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1. A Propriedade Industrial

A liberdade que, numa economia de mercado, enforma as
actuagOes dos vdrios agentes econémicos ndo significa que se pro-
cessem de uma forma desordenada e se atropelem umas as outras.

A existéncia de uma pluralidade de actuagdes que convergem
em direc¢do a um mesmo mercado, impde a necessidade de orde-
nar essas actuagOes para que os mercados funcionem regularmente.
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Tal necessidade de ordenar os comportamentos assumidos
pelos agentes econémicos tem especial relevancia nas actividades
econémicas profissionais, ndo s6 pela massificagdo e pela desper-
sonalizagdo que as caracterizam, mas também porque, no quadro
dessa convergéncia de actuagdes, 0s intervenientes no mercado sao
abrangidos pelas mesmas regras, criando vinculos reciprocos entre
as respectivas actividades.

A propriedade industrial corresponde a necessidade de orde-
nar a liberdade de actuagio por parte dos vdrios agentes econd-
micos.

Actualmente, a propriedade industrial tem a sua sede legal no
Cédigo de Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 16/95, de 24 de Janeiro, para entrar em vigor em 1 de Junho de
1995 ('), que substituiu o anterior Cédigo, elaborado e publicado
ao abrigo da Lei n.° 1.972, de 21 de Junho de 1938, e aprovado
pelo Decreto n.° 30.679, de 4 de Agosto de 1940.

Em termos de direito internacional, o instituto da propriedade
industrial vai encontrar, pela primeira vez, tratamento aut6nomo e
sistemitico com a Convengdo da Unido de Paris para a Protec¢ao
da Propriedade Industrial, de 20 de Margo de 1883.

Portugal foi, conjuntamente com a Bélgica, o Brasil, a Espa-
nha, a Franga, o Guatemala, a Itdlia, os Paises-Baixos, o Salvador,
a Sérvia e a Suiga, um dos fundadores da Unido, tendo a Conven-
¢do sido por ele confirmada e ratificada por Carta de Lei de 17 de
Abril de 1884.

A Convengio da Unido de Paris foi posteriormente revista em
Bruxelas (14 de Dezembro de 1900), em Washington (2 de Junho
de 1911), na Haia (6 de Novembