder, a prevaléncia nio
pode deixar de caber ao registo de publicacdes periédicas.

Este € o registo especifico, criado justamente para reger este
tipo de actividades. Prevé e regula por vérias perspectivas, como
tivemos oportunidade de verificar, a tutela do titulo. A lei declara-o
condi¢d@o da prépria publica¢do e da-lhe efeito constitutivo. Tudo
isto seria simplesmente ab-rogado pelo intérprete se admitisse que
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tisse que fosse outro o instrumento especializado na tutela dos titu-
los de publicagdes periddicas.

Perante este registo, o sistema das marcas, mesmo que abs-
tractamente se devesse considerar que poderia incluir ainda a tutela
dos titulos, teria de se considerar restringido por aquele registo
especifico. Na medida em que a lei impde um registo particular
como condigio de protecgdo, o registo da marca ficaria amputado
no seu ambito. A conciliagdo teria pois de se fazer no sentido de
que a marca abrangeria os sinais distintivos mas nao os titulos —
pois esses seriam necessariamente objecto de registo especifico.

E ndo é dificil explicar porque € assim, confrontando a ordem
juridica portuguesa e outras ordens juridicas.

Como dissemos, em numerosas ordens juridicas estrangeiras
ndio existe um registo especifico de titulos de publicagdes peri6-
dicas.

Perante esse auséncia, foi-se procurando um sub-rogado,
quando se quis assegurar um direito especifico que tivesse por
objecto o préprio titulo da publicagdo.

Esse sub-rogado foi encontrado na marca. Verificou-se que
o titulo, constituido por palavra ou palavras, poderia por outro
lado ser apresentado como sinal distintivo de publicacgdes que se
editavam em série. Por isso, passou a considerar-se que a marca
abrangeria ainda, nesses paises, a tutela dos titulos, ou pelo
menos que através desta se conseguia uma tutela, mesmo que
indirecta, destes.

Mas isso é proprio de paises em que nao hé4 tutela especifica
de titulos.

Quando se procurou transpor a solugao para a ordem juridica
portuguesa, ndo se reparou que nesta a tutela dos titulos existe €
estd confiada a instituicdo auténoma. Neste sentido a marca nao
pode deixar de ficar esvaziada da protecgdo do titulo, porque a
tutela especifica ndo pode deixar de prevalecer sobre a tutela
genérica.

Mais uma vez, na importagdo do solucio alheia houve mime-
tismo cego, que ndo atendeu aos dados préprios da nossa ordem
juridica.

Retomando uma visdo global do sistema, néo podemos deixar
de concluir que em Portugal a outorga do direito exclusivo ao titulo
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¢ realizada, e s6 pode ser realizada, pelo registo das publicacGes
peri6dicas.

A Relagao e, nesse aspecto, também o Supremo, corrigiram a
falha, reconhecendo a superioridade do registo de imprensa.

10. A coexisténcia de direito de uso e direito exclusivo

Ha que perguntar porém qual o regime a que ficam submeti-
das as publicagbes periddicas estrangeiras e respectivos titulos.

Qualquer “Clarim”, ou “Mensageiro”, ou “Sentinela”, regis-
tados em Portugal, outorgam um direito exclusivo, de maneira a
tornar impossivel a circulagdo em Portugal de publicagdes periédi-
cas que circulam com este nome em paises estrangeiros?

E impossivel que seja assim, pois isso conduziria a conflitos
insandveis. Mas, dada a escassez de titulos existente em absoluto,
pareceria que deveria ser esta a consequéncia necessdria da outorga
do direito exclusivo pelo registo de imprensa.

Tudo se explica porém, de maneira a poder até dar um contri-
buto importante para o esclarecimento do sistema, chamando a
atengdo para a territorialidade que esta na sua base. O registo de
publicagdes periédicas respeita apenas as que forem editadas em
Portugal. As publicagbes editadas no estrangeiro escapam-lhe
completamente.

Nao podia deixar de ser assim. O art. 13.°/3 da Lei de
Imprensa condiciona ao registo de imprensa o exercicio de activi-
dades editoriais e noticiosas, bem como a edi¢do de qualquer
publicacdo periédica. Mas ndo restringe a circulagio de publica-
¢Oes estrangeiras. S6 um Estado concentraciondrio poderia alids
condicionar a circulagdo de publicagdes estrangeiras 2 prévia ins-
cri¢do num registo nacional do titulo da publicagio.

Temos de concluir assim que a circulagdo de publicagdes
periédicas estrangeiras, com os respectivos titulos, & livre, e em
nada € afectada pela institui¢do do registo de imprensa.

O que significa também que o direito que a empresa estran-
geira tiver ao titulo da publicagdo é um direito que implicitamente
vai ser reconhecido em Portugal, independentemente da realizagio
do registo e do que desse registo constar.
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A situagio daqui resultante é uma situag@o curiosa, para a
qual supomos que ndo tem sido chamada ainda a aten¢ao.

Haver4 dois titulos (no sentido juridico de facto aquisitivo) de
direito ao titulo (da publicagdo periédica), que coexistem na ordem
juridica portuguesa:

— o adquirido pelo registo, para as publica¢des nacionais
— o adquirido, seja de que modo for, para as publica¢des
estrangeiras.

Mas esses titulos aquisitivos ndo entram em conflito, porque
o seu significado e regime sdo diversos.

O titulo portugués, baseado num registo constitutivo, tem uma
tutela exclusiva: é um direito privativo, que impede a obtengdo do
direito a esse titulo por qualquer outra pessoa.

O titulo estrangeiro d4 simplesmente o direito de uso. Pode
ser usado na ordem juridica portuguesa, sem preocupagdes de prio-
ridade nem exigéncias formais. D4 uma faculdade de uso, e ndo um
direito de uso exclusivo.

Esta contraposigio ndo representa uma anomalia. Manifesta-
-se noutras situacdes. Verdadeiramente, d4 o critério geral de solu-
¢do, nos conflitos entre um direito exclusivo, atribuido pela ordem
juridica estrangeira, ¢ um direito de uso de que goze uma figura
paralela que ndo for atingida pela territorialidade da ordem portu-
guesa dos direitos intelectuais.

E muito elucidativo o que se passa com o nome comercial.
Este, nos termos do art. 8.° da Convengéo da Unido de Paris, € pro-
tegido em todos os pafses da Unido, sem obrigagéo de registo.

Os nomes comerciais estrangeiros (nos quais se abrangem fir-
mas e, ainda, eventualmente, nomes e insignias de estabeleci-
mento) podem assim ser usados livremente em Portugal. Qualquer
“Bijou”, “Riviera” ou “Elektra” circulard em Portugal, sem que
possa ser levantado obsticulo pela circunstincia de haver registo
portugués de nome anélogo. Isto quer tal registo seja anterior quer
posterior ao uso do nome estrangeiro em Portugal, ou até da adop-
¢do no estrangeiro desse nome.

Mas em contrapartida também o titular estrangeiro ndo se
pode opor ao uso desse nome em Portugal. Nao pode invocar que
j4 adquiriu o direito ao nome de “Elektra” ou “Titan”. Porque o seu
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direito ndo é um direito exclusivo, mas um mero direito de uso,
independentemente de formalidades (°).

E exactamente o que se passa com os titulos de publicagdes
peri6dicas. As palavras utilizdveis para tal ndo ficaram esgotadas,
por haver um *“Heraldo” em Goa ou um “Veja” no Brasil. Circulam
livremente mas ndo empatam nem se ressentem de titulos analogos
registados na ordem juridica portuguesa.

Isto ndo significa que ndo possam surgir conflitos. Podem:
mas o seu fundamento é diferente de uma pretensa exclusividade
da tutela dos titulos de publicagbes periddicas estrangeiras. Um
desses conflitos seria justamente o fundado em concorréncia des-
leal, que teremos oportunidade de examinar adiante.

Nunca porém se poderdo invocar conflitos de direitos exclu-
sivos, entre a publicagdo portuguesa e a estrangeira. S6 ha um
direito exclusivo: é aquele que, mediante o registo, é outorgado
pela ordem juridica portuguesa.

11. Sobre a admissibilidade do registo do titulo como marca

Chegados a este ponto, retomemos uma matéria que atras dei-
xdmos em suspenso: o registo do titulo da publicagio periddica
como marca seria sequer admissivel?

Com efeito, se a lei especializou um determinado registo para
o efeito de albergar os titulos de publicagbes periddicas e o tornou
mesmo constitutivo da tutela, que sentido tem manter por outro
lado a possibilidade de um registo como marca? Ndo criard uma
ilusdo aos interessados, fazendo-lhes crer que desfrutam de uma
protec¢do, quando esta afinal ndo funciona contra titulos portugue-
ses? E igualmente, nem sequer funciona contra outros titulos
estrangeiros, alids.

Poderiamos pensar assim que a criagdo do registo dos titulos
de jornais e publicagdes periddicas derrogou no seu ambito a legis-
lagdo sobre marcas. Nem é necessdria expressa referéncia, nem

(*) Sobre esta matéria, cfr. o nosso “A aplicagio do art. 8.° da Convengéo da Unido
de Paris nos pafses que sujeitam a registo o nome comercial”, separata da Rev. Ord. Adv.,
ano 56-I1, Agosto/96, 441 e segs..
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sequer a publicagdo de um novo CPI teria o condao de alterar este
estado de coisas. A protecgio outorgada sé-lo-ia sempre com a res-
salva de que a marca ndo funcionaria no dominio dos titulos de
publicagio periédicas.

De facto, com esta base, pronuncidmo-nos negativamente
quanto 2 possibilidade de um registo do titulo de publicagdes
periédicas como marca (°).

Talvez possamos todavia abrandar ligeiramente esta posi¢ao,
sem que isto signifique nenhuma mudanca substancial. Tal abran-
damento baseia-se na verificagdo, atrds feita, de que a protecgao
pela marca nunca representa propriamente uma protecgao do
titulo: é uma protecgio de produtos ou servigos, servindo as pala-
vras que componham o titulo para distinguir os produtos ou servi-
cos oferecidos (as publicagdes).

Na medida em que possa haver algum contetido nessa protec-
¢do pela marca — por exemplo, para impedir que marca semelhante
seja utilizada em impressos ou fotografias, se houver perigo de
confusdo — o registo como marca ainda seria possivel.

Porém, mesmo que assim acontega, a situagdo no respeitante
ao titulo da publicagdo periédica ndo sofre nenhuma alteragao. Niao
se trata em qualquer caso de um registo de um titulo por si, nem
dele resulta nenhum exclusivo em relagdo a esse titulo. A protec-
¢do exclusiva do titulo s6 pode resultar do registo de imprensa.
Perante este, que o titulo esteja ou ndo registado como marca, éde
todo irrelevante.

Podemos assim desinteressar-nos totalmente da problematica
da marca. O registo da marca nada alteraria a situagdo em matéria

(*) Escrevemos no nosso Direito de Autor e Direitos Conexos (Coimbra Editora,
1992, n.° 415 IT): “Um exemplo cabal seria dado pelos titulos de jornais e outras publica-
¢Oes periédicas. Mas justamente neste caso a tutela pela marca ndo € possivel, porque a lei
especializou o tipo de tutela. Ao criar o registo constitutivo dos titulos de jornais e outras
publicagdes periddicas, tal registo foi tornado veiculo exclusivo de tutela daquela situagdo;
de tal modo que passa a fazer parte do seu #tulo juridico, nao podendo ser substituido por
penhum outro”.

E no nosso Parecer publicado na obra colectiva Protec¢do do Titulo de Jornal
(SPA, 1989, 66-67), observamos ainda que o registo dos titulos de publicagdes periddicas
surge como especializagio em relagio ao direito de autor e nio como especializagio em
relagdo  marca. Por isso, sdo-lhe aplicéveis 0s principios do direito de autor, e nio os prin-
cipios da marca.



1242 JOSE DE OLIVEIRA ASCENSAO

de titulos. Recorde-se o paralelo do art. 8.° da Convencao de Paris,
que consagra a protec¢do do nome comercial independentemente
de registo. Também aqui, o registo como marca nada representa
para efeitos de protecg¢do como titulo.

Reciprocamente, a falta de registo em nada prejudica a recla-
mante. Razdo porque nos desinteressamos igualmente do eventual
registo do titulo como marca. Seja ou ndo feito, esse registo podera
servir outros objectivos, mas ndo o que nos ocupa. Nada tem que
ver com a criagdo de um direito exclusivo ao titulo.

12. As consequéncias da ndo impugnacio pela A. do registo do
titulo obtido pela R.

Falta porém examinar um aspecto muito importante.

Dissemos atrds que pode haver outras causas, excluindo ja a
fundada no registo de FORTUNE como marca, para impugnar a
inscri¢do do titulo FORTUNA no registo de publicagdes peri6-
dicas.

O registo da as situagdes juridicas especial solidez. O registo
de imprensa d4, nos termos gerais, uma presunco de realidade a
situagdo inscrita. O registo presume-se verdadeiro, e a parte que
esgrime com fundamento em registo realizado parte logo para o
litigio em situacdo favorecida.

Mas o registo ndo € imutdvel. Como toda a obra humana,
pode estar incompleto ou errado. A discrepancia em relagdo a rea-
lidade pode até ter sido dolosa. Isto significa que o préprio registo
€ passivel de impugnagdo, para repor a realidade substantiva,
quando desconforme com a realidade registal.

Estes principios, comuns a todos os registos, aplicam-se sem
discrepancia em relag@o ao registo de imprensa. Niio € a secura da
disciplina legal que impede a aplicagiio dos principios comuns,
antes a pressupoe.

Portanto, no litigio presente, nada impediria a A. de impugnar
o registo realizado e p6r em causa o titulo (registal) existente.

Simplesmente, é justamente a aplicagdo dos principios gerais
do registo que vai fazer nascer uma dificuldade maior.
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As situagdes publicitadas pelo registo s6 podem ser impugna-
das se for feita também a impugnacio do respectivo registo.

E um principio universal em matéria de registo. Tem aflora-
mentos em dominios especificos, uma vez que ndo hd entre nds
nada que se pareca com uma proclamac@o legislativa genérica dos
principios do direito registal. Mas a constancia das manifestagdes
e a racionalidade da regra, seja qual for o ramo de direito registal
que estiver em causa, permite-nos afirmar a presenca de um prin-
cipio geral. Sirva como exemplo o art. 4.°/2 do Cédigo de Registo
Civil: “Os factos comprovados pelo registo ndo podem ser impug-
nados em juizo, sem que seja pedido o cancelamento ou a rectifi-
cagdo dos assentos e averbamentos que lhes correspondem”. Afir-
magcio analoga vale para todo e qualquer ramo do direito.

E compreende-se porque € assim.

Por outro lado, se o registo é o fundamento da especial soli-
dez do titulo (juridico) de determinada situacdo, compreende-se
que antes de mais seja necessdrio discutir esse titulo, para por em
crise a situagdo comprovada. Isso € muito particularmente indis-
pensdvel em situa¢des como a presente, em que o registo € consti-
tutivo. Niio se poderia deixar subsistir o registo e por outro lado
procurar eludir as consequéncias que dele derivam.

Mas além disso ha uma razdo de interesse geral. A lei ndo
ignora a fatalidade das discrepancias entre registo e realidade subs-
tantiva, mas nao se conforma com elas. Utiliza uma pluralidade de
meios para sanar as incongruéncias. Ndo poderia entdo permitir
que conscientemente essas incongruéncias fossem acrescidas, atra-
vés da admissdo de uma fuga as consequéncias do registo,
enquanto este continuasse a dar publicidade a uma situagéo des-
conforme com a realidade substantiva.

Portanto, quem pretender impugnar a situagdo proclamada
pelo registo terd de intentar uma ac¢ao que € simultaneamente uma
accdo de registo: deve pedir sempre a complei¢do, correc¢do ou
cancelamento do registo incorrecto.

Assim, a Time Inc., querendo impugnar o registo de FOR-
TUNA, deveria ter pedido o cancelamento do registo respectivo.

Mas nido o fez. A ac¢do é intentada com fundamento em
usurpagiio de marca e concorréncia desleal. E o pedido € o de que,
reconhecendo-se a imitagdo e utilizagdo abusiva por parte da R. da
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marca e a prética de concorréncia desleal, a R. seja proibida de usar
o titulo FORTUNA, bem como condenada a pagar uma indemni-
zagdo,

Todavia, a A. conhecia a existéncia do registo pela R. como
titulo de publicagdo periédica no registo de imprensa (7). Mas ndo
curou de o impugnar, antes se escudou nas “legitimas expectativas
criadas para os titulares de marcas devidamente protegidas em Por-
tugal”.

Assim procedendo, a A. erra na sua posi¢do. O registo da
marca ndo lhe d4 nenhuma protec¢do do titulo como tal; e pelo
contrério, era o registo do titulo que poderia sustentar a atribui¢ao
de um direito exclusivo. Esse registo beneficiava a R., e ndo a A..

Nio obstante, a A. ndo pediu o cancelamento do registo.
Assim, a ac¢do ndo poderia ter seguimento, apds os articulados,
por ndo ter sido formulado o pedido de cancelamento. Isto para
usar a férmula constante do art. 8.°/2 do Cédigo do Registo Pre-
dial. A lei ndo pode admitir que em consequéncia desta ac¢do
passe a existir uma desconformidade entre o registo e a realidade
substantiva.

Hé pois um erro na equac@o desta ac¢do, uma vez que ela nao
se mostra adequada a eliminar o registo no qual se funda o direito
daR..

E para além disso, hd um erro mais profundo.

A acg¢@o funda-se na violagdo de marca, além da concorréncia
desleal. Desta falaremos a seguir.

Quanto a violag¢do de marca, o registo da marca e a ofensa do
direito desta derivado funcionam como causa de pedir na acgio.

Para que seja introduzido qualquer outro fundamento, que
supra a incorrecgdo do fundamento dado, seria necessdria a altera-
¢do da causa de pedir, o que ndo foi feito.

A posig¢do da R., fundada no registo de publicacdes periddi-
cas, tornou-se assim inatacdvel nesta acgdo. Com a possivel res-
salva do que respeita a concorréncia desleal. E matéria que exami-
naremos na segunda parte deste trabalho.

(") Pois expressamente o refere nos n.> 31 e 32 da sua petigdo.
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13. Conclusao

Da anilise precedente resulta que o primeiro fundamento
invocado pela A. — o registo do titulo FORTUNE como marca — €
de todo improcedente e insusceptivel de levar ao efeito pretendido.

Os titulos de publicagdes periédicas tém o seu sistema proprio
de protecgdo, que em nada depende do registo desses titulos como
marcas ou da falta dele.

A A. ndo poderia assim obter o efeito que pretendia, sem ata-
car directamente o registo de publica¢des periddicas. Neste registo
constitutivo se funda a atribui¢do do direito ao titulo na ordem
juridica portuguesa.

Como o ndo fez, a sua pretensdo ndo pode proceder. O registo
como marca ndo respeita ao titulo nem lhe é neste aspecto de
nenhuma valia.

I1 - CONCORRENCIA DESLEAL

14. O fundamento na violacio da marca e a condenacéo por
concorréncia desleal

A segunda ordem de problemas levantada neste litigio res-
peita & concorréncia desleal.

Este fundamento foi expressamente suscitado na peti¢ao ini-
cial, e isso é referido no preimbulo da sentenca de 1.* instancia.
Porém, se ndo estamos em erro, nos considerandos a sentenca nao
toma posicio quanto a este fundamento. Baseia-se exclusivamente
na qualificac@o do titulo como marca € nas consequéncias que dai
derivariam (&).

Porém, surpreendentemente, quando se chega a parte deciso6-
ria diz-se: “Em face do exposto, nos termos do art. 212.° do CPI,
julgo a acgdo parcialmente procedente, pelo que condeno a R. a
ndo usar o titulo “Fortuna”, absolvendo-a...”.

(®) Mesmo a afirmagéo de que “estes factos sdo susceptiveis de desviar a clientela
da revista da A. para a revista da R.” se refere & confusdo com a marca, de que se estava
falando, e néio a uma apreciagio relativa A concorréncia desleal.
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Ora o art. 212.° do CPI, ao tempo vigente, respeita exclusiva-
mente & concorréncia desleal.

Isto significa que a sentenca se fundamenta na violagdo da
marca mas condena, ndo por esta violacdo, mas pela prética de
concorréncia desleal!

O que, salvo o devido respeito, ndo estd certo.

Se hé violagdo da marca, s6 poderia haver condenacdo por
esta violagdo, e ndo pela pratica de concorréncia desleal.

A posi¢do tomada na sentenga terd implicita a consideracao
da concorréncia desleal como o tipo sancionatdrio universal da
violagdo de direitos privativos. O que é inadmissivel, visto que a
lei especificou noutros preceitos as san¢des da violagdo de direitos
privativos.

O grande problema em matéria de concorréncia desleal estara,
em qualquer caso, na conciliagdo da figura da concorréncia desleal
com os direitos privativos. Pois que, a medida que se atribuem
direitos privativos, se cerceia o espago da concorréncia desleal.

Vamos porém, numa primeira fase, esquecer este aspecto, e
analisar a possibilidade abstracta da qualificagdo do acto como de
concorréncia desleal. Numa segunda fase, verificaremos que inci-
déncia tem nesta matéria a outorga e disciplina por lei de direitos
privativos.

Esta andlise € particularmente importante neste caso porque o
ac6rddao do Supremo enuncia seis argumentos que, todos eles,
seriam vélidos para se concluir por uma concorréncia desleal.
Serdo examinados sucessivamente. Mas observa-se desde jd que o
acérdio acaba por ndo considerar verificada a concorréncia des-
leal, por uma razio suplementar que serd a seu tempo igualmente
examinada.

15. A clausula geral e os subtipos

Deixando pois este aspecto, verifiquemos directamente se ha
ou nao um ilicito em termos de concorréncia desleal. Por maior
cautela, vamos basear-nos agora exclusivamente no CPI vigente
quando o litigio eclodiu, portanto no diploma de 1940.
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Comecemos por examinar a estrutura da concorréncia desleal,
na ordem juridica portuguesa.

A concorréncia desleal ¢ entre nés um tipo penal. E mesmo a
tinica ordem juridica, ao que saibamos, em que a concorréncia des-
leal é disciplinada unicamente como figura penal. A lei considera-
a exclusivamente como um crime. No entanto, o litigio que anali-
samos é um litigio civil.

Nio hd porém dificuldade significativa neste dominio.
Embora se exija uma demonstragdo complexa, concluimos que o
assento exclusivo dado por lei a figura penal ndo exclui um ilicito
civil paralelo, com as consequéncias préprias (). Portanto, ndo
seria por aqui que a pretensdo em andlise deveria naufragar.

A estrutura do tipo da concorréncia desleal é muito especifica.
H4 um proémio, em que se contém a defini¢do da concorréncia
desleal, a que se segue uma especificagdo de nove tipos. Alguns
desses ndo respeitam na realidade a concorréncia desleal, mas €
ponto que ndo tem relevancia especifica para 0 nosso caso.

Os varios subtipos enunciados sdo meramente exemplificati-
vos: a lei apresenta-os como proibigSes expressas. Mas néo dis-
pensam a subsungdo a cldusula geral da concorréncia desleal, tal
como fixada no proémio do preceito. Nomeadamente, os actos de
concorréncia s6 sdo de concorréncia desleal se forem contrarios as
normas e usos honestos.

Temos assim que, para verificar se um acto € de concorréncia
desleal, deveremos fazer uma dupla apreciagao:

1.° verificar se esse acto é um dos que estdo especificamente
previstos
2.° para o caso de assim ndo acontecer, verificar se o acto €
ainda abrangido pelo definigdo constante do proémio do
artigo — o que implica uma valoragéo.
Procedendo & primeira apreciagdo, logo verificamos que
todos os subtipos sio liminarmente inadequados ao caso em dis-
cussio, salvo o do n.° 1.°: os actos susceptiveis de criar confusao.

() Cfr. as nossas licdes de Concorréncia Desleal, AAFD.L., 1994, n.> 143 ¢
segs..
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Af, temos de verificar se o subtipo se adequa ou ndo ao caso em
andlise.

Se assim nio acontecer, ainda teremos que verificar se o acto
ndo dever4 ser considerado de concorréncia desleal, por aplicagdo
directa da cldusula geral constante do proémio do artigo.

16. Pressupostos da concorréncia desleal

H4 porém pressupostos comuns, que convém deixar desde
logo examinados.
A este propésito, o acérddo do Supremo afirma que:

“— A. e R. sdo concorrentes, porque situadas no dmbito da
mesma actividade econémica, exploracdo de uma publi-
cacdo;

— publicam ambas, dentro da comunicagdo social uma
revista do mesmo género;
— pretendendo atingir a mesma clientela”.

De facto, aquelas trés afirmagdes sdo procedentes. Para haver
concorréncia desleal, tem de haver antes de mais uma relacdo de
concorréncia: a al. a) é alids expressa ao falar nos produtos dos
concorrentes. Mas como concorréncia tem um sentido muito
amplo, bastaria para se verificar relagdo de concorréncia que hou-
vesse disputa da mesma clientela.

E neste caso a concorréncia incide até no mesmo ramo de
actividade.

Mas h4 um ponto importante a assinalar.

Como a revista FORTUNA ¢é uma revista portuguesa, nao
destinada & expansdo internacional, a clientela em disputa limita-
-se a clientela portuguesa, que poderia ler, quer a FORTUNA, quer
a FORTUNE. E em relagdo a esse extracto que se deve perguntar
se existe a susceptibilidade da confusio.

Caracterizado desta maneira o ponto de incidéncia da confu-
sdo, daqui resulta que o critério decisivo ndo pode neste caso
assentar no homem médio.
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O homem médio, se 1€ revistas, 1€ as revistas desportivas ou
revistas de moda. Estd muito longe das altas preocupagdes econé-
mico-financeiras que a FORTUNA ou a FORTUNE traduzem.

Quem 1é aquelas revistas € antes um extracto muito especiali-
zado, constituido essencialmente por economistas e altos quadros
de empresa, que procuram actualizagdo no dominio da ctpula dos
negocios.

Se ainda neste caso quisermos utilizar a referéncia ao consu-
midor médio, teremos de acrescentar que o consumidor médio é
aqui a figura-padrio desse extracto muito seleccionado que se inte-
ressa por temas econdmico-financeiros.

E em relagdo a este consumidor que se deve perguntar se 0s
titulos adoptados sdo semelhantes, de maneira a poder provocar
confusdo.

17. Os actos susceptiveis de criar confusio

Pergunta-se se a edigdo de revista portuguesa com o titulo
FORTUNA pode ser considerada um acto de concorréncia desleal
em relagdo a revista norte-americana FORTUNE, por ser um acto
susceptivel de criar confusdo com esta.

O art. 212.°/1 do CPI de 1940 especifica: a confusdo deve
referir-se ao estabelecimento, aos produtos, aos servigos ou ao cré-
dito dos concorrentes. Aqui seria uma hipétese de confusdo com o
produto, representado pela revista alheia.

O douto acérddo do Supremo dé, secamente, uma resposta
afirmativa: “a marca “Fortune” da revista mais antiga confunde-se
com o titulo “Fortuna” da mais recente”.

Isto é muito insuficiente, desde logo porque ndo estd em causa
uma confusio dos titulos, mas uma confusdo dos produtos.

H4 que estar prevenido contra um desvio, que consistiria em
apreciar semelhangas ou dissemelhangas, ou até susceptibilidade
de confusio, como objectivos em si. Seria ocioso € insuficiente
limitar-nos a perguntar se os titulos sdo semelhantes. O que inte-
ressa é a semelhanca — debaixo do ponto de vista da indugdo em
erro. E s6 se puderem induzir em erro que as semelhangas séo rele-
vantes, e ndo por qualquer consideracdo isolada. Na realidade, a
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condenacdo geral da susceptibilidade de confusio € um aflora-
mento do principio mais geral do repidio dos actos de indugao em
erro.

Ora, por este ponto de vista, a resposta € a de que ndo ha sus-
ceptibilidade de confusio entre os dois produtos, traduzida pela
indugdo em erro que leve a comprar uma revista quando se quer a
outra.

O extracto populacional restrito que 1€ aquelas revistas nunca
podera comprar FORTUNA pensando que compra FORTUNE, ou
vice-versa. N3o é o homem médio, com o seu olhar distraido, € a
pessoa especializada no dominio econémico-financeiro. Este
nunca podera confundir uma revista em inglés com uma portu-
guesa. Nem € significativo que se diga que pode pensar que FOR-
TUNA ¢ a tradugio de FORTUNE: basta folhear para verificar que
ndo é assim. Nem podem os 28.500 leitores de FORTUNA serem
formados a partir dos 2.800 leitores de FORTUNE que teriam sido
enganados pelo nome, e continuam a comprar FORTUNE. Neste
dominio ndo ha multiplicacao dos peixes.

Estas conclusdes, que se baseiam no cardcter concreto e fina-
lista da apreciagdo da susceptibilidade de confusdo — que devera
ainda ser refor¢ada adiante com a consideragdo de que a imitag@o
é livre — tém, no que respeita ao titulo de periédicos, uma razao
muito particular.

E que, por ndo serem criagdes originais, mas meros elemen-
tos distintivos, os titulos de periédicos constituem um ndmero
muito limitado de hipéteses. As mesmas palavras sdo usadas e
repetidas em todo o mundo, ou com diversidade segundo as lin-
guas, ou sem isso sequer. Expresso existe em Portugal e na Itdlia,
Noticias repete-se por todo o mundo, Pais, Mundo, Globo t€ém
manifesta¢des em todas as linguas.

Seria assim impossivel considerar que a pré-ocupagdo de um
titulo por um periédico, mesmo com circulagio internacional, teria
a consequéncia de abolir a possibilidade de esse titulo aparecer
noutro pais (Time, Times, Tempo, Zeit...), mesmo que com a adap-
tagdo resultante eventualmente da transposicdo para lingua diversa.

Justamente esta foi uma das razdes que levou a ordem juridica
portuguesa a ndo se bastar com a circunstincia do pré-uso e a
tomar como decisivo um registo, que se torna o elemento exclusivo
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para a atribuicdo de direitos neste dominio. E ponto a que voltare-
mos mais tarde.

Apenas aditaremos uma observagdo complementar.

Com razdo se defende que a concorréncia desleal ndo supde o
prejuizo efectivo causado a empresa concorrente.

Mas isso ndo significa que a idoneidade do acto para criar pre-
juizo seja irrelevante.

Neste caso, isso é muito evidente perante a redacg¢do do
art. 212.°/1 CPI. Atingem-se os actos susceptiveis de criar confu-
sdo. Mas se sdo susceptiveis de criar confusdo sdo susceptiveis de
induzir o piblico em erro. Dai, e da op¢do que o publico faga por
forga desse erro, resulta o prejuizo.

Isto quer dizer que, se o prejuizo ndo € elemento constitutivo
do tipo de concorréncia desleal, ndo deixa de o ser a idoneidade ou
perigo de causag@io desse prejuizo, contida na susceptibilidade de
indugdo do piiblico em erro, pelo menos no caso do n.° 1.°.

O douto acérddo do Supremo afirma que “no caso o que inte-
ressa é o resultado final e ndo os meios para o atingir, bastando que
a confusdo entre “Fortune” e “Fortuna” potencie a ocorréncia de
danos”.

Mas, como vimos, nio hd nenhuma potencialidade de pre
juizo. A Time Inc. ndo reclama provando prejuizo ou sequer perigo
de prejuizo em consequéncia da edigdo da revista FORTUNA. Na
realidade, revela-se que a sua actuagfo ndo se baseia num receio de
diminuicio do seu espago em consequéncia do langamento doutra
revista com aquele titulo. O que pretende ¢ assegurar um exclu-
sivo, e por isso se funda no direito que lhe adviria do registo como
marca.

Mas direito exclusivo ao titulo, vimos que néo tem; ¢ a con-
corréncia desleal ndo é adequada para tutelar direitos exclusivos,
mas para reprimir actos contrarios a normas e usos honestos.

18. Os actos de aproveitamento

Vencida embora esta dificuldade, a hipdtese de concorréncia
desleal ndo poderd automaticamente ser posta de lado.
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Como dissemos, pode haver concorréncia desleal que se
baseie, ndo num tipo especifico do art. 212.°, mas na cldusula geral
do proémio do preceito. Pode um acto ndo especialmente previsto
ser ainda um acto de concorréncia contrdrio as normas e usos
honestos de qualquer ramo da actividade econ6mica.

A nogdio é porém tdo vasta que ndo poderemos avangar sem
proceder 2 distingdo de categorias.

Atendendo ao contetido, podemos estabelecer uma classifica-
¢do dos actos de concorréncia desleal (') em que se contrapdem
actos de:

— aproveitamento

— agressao

— indugdo em erro

— desestabilizagdo do mercado.

Afastada a categoria da indugdo em erro, o acto em andlise
poderia cair na categoria dos actos de aproveitamento. Teremos de
perguntar se a adopg@o do titulo FORTUNA representa um acto de
aproveitamento que va contra as normas e usos honestos de um
ramo de actividade econémica.

O douto acérddo em aprego dd também resposta positiva a
esta interrogagdo: “objectivamente, hd ou pode haver aproveita-
mento do esforco ja feito pela revista “Fortune”, independente-
mente da intencdio nesse sentido, pelos responsdveis da revista
“Fortuna”.

Estard em causa sempre um recurso a elementos empresariais
alheios, que se terd de processar em termos condendveis, para
poder ser qualificado como concorréncia desleal.

O julgamento dos actos de aproveitamento € porém dificil.

O aproveitamento basear-se-ia, neste caso, na imitagdo. Mas
o grande principio da vida social, e do direito industrial também, €
o de que a imitagdo ¢ livre. Cada um copia o que bem entende, e
alids é a faculdade de cépia que permite a rdpida expans@o das
ideias vteis e o progresso social que isso implica. S6 ndo serd assim

() Cfr. a nossa Concorréncia Desleal cit., n.° 52.
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quando surgir um concreto direito privativo, que limite essa capa-
cidade de imitacg3o.

E muito elucidativo o tratamento dado pela ordem juridica a
copia servil.

A cépia, mesmo servil, de elementos empresariais alheios,
nio é proibida. E de todos os dias a apropriagdo pelos concorren-
tes da maneira de proceder das empresas de ponta. Semelhante ati-
tude ndo ¢, por si, objecto de nenhuma restricdo. Podera ser repe-
lida se se estabelecer possibilidade de confusido: mas entdo é
repelida por ser confusio, e ndo por ser copia. A cépia, mesmo ser-
vil, ndio € por si condenada.

No caso presente, uma vez afastada a possibilidade do uso dos
titulos fundar a confusdo, dirfamos que, mesmo que houvesse
copia, isso seria irrelevante em termos de concorréncia desleal.
A copia s6 seria condenada se recaisse sobre elemento tutelado por
direito privativo. Como estamos a abstrair, por enquanto, da inci-
déncia do direito privativo, dirfamos que o aproveitamento em si,
mesmo a existir, ndo seria relevante pelo prisma da concorréncia
desleal.

Pode porém chegar-se a um ponto em que a cdpia servil,
tomada por si, atinja extremos que contendem ja com os principios
da leal concorréncia.

Referimo-nos a concorréncia parasitdria.

A literatura italiana, que se funda alids em especifica previsdo
legal, sem correspondente entre nds, autonomiza a concorréncia
parasitdria, em relag@o a cdpia servil em geral, por aquela ser con-
tinua, sistematica e global. Nao h4 apenas a imitacao de elementos
isolados, hd a apropriagdo por uma empresa de toda a estratégia
empresarial alheia, de maneira a aproveitar a inovagdo e dina-
mismo que caracterizam aquela.

Assim acontecera se uma empresa de refei¢des ligeiras copia
sistematicamente a empresa lider do sector, no seu modo de apre-
sentagdo, técnica de servigo, produtos disponiveis, publicidade,
etc. Podem ndo atingir elementos protegidos por direitos privati-
vos, € nao haver susceptibilidade de confusdao — se as marcas sdo
distintas, as cores sdo diferentes, e assim por diante. Mas nenhuma
contribui¢do traz a segunda empresa, porque se limita a aproveitar,
parasitariamente, a chave do éxito da concorrente inovadora. Nesta
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hip6tese, hd um tipo de actuagio que se considera j4 ser contrario
as normas e usos honestos de um ramo de actividade econ6mica.

Mas a prépria descrigao da situagdo € suficiente para mostrar
que 0 nosso caso ndo se enquadra nela.

No caso dos titulos de revista, tudo o que se poderia encontrar
seria um acto isolado de aproveitamento de um titulo. N&o ha
nenhuns elementos, nem sequer alegagdes, que permitam concluir
pelo car4cter continuo, sistemético e global da cépia de elementos
de uma empresa por outra empresa. Pelo que nunca se poderia falar
de uma situagdo de concorréncia parasitdria.

Portanto, nio é também pela c6pia servil, mesmo nas suas
modalidades extremas, que podemos qualificar esta situagdo como
sendo de concorréncia desleal.

19. Hipéteses de exaurimento da inovacao alheia

Para além disto, haverd ainda possibilidade de um acto de
aproveitamento, que ndo seja um acto de confusao, ser repelido
como concorréncia desleal?

Poderemos efectivamente chegar, em situagdes muito especi-
ficas, a hip6teses em que se possa falar ainda de concorréncia des-
leal.

Uma dessas hipéteses estaria numa situa¢do em que uma
empresa produzisse um artefacto ou produto novo, que resultasse
de pesquisa e investimento em dado sector. Uma segunda empresa
poderia apoderar-se dos resultados do seu trabalho e comercializa-
-los. Como niio investira na criagdo do produto, poderia porventura
langd-lo a um prego mais baixo; ou poderia despender na publici-
dade as somas que nio despendera na pesquisa, e conseguir atrair
para si a clientela. A empresa inovadora ver-se-ia assim incapaci-
tada de obter a remuneraggo do seu investimento, porque a comer-
cializagdo iria reverter em proveito da empresa concorrente.

Situagdes desta ordem podem ser muito significativas no
meio portugués. Como as empresas nacionais estdo cronicamente
descapitalizadas, o esfor¢o que uma empresa faga no inovagao
pode esgotar as suas capacidades financeiras. Ficam assim as
empresas concorrentes, que se pouparam a esse esfor¢o, em exce-
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lentes condi¢des para aplicar todas as suas potencialidades na
comercializa¢do e assim frustrar a recuperagido do investimento
pelas empresas inovadoras. Teriamos entdo que o mercado funcio-
naria maltusianamente, liquidando as empresas inovadoras em pre-
juizo das parasitérias.

Numa hipétese destas, parece reunirem-se 0s extremos que
permitem falar de concorréncia desleal. Os usos honestos de um
ramo de actividade repelem este comportamento. Apenas se pode-
ria perguntar qual a modalidade exacta de concorréncia desleal que
encontrariamos; uma vez que, mais que o aproveitamento em Si,
parece desenhar-se um acto que vai contra a s3 organizagdo do
mercado em geral, embora atinja também um concorrente em par-
ticular.

Mas, de qualquer modo, de novo teremos de concluir que esta
situacdio nada tem a ver com 0 caso em apreco.

Neste, nem hd um investimento que tenha originado um pro-
duto novo, nem hd a imita¢do ou reproducdo desse produto por um
concorrente. Os pardmetros do caso sdo completamente alheios aos
que caracterizariam aquela situagdo.

E além disso, ndo hd o dano na comercializagdo, mesmo sob
a forma de lucro cessante, que € essencial a esta figura. Na hipo-
tese que delinedmos, seria efectivamente necessario um acto que
impedisse que a empresa inovadora se ressarcisse dos investimen-
tos que tivesse realizado. No caso presente, isso € impossivel, por-
que a sentenga de 1.* instancia absolveu definitivamente a R. no
que respeita ao pedido de indemnizagdo, por néo terem sequer sido
alegados danos. Na verdade, de novo concluimos que no debate
sobre os titulos o que estd em causa ndo é o ressarcimento de inves-
timentos, € a exclusividade de um nome. Se essa ndo € dada por um
direito privativo, também ndo serd dada pela concorréncia desleal.

Em termos de concorréncia desleal, verificamos que o uso de
um sinal distintivo ndo exclusivo ndo se reveste de caracteristicas
que o fagcam subsumir na concorréncia desleal.

Nomeadamente, ndo hd maneira de considerar que o uso do
titulo FORTUNA incorre neste vicio, baseando-nos na sua qualifi-
cagdo como acto de aproveitamento. Nenhuma das hipoteses pos-
siveis de relevancia dos actos de aproveitamento, a luz da clausula
geral do art. 212.° CPI, abrange este caso.
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20. O concurso aparente entre direito privativo e concorrén-
cia desleal

Sio estes os resultados a que chegamos, a luz do instituto de
concorréncia desleal, por si tomado.

Mas hé4 uma dificuldade maior, que logo de inicio assinaldmos
mas que deixdramos em suspenso.

Consiste em saber como sera concilidvel a concorréncia des-
leal com a outorga de um direito privativo.

J4 tivemos oportunidade de observar que o espago da concor-
réncia desleal se estreita 2 medida que se desenvolvem direitos pri-
vativos. E esta uma das manifestagdes que se albergam na qualifi-
cagdo geral da concorréncia desleal como complementar em
relagdio a outros institutos. Ela representa (também) um resto em
relagdo a situagdes que se vio consolidando, como direitos priva-
tivos, a medida que adquirem defini¢do suficiente. Mas logo que
sio tuteladas por esse direito privativo, deixam de interessar a con-
corréncia desleal, porque o concurso com as normas de concorrén-
cia desleal é um concurso aparente.

No caso presente, suscita-se um problema desta indole. Como
recorrer A concorréncia desleal, se a matéria dos titulos das publi-
cagdes peri6dicas passou a ser objecto de um direito privativo?

Este problema foi apontado pelo douto acordéo do Supremo,
mas por um prisma particular: “Julga-se que todos estes argumen-
tos sdo vélidos para se concluir por uma concorréncia desleal, mas
se tudo se passasse no dominio da marca registada. Acontece que
existe a especificidade do registo de um titulo. Assim, seria con-
traditério, acusar alguém de praticar concorréncia desleal com base
num titulo que lhe foi concedido, sem fraude, pelo Estado. Ou,
entio, o Estado também seria responsdvel por essa concorréncia...
o que se julga absurdo, porque tudo resultou do que ele decretou”.

Nzo cremos porém que esta colocagdo do problema seja cor-
recta.

Equivale a dizer que o agente que obteve um registo ndo pode
fazer concorréncia desleal.

Tanto ndo € assim que o art. 25.°/1 d do C.P.L. prevé a recusa
do registo se o agente pretende fazer concorréncia desleal, ou se
esta for possivel independentemente da sua intengdo.
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Se o registo for concedido, a regra € a de que o que era motivo
de recusa transforma-se em motivo de invalidade. O agente faria
concorréncia desleal através do titulo registado.

Naio € pois pelo caminho seguido no acérdio que se afastaria
a ocorréncia de concorréncia desleal se os outros pressupostos
desta se verificassem — 0 que vimos nao ser o caso.

Vejamos entdo como se equaciona a relagdo de violagdo de
direito privativo, pois € esta que importa, com a concorréncia des-
leal. O A. invocaria a lesdo de seu direito privativo & marca e a
concorréncia desleal.

Porém, assim que surge a tutela por um direito privativo,
deixa de ser possivel invocar a concorréncia desleal. A atribuicdo
do direito privativo esvaziou, nessa medida, o espago da concor-
réncia desleal.

Nio se chegou porém a esta conclusdo por via simples.
O raciocinio que a isso nos leva desenrola-se com alguma comple-
xidade. Ndo podemos porém deixar de o retomar aqui, remetendo
os desenvolvimentos para a demonstragdo a que procedemos nas
nossas li¢des de Concorréncia Desleal ().

Aparentemente, o dominio dos direitos privativos e o da con-
corréncia desleal apresentam-se como se constituissem circunfe-
réncias secantes. Em muitos aspectos, a lesdo de um direito priva-
tivo ndo representa concorréncia desleal; em muitos aspectos, o
acto de concorréncia desleal nao implica lesdo de direitos privati-
vos. Mas hd, ao menos aparentemente, uma zona de sobreposi¢éo,
em que a lesdo de direitos privativos representa simultaneamente
acto de concorréncia desleal.

E justamente por haver esse sector de sobreposicido que se
podera perguntar se o caso presente néio pode ser atingido simulta-
neamente, como lesdo do direito 2 marca e como acto de concor-
réncia desleal.

Mas ndo pode ser assim, porque o cOnCUrso entre as normas
que tutelam direitos privativos e as de concorréncia desleal é um
concurso aparente.

(*") Particularmente nos n.** 199 a 204.
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Embora em abstracto ambas as categorias de normas fossem
aplicdveis, em concreto s6 uma delas se aplica efectivamente. Por-
que é a mesma conduta, com 0 mesmo sentido de violagdo de bens
juridicos e com a mesma contemplagao de interesses que € atin-
gida, quer pelo prisma da violagdo de direitos privativos quer pelo
prisma da concorréncia desleal. O facto de as previsdes em maté-
ria de concorréncia desleal serem previsdes penais facilita esta pes-
quisa, pois nos permite recorrer directamente a elaboragdo que
neste dominio foi feita nesse ramo do direito.

A relagio que se estabelece € a de subsidiariedade. Nem toda
a concorréncia desleal é violagdo de direito privativo, como vimos,
tal como nem toda a violagdo de direito privativo é concorréncia
desleal. Nio hd por isso relagdo de especialidade de um para outro
ramo. Mas hé relagdo de subsidiariedade, pois hd casos de sobre-
posigéo.

Nesses casos temos de determinar qual o ramo efectivamente
aplicdvel. Como é essencial no concurso aparente, s6 uma regra em
definitivo se aplica.

Qual delas se dever4 aplicar? A que tutela os direitos privati-
vos ou a que reprime a concorréncia desleal?

Sem diivida, a que tutela os direitos privativos.

A concorréncia desleal é um tipo valorativo: depende sempre
de uma valoragio de desconformidade as normas e usos honestos.
E é um tipo vago e abrangente, porque se apoia numa cléusula
geral. Tem uma grande extensdo, mas em contrapartida escassa
compreensao.

Por contraposigiio a ela, as regras sobre direitos privativos sao
precisas. Indicam taxativamente as condutas que se devem ou ndo
observar, prescindindo de qualquer valoragdo de contrariedade as
normas e usos honestos. Tém assim um dominio de aplicac@o
demarcado com clareza.

Como dissemos, 0 movimento tem sido no sentido de substi-
tuir gradualmente a proibigdo de condutas desleais, desenhadas
com grande amplitude, pela atribuigdo de direitos exclusivos em
relagdo a bens determinados em factispécies tipicas.

Se uma conduta infringe aparentemente, quer uma proibigao
de condutas desleais, quer uma atribui¢do de bens em termos de
direitos privativos, qual a regra que devera realmente prevalecer?
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Sé pode ser a que atribui o direito exclusivo. A regra taxativa
prevalece sobre a regra valorativa. O tipo mais preciso deve ser
preferido, porque € mais concreto. Presume-se que o legislador
pdde descer mais na valoragdo da reacgdo que aquela conduta
merece.

Eis pois as consequéncias do concurso aparente. Pode parecer
que uma conduta € atingida simultaneamente pelas regras da con-
corréncia desleal e pelas de um direito privativo. Na realidade,
porém, sé estas dltimas sao aplicéveis.

No caso presente, a A. invocou simultaneamente as regras da
concorréncia desleal e as da marca, em tutela da sua posigéo. Fez
mal. Se tivesse um direito privativo, a concorréncia desleal seria
inaplicdvel. As regras do direito privativo prevaleceriam ('2).

Temos assim outro fundamento, que nos parece decisivo, para
que, a luz da posigdo da prépria A., ndo fosse possivel recorrer ao
instituto da concorréncia desleal.

21. A impossibilidade de impugnar o registo do titulo FOR-
TUNA com fundamento em concorréncia desleal

Vimos ja que, no caso presente, quem tem na realidade um
direito privativo é a R., e ndo a A.. O direito privativo é fundado
no registo de publicagdes periédicas.

Nao resta entdo a A. nenhuma maneira de impugnar a situa-
¢do da R., invocando a concorréncia desleal?

S6 ha uma: € a de considerar que houve concorréncia desleal
na prépria obtencdo do direito privativo. E procurar aplicar ao
registo de publicagdes periddicas o principio do art. 187.°/4 do CPI
de 1940 (ou do art. 25.°/1 d do CPI de 1995), ou principio nele fun-
dado. Diz este artigo que é motivo de recusa de registo o reconhe-
cimento de que o requerente pretende fazer concorréncia desleal,
ou de que esta é possivel independentemente da sua inteng@o.

Porém, também este caminho estd vedado a A.

(2) Sobre toda a matéria do concurso, cfr. a nossa Concorréncia Desleal cit.,
n.” 185 a 204; particularmente veja-se o n.° 203, sobre a relagdo de subsidiariedade.
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Ainda que o registo fosse impugnével, a presente ac¢ao nio
poderia proceder.

De novo nos surge a relevancia do que dissemos, quanto ao
facto de a acgdo se ter baseado no registo da marca FORTUNE e
na concorréncia desleal.

Para que o registo do titulo FORTUNA pudesse ser impug-
nado, seria necessirio que a causa de pedir nesta acgdo fosse a
invalidade desse registo, ou os factos que a fundamentassem, com
as consequéncias que daqui decorressem. Naio foi.

Portanto, nem com o recurso a concorréncia desleal a A. pode
por agora em causa o titulo juridico do direito da R.

[1I - ABUSO DO DIREITO

22. O abuso do abuso do direito

Invertendo toda a orientagio do processo, o douto acérdao do
Supremo chega abruptamente a solugdo do caso pelo recurso ao
abuso do direito. Toma como ponto de partida as consequéncias
que adviriam da rejeigdo, que efectuara, da concorréncia desleal:
“Mas, entdo, desse modo, o nosso sistema legal iria permitir que
uma pessoa, a coberto da lei, prejudicasse ou pudesse prejudicar
outra, também ela protegida pela lei”.

Para o acérdiio, isso sé poderia ser evitado recorrendo a figura
do abuso do direito. “Assim, julga-se ser evidente, que € ilegitimo
o exercicio do direito de usar o titulo registado de uma revista
periédica, quando ele se confunde com o titulo de outra revista
periddica, do mesmo género € protegido por anterior registo de
marca. Com o exercicio do direito atribuido a recorrida, ocorre
uma situagdo semelhante a da concorréncia desleal e que, no
fundo, o registo do titulo pretende evitar”.

Como fundamentago, é tudo.

Nzo pretendemos neste lugar examinar especificamente a
evolugo jurisprudencial que levou a considerar o abuso do direito
como de conhecimento oficioso. Pensamos fazé-lo brevemente
noutro lugar.
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Mas o presente acérddo é paradigmdtico da distor¢@o que este
entendimento comporta.

Todo o complexo processo de racionalizagdio e fundamenta-
¢do de decisdo juridica é substituido pelo recurso a afirmagdo: ¢
“evidente”. Cai-se em plena jurisprudéncia emotiva. Nenhuma
analise se faz da figura do abuso do direito, antes se chega, em
nosso entender, a uma insandvel contradigao.

De facto, afirma o douto acérddo que o abuso estaria em usar
titulo que se confunde com outro “do mesmo género e protegido
por anterior registo de marca”. Quer dizer, o abuso consistiria no
uso de um titulo registado que coexiste com titulo do mesmo
género protegido por anterior registo de marca com o qual se con-
funde.

Mas se hé abuso do direito, hd um direito. O douto acérdéo
reconhece assim o direito ao titulo “Fortuna”, mas vé o abuso no
uso do titulo a que se tem direito.

Isto é inadmissivel. Situa-se o abuso no exercicio normal de
um direito, quando o abuso consiste por definigdo no exercicio
abusivo.

Eis a contradico insandvel do acérddo, salvo o devido res-
peito. O recurso ad hoc ao abuso do direito ndo se ajusta afinal ao
caso, porque o acérddo pretende negar o direito a0 titulo “Fortuna”
mas para isso recorre a um instituto que apenas poria em causa o
exercicio abusivo.

Por este caminho tudo é possivel. O que desaparece é qual-
quer possibilidade de controlo racional e cientifico da decisdo
judicial.

IV — A RECLAMACAO POR FALTA DE JUNCAO
DE UM PARECER AOS AUTOS

23. A prudéncia dos jurisprudentes
Publicamos também em anexo a reclamagdo apresentada pela

R. Fortuna e o acérdio do Supremo Tribunal de Justi¢a que a inde-
feriu.



1262 JOSE DE OLIVEIRA ASCENSAO

Na reclamagio, invoca-se a nulidade processual resultante da
falta de incorporagdo de documentos no processo; uma vez que um
parecer de nossa autoria no se encontrava junto aos autos.

O douto acérdio aceita que houve ofensa do disposto no
art. 706.°/2 do Cédigo de Processo Civil, bem como a tempestivi-
dade da arguigio, e passa a apreciar se a falta do parecer influiu no
exame ou na decisdo de causa.

Afirma entio que “os subscritores do acérddo ndo ignoram a
autoridade da doutrina bem como o seu papel como fonte de
direito. E, ainda que aos autores dos pareceres seja imputado que,
noutro local, defendem precisamente o contrdrio do que expressam
nos pareceres, como aqui é noticiado pela recorrente. Seja como
for, ndo estd nunca estava nem estaria em causa, a idoneidade € o
valor cientifico dos pareceres emitidos pelo Professor Doutor Oli-
veira Ascensdo, a quem se rende a melhor das homenagens™.

Mas se ndo estd em causa, a que vem a afirmagio precedente,
sobre a inidoneidade e a falta de valor cientifico dos autores dos
pareceres”?

Qualquer pessoa relaciona essa afirmag@o com o Gnico pare-
cer de que se tratava, que é aquele nosso parecer que ndo foi junto
aos autos. Por isso nos apressamos agora a publicd-lo, reprodu-
zindo-o neste artigo em tudo o que ¢é relevante, para que fique ao
alcance de todos verificar se a afirmagdo de que noutro lugar
defendemos “precisamente o contrario” do que consta daquele
parecer é verdadeira ou caluniosa.

Dirfamos que, propiciando a quem o 1€ aquela imediata ila-
¢io, 0 acérddo ndo manifesta a prudéncia que deveria ser propria
de quem deve fixar a jurisprudéncia no mais alto grau.

Acrescenta-se que a fung@o dos pareceres € a de “esclarecer o
espirito do julgador, sendo a sua fung@o probatdria, enquanto tal,
nula”. E tdo 6bvio que ficamos preocupados: nunca se pretendeu
que um parecer era uma prova, ou meio de prova.

Acrescenta-se ainda que ndo ter sido feita no acérdao alusdo
ao parecer “ndo significa desconhecimento do seu contetido, ja que
pelo menos o acérdio da Relagdo de Lisboa e a contra-alegagao da
recorrida lhe fazem larga referéncia”. Mas a conclusio deveria ser
antes a de que dessa maneira se prova que o parecer foi conhecido
a nivel da Relagdo, e nunca que foi conhecido a nivel do Supremo;
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quando o Supremo tinha, no préprio processo, elementos que reve-
lavam a falta da junc¢do do parecer aos autos.

24. A irrelevincia das razdes doutrinarias perante a certeza
do julgador

Emite entdo o douto acérdado a razdo decisiva: ndo se descor-
tinou nem se descortina que ao caso “sub iudice” pudesse ser dada
solucdo diferente. Afirma-se mais adiante: “E ndo hd razdes cien-
tificas ou doutrinais, incorporadas em pareceres, que levem este
Supremo Tribunal a ndo considerar o comportamento da recla-
mante como configurando uma evidente concorréncia desleal”. Por
haver esta concorréncia desleal (que antes se afirmara ndo se veri-
ficar) se lancou mao do abuso do direito. E exprobra-se a recla-
mante, por ndo ter logrado enxergar os fundamentos de facto e de
direito da decisdo: “Incompreensivel, pois, a arguicdo de nuli-
dade...”.

E grave. O que se diz dos pareceres vale, evidentemente, tam-
bém para as alegacdes. Ndo ha razdes cientificas ou doutrinais que
levem o Supremo a considerar de modo diverso. Esta certeza abso-
luta dispensa, seguramente, a leitura de pareceres e alegacdes, ou
até a junc¢io destes ao processo.

Ha em tudo uma inversdo metodoldgica, consistente em subs-
tituir a verificacdo da falha processual por uma afirmagéo da pré-
pria certeza. E com isto, a ldgica da jurisprudéncia emotiva fica
consolidada, na sequéncia do que dissemos quanto ao abuso do
direito. E evidente, logo o julgamento dispensa razdes. A prépria
arguicdo de nulidade pela parte é “incompreensivel” (!).

Ha aqui um desvio preocupante dos pressupostos minimos do
didlogo judicidrio.

Janeiro de 1998

(") O acérddo merece ser ainda ponderado em termos de constitucionalidade. Para
este efeito, é importante a leitura da nota de «Jurisprudéncia critica» de Sérvulo Cor-
reia/Bacelar Gouveia, na «Rev. Ord. Adv.», 57 1, Jan./97, 295.



ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA:

Time Inc, sociedade norte americana, com sede em Nova Yor-
que, Estados Unidos da América, intentou a presente ac¢do com
processo ordindrio contra Fortuna — Comunicagio Social, S.A.,
com sede em Lisboa, pedindo se reconhega a imitagao da utiliza-
¢do abusiva e ilicita, por parte da R., da marca n.° 226.815, “For-
tune”, da A., bem como a préatica de concorréncia desleal para com
a A., pelo que a Ré deve ser proibida de usar o titulo “Fortuna” e
também condenada a pagar 2 A. uma indemnizagdo por perdas e
danos que sofreu, num montante minimo de 5.000.000$00.

A R.contestou dizendo em sintese, que:

— A sua actividade exclusiva € a edigdo e distribuigéo da
revista “Fortuna”, revista essa e respectivo titulo que se
encontram registados na antiga Direcgao-Geral da Comu-
nicago Social, hoje sob a tutela do Ministério da Justiga,
sob o n.° 115 747.

— Este registo € constitutivo, pelo que a R. tem direito a pro-
tecgio devida nos termos do Cédigo de Direito de Autor e
Direitos Conexos (doravante C.D.A.D.C.), dominio em
que a lei especializou um tipo de protecgdo diverso do das
marcas ao criar o registo de titulos de publicagbes periodi-

cas.
— No momento em que o registo foi efectuado — o registo
do titulo “Fortuna” — ndo existia qualquer titulo seme-

lhante anteriormente registado, susceptivel de confusdo
com aquele.
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— Os registos de imprensa ndo se confundem com os registos
relativos a propriedade industrial, gozando de um regime
préprio e especifico.

— A conduta da R. nfo integra qualquer violag@o de direito a
marca, ndo havendo sequer identidade de produtos, con-
fundibilidade das designagdes, ou necessidade de exame
atento para distingdo.

— Por fim, sustenta ndo haver concorréncia desleal e, conse-
quentemente, quaisquer perdas e danos para a A., pelo que
pede a sua absolvigdo do pedido.

No despacho saneador conheceu-se do mérito da causa,
tendo-se julgado a ac¢io parcialmente procedente, sendo a R. con-
denada a nido usar o titulo “Fortuna” e absolvida do pedido de
indemnizacao.

Ambas as partes apelaram desta sentenga, mas o recurso da A.
foi julgado deserto por falta de alegagdo. No mais, a Relagao con-
cedeu provimento a apelagio da R. pelo que revogou a sentenga na
parte em que julgara procedente a acgdo, que passou a julgar
improcedente, sendo, assim, a R. absolvida do pedido.

Inconformada a A. recorreu, de revista, para este Supremo
Tribunal e, na sua alegagdo de recurso concluiu, em sintese, da
seguinte forma:

1 — Tanto a marca “Fortune” como o titulo “Fortuna” servem
para distinguir as revistas que assinalam, das demais do mesmo
género.

2 — S#o por isso sinais individualizadores do produto resul-
tante da actividade da A. e da R., t¢ém a mesma identidade fun-
cional.

3 — A lei portuguesa, Dec-Lei n.° 85-C/75 de 25 de Feve-
reiro, admite a marca como uma técnica para a protecgdo dos titu-
los de publicagdes periédicas, em particular para as entidades
estrangeiras que ndo sdo admitidas a registar os seus titulos na
Secretaria-Geral do Ministério da Justica.

4 — A marca “Fortuna” goza de protecgdo em Portugal que
lhe advém do registo efectuado em 1989.

5 — A revista “Fortune” publica-se em Portugal desde 1943.
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6 — O titulo’ “Fortuna” est4 registado e publica-se em Portu-
gal desde 1992.

7 — A marca “Fortune” e o titulo “Fortuna” sdo gréfica e
vocabularmente confundiveis.

8 — Sao obras do mesmo género.

9 — Nos termos do art. 132.°, 1, al. a) da Portaria 640/76, de
26 de Outubro, um titulo “ndo deve confundir-se, quer no aspecto
vocabular, quer no aspecto grifico, com outros titulos regista-
dos...”

10 — Confundibilidade que o LN.P.I, ja reconheceu ao
recusar o pedido de registo da marca Fortuna.

11 — Por outro lado, a R. prossegue uma actividade econ6-
mica no Ambito da comunicagio social.

12 — Sio-lhe assim inteiramente aplicaveis as regras do ins-
tituto da concorréncia desleal (art. 260.° do Cédigo da Propriedade
Industrial).

13 — Mesmo que se entenda pela inexisténcia de uma viola-
¢do de um direito privativo sobre a marca “Fortuna”, ha que fazer
intervir 0 mecanismo complementar das normas que profbem os
actos de concorréncia desleal.

14 — A A. e a R., sdo concorrentes porque se situam no
mesmo ambito da actividade econdmica.

15 — Ambas pretendem atingir a mesma clientela.

16 — Concorrem para informar o ptiblico.

17 — A R. ao escolher o titulo “Fortuna” aproveitou-se do
esforco alheio e da predisposigdo favoravel criada no espirito do
publico consumidor pela revista com a marca Fortune.

18 — A R. aproveitou-se do renome da marca “Fortune”.

19 — Praticou actos desonestos para a captacdo da clientela
alheia.

20 — Praticou actos de concorréncia desleal.

21 — Mesmo sem intengdo, a concorréncia desleal € sempre
possivel.

22 — O que a caracteriza ndo € o resultado final, mas antes 0s
meios para o atingir.

23 — Nio se exige a verificagdo de danos; bastando a possi-
bilidade de confusdo entre “Fortuna” e “Fortune” e que esta con-
fusdo potencie a ocorréncia de danos para a A.
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A recorrida contra-alegou pugnando pela manutengdo do
acorddo recorrido.

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

*

Julgou-se no acérdao recorrido que a matéria de facto com
interesse para a decisdo € a seguinte:

A — A Autora € titular da marca nacional n.° 226.815 — For-
tune —, destinada a assinalar produtos da classe 16, nomeada-
mente “impressos, periédicos, livros, fotografias, material de ins-
trucdo (excepto aparelhos)”.

B — O registo da marca “Fortune”e a sua consequente pro-
tec¢do em Portugal foram concedidos por despacho do Director de
Servi¢os de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
de 10-10-89, publicada no Boletim da Propriedade Industrial
n.° 10/89.

C — A marca da A. assinala entre outras produtos, principal-
mente uma publicagdo periddica com a titula “Fortune”, editada
par um dos seus departamentos, — a Time Inc. Magazines —, €
visa a divulgacdo e andlise de assuntos econémico-financeiros,
bem como do mundo dos negécios.

D — A R. vem editando em Portugal, desde Abril de 1992,
uma publica¢io com o titulo “Fortuna”.

E — A revista “Fortuna” e o respectivo titulo encontram-se
registados na antiga Direc¢do-Geral da Comunicag¢io Social, hoje
sob a tutela do Ministério da Justica, sob o n.° 115 747, desde
9-9-91.

Perante esta factualidade suscita-se a questdo, na plano juri-
dica, de saber se uma revista periédica, com titulo (Fortuna) regis-
tado, deve ser proibida de a usar, por ser semelhante a0 nome de
uma marca (Fortune) anteriormente registada por empresa estran-
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geira, a qual entre outras produtos engloba uma publicagdo tam-
bém estrangeira, com o titulo “Fortune”.

Esclarece-se que ambas as revistas se ocupam do mesma
objecto: divulgagdo e andlise de assuntos econdémico-financeiros e
de noticias do mundo dos negécios. E € manifesto que, no aspecto
vocabular, o titulo e a marca em causa se confundem.

Pretende a recorrente que ao abrigo do actual art. 167.%, n.°1
do Cod. da Propriedade Industrial (C.P.I.) a que corresponde 0
anterior art. 74.°, a marca que registou para distinguir produtos da
sua actividade econémica, é propriedade exclusiva sua e nao pode
ser usada por outro. Como ¢ sabido, a marca pode ser constituida
por um sinal ou conjunto de sinais susceptiveis de representacao
grafica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, nimeros, sons e ainda pela forma do produto ou
respectiva embalagem, mas tudo adequado a distinguir os produtos
ou servigos de uma empresa dos de outras empresas (v. art. 165.°
do C.PI e anterior art. 79.°). O que, segundo a recorrente, signi-
fica que s6 o titular e beneficiario do respectivo registo a pode usar,
tendo em conta o preceituado no art. 207.° do C.P1, pela que lhe
assiste o direito de impedir que outrem use a mesma marca, idén-
tica ou confundivel, para produtos ou servigos idénticos ou afins
daqueles, objecto do registo.

Nio obstante o disposto nos preceitos acima referidos e da
Relagio admitir que a marca da recorrente assinala vérios produ-
tos, com destaque para uma publicagio periédica com o titulo
“Fortune”, ndo decretou a pedida proibicao. E justificou a sua deci-
sio por entender que o titulo “Fortune” nao beneficia de protecgao,
uma vez que a “lei criou a registo de titulos de publicagdes perio-
dicas, especializando neste dominio, um tipo de proteccgdo diversa
do das marcas. Efectivamente nio pode haver a menor divida de
que a nossa lei criou esse tipo de protecgao, conforme resulta da
conjugacio de preceitos do C.D.A.D.C.e do Regulamento dos Ser-
vicos do Registo de Imprensa e Publicidade (Portaria n.° 640/76,
de 26 de Outubro) e foi esclarecido no Parecer n.° 33/87 da Procu-
radoria Geral da Repiiblica, citado no ac. recorrido. E o0 que resulta
dos arts. 1.°, n° 1 e 2.°, n.° 1 do C.D.A.D.C. que se consideram
obras protegidas as criagdes intelectuais do dominio literério, cien-
tifico e artistico, por qualquer modo exteriorizadas, por meio de
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livros, folhetos, revistas, jornais e outros escritos. E o art. 4., do
mesmo Cédigo ndo deixa de esclarecer que a protecgdo da obra €
extensiva ao titulo, nio sendo necessirio que este constitua pro-
duto de imaginagdo criadora inerente a um esforgo intelectual dos
seus autores, como muito bem se friza no ac6rddo recorrido. Dai
que o art. 6.°, n.° 1 ainda do C.D.A.D.C., determine que o titulo do
jornal ou de qualquer outra publicagdo periédica é protegido,
enquanto a respectiva publicagio se efectuar com regularidade,
desde que devidamente inscrito na competente reparti¢do do
registo do departamento governamental com tutela sobre a comu-
nicagdo social.

Portanto, assente que a A. ndo dispde a seu favor, em Portu-
gal, do registo do titulo da sua revista, denominada “Fortune”, tem
de se concluir que ndo lhe assiste o direito que reclama, conforme
decidiu a Relacdo, face ao registo do titulo “Fortuna” por parte da
recorrida?

Contra a decisdo da 2.? instdncia invoca a recorrente argu-
mentos merecedores de ponderagdo.

Entende ela que existe uma identidade funcional entre marcas
e titulos de publica¢des periGdicas, porque ambos funcionam como
sinais para identificar produtos. A marca ¢ reconhecida pela pro-
pria lei como uma técnica para a protecgdo do titulo de um perio-
dico pertencente a entidade estrangeira, que ndo seja representagao
diplomatica, comercial ou cultural. Assim, a marca funciona como
tinico meio para as ditas entidades estrangeiras poderem ser pro-
prietdrias de publicagdes periddicas, por ndo serem admitidas a
registar os seus titulos na Secretaria Geral do Ministério da Justiga,
como resulta do disposto nos arts. 5.°,n.° 2 ¢ 7.°, n.° 2, do Dec-Lei
n.° 85-C/75 de 25 de Fevereiro.

O assunto merece reflexdo pela forma e valores que estdo em
jogo. Reconheceu o nosso Estado que uma pessoa pode usar e nego-
ciar de forma exclusiva produtos e servigos seus, mediante o insti-
tuto do registo. Para o efeito, comegou pelo registo da marca dos
produtos, mas mais recentemente passou a proteger de forma espe-
cifica, os titulos de criagoes intelectuais do dominio literdrio, cienti-
fico e artistico, nas mais variadas formas de expressdo. E ao fazer-se
esta disting@io e especializago, 0s respectivos registos que assegu-
ram as protecgdes em causa, funcionam de forma distinta. Assim,
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encurtando razdes e considerando o caso “sub iudice”, vé-se que nos
termos dos arts. 13.°, n.° 1, al. @) e 14.°, n.° 2, da Portaria n.© 640/76
de 26 de Outubro, ou seja do Regulamento de Servigo de Registo de
Imprensa e Publicidade, nio é concedido o registo a um titulo de
revista periédica, se ele se confundir no aspecto vocabular ou grafico
com outros titulos ja registados. Nio declara a lei que tal proibigdo
se estende a designagdo de marca registada anteriormente € que
titule revista estrangeira. Estas situagdes ndo sdo, pois idénticas, o
que o legislador bem distingue, pois no art. 189.°, n.° 1. al. k) do
C.PI., impede que uma marca seja registada, se contiver sinais que
constituam infracgdes de direitos de autor. Ignorando-se, se foi por
esquecimento ou de propdsito, ndo ter decretado o inverso. Seja
como for, parece que as normas acima referidas da Portaria
n.° 640/76, ndo podem ser aplicadas por analogia, atento o caracter
excepcional dos titulos de obras compreendidas no ambito dos direi-
tos de autor, face ao preceituado no art. 11.° do Cod. Civil. Dai nao
poder ser considerada a circunstincia de o produto da marca, no caso
uma revista, pertencer a pessoa de nacionalidade estrangeira, e da
circunstincia de Portugal ser signatédrio da Convengio da Unido de
Paris (v. Dec-Lei n.° 176/80, de 30 de Maio).

Mas sendo assim, hd que voltar a ponderar o alegado pela
recorrente de que serd sempre fécil a alguém, ao abrigo do falado
registo de titulo na Secretaria-Geral do Ministério da Justiga,
copiar ou usurpar uma marca de uma publicac¢@o periédica estran-
geira do mesmo género, concorrendo com ela no mercado, preju-
dicando o uso exclusivo de uma marca registada em Portugal, sem
que aquele titulo possa vir a ser, por alguma forma, impugnado.

Tem de se admitir que situagbes das ora referidas chocam um
sentimento elementar de justica. Pergunta-se, entdo, se para reme-
diar o mal, deve aceitar-se a solugao proposta pela recorrente, lan-
¢ando-se mio do instituto da concorréncia desleal? E o que se
passa a Ver.

Nio hd dividas de que, nos termos do n.° 1 do art. 514.° do
C.PC,, atento o contéudo das revistas FORTUNE e FORTUNA
juntas no apenso de providéncia cautelar, bem como o que ai se
decidiu a flIs. 193:

— A. e R. sdo concorrentes, porque situadas no dmbito da
mesma actividade econ6mica, exploragdo de uma publicagio;
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— publicam ambas, dentro da comunicagido social uma
revista do mesmo género;

— pretendendo atingir a mesma clientela;

— a marca “Fortune” da revista mais antiga confunde-se com
o titulo Fortuna, da mais recente;

— objectivamente hid ou pode haver um aproveitamento do
esforgo j4 feito pela revista “Fortune”, independentemente
da inteng@o nesse sentido, pelos responsdveis da revista
“Fortuna”;

— no caso o que interessa é o resultado final e ndo os meios
para o atingir, bastando que a confusdo entre “Fortune” e
“Fortuna” potencie a ocorréncia de danos.

Julga-se que todos estes argumentos sdo vélidos para se con-
cluir por uma concorréncia desleal, mas se tudo se passasse no
puro dominio da marca registada. Acontece que existe a especifi-
cidade do registo de um titulo. Assim, seria contraditério, acusar
alguém de praticar a concorréncia desleal com base num titulo que
lhe foi concedido, sem fraude, pelo Estado. Ou, entdo, o Estado
também seria responsavel por essa concorréncia ... 0 que se julga
absurdo, porque tudo resultou do que ele decretou.

Mas, entdo, desse modo, 0 nosso sistema legal iria permitir
que uma pessoa, a coberto da lei, prejudicasse ou pudesse prejudi-
car outra, também ela protegida pela lei. No fundo, seria tornar
licito o resultado de uma verdadeira concorréncia desleal. O que,
julga-se, s6 pode ser evitado, recorrendo a figura do abuso de
direito, previsto no art. 334.° do Cod. Civ., que determina ser ile-
gitimo o exercicio de um direito, quando o titular excede manifes-
tamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou
pelo fim social ou econdmico desse direito.

Assim, julga-se ser evidente, que € ilegitimo o exercicio do
direito de usar o titulo registado de uma revista periédica, quando
ele se confunde com o titulo de outra revista periédica, do mesmo
género e protegido por anterior registo de marca. Com o exercicio
do direito atribuido 2 recorrida, ocorre uma situa¢io semelhante a
da concorréncia desleal e que, no fundo, o registo do titulo pre-
tende evitar.
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Nestes termos, embora por fundamento diverso dos invoca-
dos pela recorrente, decide-se conceder a revista, pelo que se
revoga o acérddo recorrido e, em sua substituigao, condena-se a
Ré-recorrida a ndo usar o titulo “Fortuna” na revista que publica e
a pagar as custas devidas.

Lisboa, 8 de Julho de 1997.



SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA
1.2 Seccio

Recurso de revista n.° 207/96

Ex.ms Senhores Juizes Conselheiros:

FORTUNA - COMUNICACAO SOCIAL, S.A., Recorrida
nos autos de revista em que é Recorrente TIME, INC,, tendo sido
notificada do douto acérddo de fls. ..., vem apresentar reclamagao,
o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

Mesmo conhecendo o ostracismo a que as nossas palavras
tém sido votadas, o dever de patrocinio e o inconformismo obri-
gam a que continuemos a batalhar pela razio, pelo Direito e pela
justica.

I — Nulidade processual:

A FORTUNA juntou aos presentes autos um parecer do
Prof. Doutor J. Oliveira Ascensdo, Professor Catedrdtico da Facul-
dade de Direito de Lisboa.

Contudo, e por nenhuma referéncia lhe vir feita no douto
ac6rddo, consultou-se o processo no tribunal, constatando-se ali se
ndo encontrar junto.

Com efeito, os autos saltam da folha 178 para a 250.
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Da auséncia de incorporag¢do do parecer nos autos, cuja causa
¢ impossivel precisar, decorre a supressao do direito da FORTUNA
a ver os seus pontos de vista doutrinalmente sustentados e cientifi-
camente fundamentados perante quem tem de decidir as questoes
controvertidas.

Esta lacuna tem influéncia decisiva no exame e decis@o do
recurso, tanto mais quando se trata de matéria juridica tao com-
plexa.

Dizer o contrério € ignorar a autoridade da doutrina e 0 seu
papel como fonte de direito.

Tal deveu-se 2 omissdo de um acto que a lei impde: incorpo-
ragio dos documentos no processo (artigo 547.° do CPC).

Verifica-se, portanto, uma nulidade processual, nos termos do
artigo 201.°/1 do C.P.C..

Resta saber o momento da verificagio desta omissao.

A iltima referéncia que no processo vem feita ao referido
Parecer consta de fls. 250 — informagdo de ter sido notificada a
sua juncdo a contra-parte.

A partir dai, nada mais consta.

O que, 2 falta de outros elementos, implica a invalidagao de
todos os actos posteriores a este momento.

O restante procedimento, especialmente os julgamentos, tanto
pela Relagdo como pelo Supremo Tribunal de Justica, fica condi-
cionado pelo conhecimento do teor do Parecer, onde se vém supe-
riormente resolvidas questdes juridicas complexas.

II — Nulidades do acérdio:
A — Omissdo de proniincia:

A FORTUNA, nas suas alegacdes de Recorrida, sustentou —
péginas 1 a 28 — ndo estar cumprido o fundamento especifico de
revista (artigos 721.° ¢ 722.° do C.P.C.).

Ou seja, a Fortuna defendeu e defende que as razoes invoca-
das pela Time Inc. ndo sdo susceptiveis de aprecia¢do pelo
Supremo Tribunal de Justica.
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Porém, nem uma palavra mereceu dos Meritissimos Juizes
do Supremo Tribunal de Justica equacionando e resolvendo esta
questao.

O que enferma o douto ac6rddo da nulidade prevista no
artigo 668.°/1/d) do C.P.C., aplicavel por forca das disposi¢Oes
conjugadas dos artigos 660.°/2, 732.° e 716.°, todos do C.P.C..

B — Excesso de pronuncia:

O Supremo Tribunal de Justi¢a julgou por fundamentos nunca
invocados pela Recorrente Time, Inc.: abuso de direito.

Significa isto que se produziu uma primeira decisdo sobre
uma questdo nova, absolutamente definitiva e insindicével, e que
as partes nunca foi dada oportunidade de se pronunciarem.

Assim se verificando mais uma causa de nulidade, subsumi-
vel as exactas mesmas normas supra referidas, agora por no acoér-
dao se ter conhecido de questdes de que se ndo podia tomar conhe-
cimento.

C — Falta de especifica¢do dos fundamentos de facto e de
direito que justificam a decisdo:

Decidindo como decidiu, o Tribunal julgou “ser evidente que
é ilegitimo o exercicio do direito de usar o titulo registado de uma
revista periédica quando ele se confunde com o titulo de outra
revista periédica, do mesmo género e protegido por anterior registo
de marca. (...) (sublinhados nossos).

Salvo, o devido respeito, que € muito, faltou fundamentar a
razdo, de facto e de direito, de tal evidéncia:

Inexiste razao de facto pela simples razio de ndo virem
indicadas — como factos provados — quaisquer ac¢des ou
omissdes da FORTUNA que permitam avaliar o modo como
exerceu o seu direito.

Inexiste razao de direito por se ndo ter sequer explicado
se a FORTUNA, usando o titulo cujo exclusivo lhe foi confe-
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rido pelo Estado Portugués, excedeu manifestamente os limi-
tes impostos pela boa f¢,

ou se excedeu manifestamente os limites impostos pelos
bons costumes,

ou ainda se excedeu manifestamente os limites, impostos
pelo fim social ou econémico do direito que, saliente-se mais
uma vez, lhe foi conferido pelo estado portugués,

e em que medida o fez.

Em suma, ficou por explicar a razio pela qual se considerou
que a FORTUNA exerceu 0 seu direito “em termos clamorosa-
mente ofensivos da justiga”, conforme tem sido jurisprudéncia
constante desse Dignissimo Tribunal.

Assim, ficou por cumprir a norma constante da alinea b) do
artigo 668.° aplicavel por forga das disposigdes conjugadas dos
artigos 660.°/2, 732.° ¢ 716.°, todos do C.PC.

Nestes termos e nos mais de direito que doutamente serao
supridos, requere-se a anulagdo de todos os actos subsequentes a
omissdo de jungdo do parecer, cujo momento se concretizou atra-
vés da tltima referéncia que lhe vem feita nos presentes autos a
fls. 250, por verificagdo da nulidade processual prevista no
artigo 201.°/1 do C.P.C..

Caso assim se nio entenda, requere-se seja declarado nulo o
acorddo por verificagdo das causas previstas no artigo 668.°/1/b) e
d) do C.P.C., aplicéveis por forga das disposigoes conjugadas dos
artigos 660.°/2, 732.° e 716.°, todos do C.PC.

JUNTA: Duplicados legais.

O Advogado



ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA:

FORTUNA - COMUNICACAO SOCIAL, S.A., recorrida
nos autos de revista em que € recorrente Time. Inc., reclamou do
acérdio de fls. 402 e segs., dos autos, nos termos que, em sintese
se passam a expor.

I — A reclamante juntou aos autos um parecer do Prof. Dou-
tor J. Oliveira Ascensdo e por que nenhuma referéncia lhe foi feita
no acérdio reclamado, consultou o processo tendo entdo verificado
que aquele ali ndo se encontrava incorporado. Desta falta decorre
a supressdo do direito de ver os seus pontos de vista doutrinal-
mente sustentados e cientificamente fundamentados perante quem
deve decidir as questdes controvertidas. Lacuna que teve influén-
cia decisiva no exame e decisdo do recurso. Aquela ocorreu por se
ter omitido um acto que a lei impde, ou seja, a incorporac@o dos
documentos no processo, conforme preceitua o art. 547.° do C6d.
Proc. Civ.

Conclui a reclamante que se verifica, assim, a nulidade pro-
cessual prevista no n.° 1, do art. 201.° do Céd. Proc. Civ., o qual
deve ter ocorrido, & luz dos autos, ap6s a notificacdo da jungdo do
referido parecer a contra-parte. O que implica a invalidacdo de
todos os actos posteriores a esse momento.

Assim, na éptica da recorrida “Fortuna”, o restante procedi-
mento — especialmente os julgamentos, tanto pela Relagdo como
pelo Supremo Tribunal de Justica — fica condicionado pelo
conhecimento do teor do Parecer.

A recorrida ndo concorda também com o acérddo proferido
por este Supremo Tribunal, imputando-lhe excesso de pronincia €
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falta de especificagdo dos fundamentos de facto e de direito que
justifiquem a decisao.

No primeiro caso, conheceu de uma questao nova, indevida-
mente, pelo que cometeu a nulidade prevista na al. d) do n.° 1 do
art. 668.° do Céd. Proc. Civ., ao invocar o abuso de direito.

No segundo, ndo justificou de facto e de direito, que € ilegi-
timo o exercicio do direito de usar o titulo registado de uma revista
periédica quando ele se confunde com o titulo de outra revista
periédica, do mesmo género e protegido por anterior registo de
marca. O que conduz  nulidade prevista na al. b) do n.° 1 do citado
art. 668.°.

Notificada a recorrente da reclamagio ofereceu resposta no
sentido de se considerar aquela totalmente improcedente.

* ok ok

Colhidos os vistos, cumpre decidir.

Preliminarmente esclarece-se que todas as referéncias que
aqui se facam ao C6d. Proc. Civ., ndo tiveram em conta as altera-
¢oes que Ihe foram introduzidas em 1995 e 1996.

k* k%

E certo que o parecer apresentado pela recorrida “Fortuna”
depois de junto ao processo nele devia permanecer, salvo decis@o
definitiva que o mandasse desentranhar. Como ndo foi proferida
nenhuma decisdo nesse sentido, a falta do dito parecer ofende o
disposto na parte final do n.° 2 do art. 706.° do C6d. Proc. Civ.
Assim, foi suscitada a questdo de saber se tal irregularidade influiu
no exame ou na decisdo da causa produzindo a nulidade arguida
pela reclamante, atento o disposto no n.° 1 do art. 201.° do referido
Cédigo. Antes, porém, coloca-se o problema da tempestividade
dessa arguicao.
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Segundo o disposto nos arts. 201.°, n.° 1, 204.° ¢ 205.°, n.° 1,
do Céd. Proc. Civ., o prazo, “in casu”, para arguir a pretensa nuli-
dade, conta-se a partir do dia em que, depois de cometida, a recla-
mante interveio em algum acto praticado no processo ou foi noti-
ficada para qualquer termo dele. Mas neste 1ltimo caso, s6 quando
deva presumir-se que, entdo, tomou conhecimento da nulidade ou
dela pudesse conhecer, agindo com a devida diligéncia.

Deste modo, aceitando a tese proposta pela reclamante de
que, como data da ocorréncia da irregularidade em apreco, se deve
considerar a que imediatamente se seguiu a da notificacio da jun-
¢do do parecer a ora recorrente, temos que, para além dele, a aqui
recorrida foi notificada varias vezes para termos deste processo.
E na intervencio que fez nos autos, por causa da falta de notifica-
¢do para alegar em via de recurso, tem de presumir-se que tomou
conhecimento da questionada falta. Nesta conformidade, teriamos
de concluir pela extemporaneidade da argui¢cdo de nulidade em
causa. S6 que estamos de acordo com a reclamante quando diz ser
impossivel precisar a causa da auséncia de incorporacdo do ques-
tionado parecer nos autos. Daf que, de modo algum se possa acei-
tar a época aventada pela reclamante para o sucesso da irregulari-
dade.

Como ndo foi levantada qualquer objec¢@o neste Supremo
Tribunal quanto & integridade do processo apds a sua remessa da
Relagio, por quem devia e podia fazé-lo, tem de se presumir que a
irregularidade ocorreu depois dessa data. Mas precisar esta data
seria sempre aleatério. Assim, na divida, aceita-se a tempestivi-
dade da arguicdo da nulidade em aprego, feita pela recorrida.
Agora s6 hd que ver se ela é procedente.

Passa-se entdo a julgar se a falta do parecer influiu no exame
ou na decisdo proferida no acérdéo de fls. 402.

Comeca-se por esclarecer a reclamante; face ao que afirma,
que os subscritores do presente acérdio nio ignoram a autoridade
da doutrina bemn como o seu papel como fonte de direito. E, ainda
que aos autores dos pareceres seja imputado que, noutro local,
defendem precisamente o contrario do que expressam nos parece-
res, como aqui € noticiado pela recorrente. Seja como for, ndo est4,
nunca esteve, nem estard em causa, a idoneidade e o valor cienti-
fico dos pareceres emitidos pelo Professor Doutor Oliveira Ascen-
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sdo, a quem se rende a melhor das homenagens. O que ndo €
incompativel com eventuais divergéncias de opinido nos dmbitos
da doutrina e jurisprudéncia. Depois, como foi decidido no ac. de
4-10-95, deste Supremo Tribunal (in Col. Jur., STJ, ano I, t. 3,
p. 48), a fungdo dos pareceres deve ser entendida apenas como uma
contribuigio para esclarecer o espirito do julgador, sendo a sua
forca probatoria, enquanto tal, nula. Por outro lado, néo se ter feito
no ac6rdio qualquer alusdo concreta ao questionado parecer, nao
significa desconhecimento do seu contetdo, jd que, pelo menos, o
acérddo da Relagio de Lisboa e a conta-alegagao da recorrida lhe
fazem larga referéncia. Acontece que nao se descortinou nem se
descortina que, ao caso “sub-iudice” pudesse ser dada solugao
diferente da que lhe foi dada por este Supremo Tribunal.

Prosseguindo, aproveita-se para frizar que, no ac6rdao recla-
mado, se disse claramente que, tendo em conta os factos tidos por
assentes, se configurava necessariamente a figura da concorréncia
desleal (v. fls. 406). Mas, na impossibilidade legal de a utilizar,
langou-se mao do abuso de direito (v. fls. 412) a fim de fazer pre-
valecer a razio, o Direito e a Justiga, valores por quem a recla-
mante afirma batalhar. E ndo h4 razdes cientificas ou doutrinais,
incorporadas em pareceres, que levem este Supremo Tribunal a
nio considerar o comportamento da reclamante como configu-
rando uma evidente concorréncia desleal. Esta reprovavel conduta
ndo podia ter a tutela judicial, ndo obstante ser apresentada com
uma cobertura legal. Para obviar a tdo clamorosa injustica, langou
este Supremo Tribunal mdo da figura do abuso de direito. E s6
custa a compreender que a reclamante nao tenha logrado enxergar
os apontados fundamentos de facto e de direito de decisdo profe-
rida. Incompreensivel, apés, a argui¢do da nulidade prevista na
al. b) do n.° 1, do art. 668.° do Céd. Proc. Civ.

Assente que a auséncia nos autos do questionado parecer, em
nada influiu no exame e decisdo da causa e que o acérddo de
fls. 402 e segs., estd devidamente fundamentado, resta apreciar se
ele enferma de excesso de proniincia, nos termos da dltima parte
da al. d) do n.° 1, do art. 668.° do C6d. Proc. Civ.. Por outras pala-
vras, alega a recorrida que este Supremo Tribunal julgou invo-
cando fundamento nunca alegado pela recorrente Time Inc., ou
seja, baseou-se indevidamente no abuso de direito.
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Na resposta a arguigdo desta nulidade referiu a recorrente que
a questdo do abuso de direito fora j4 levantada na peti¢do inicial
(arts. 28.° a 32.°) na contra-alegag@o da apelagdio e na alegagédo da
presente revista. Acrescentou, ironicamente, que a recorrida “adi-
vinhou” no espirito do julgador, na sua contra-alegagdo do recurso
de revista, que a questdo dos autos se iria decidir com fundamento
na figura do abuso de direito. Assim, ndo se tratava de uma ques-
tao nova vedada a apreciagdo do Supremo.

Da nossa parte, perfilhando uma jé prolongada jurisprudéncia
proferida por este Supremo Tribunal, continuou a entender-se que
a circunstancia de as partes nao terem alegado o abuso de direito,
ndo obsta ao seu conhecimento oficioso, mesmo no tribunal supe-
rior (v. acs. de, 9-10-77, in BMIJ, 290/35, 26-3-80, in BMJ,
295/425, 5-2-87, in BM1J, 364/787, 21-9-93, in Col. Jur., STJ,
ano I, t. 3, pag. 19 e de 22-11-94, in Col. Jur. STJ, ano II, t. 3,
pag. 157).

Nao se verifica pois, qualquer nulidade consistente em
excesso de prontncia.

Nestes termos decide-se desatender toda a reclamagao apre-
sentada pela recorrida Fortuna e condené-la nas custas a que deu
lugar.

Lisboa, 4 de Novembro de 1997.



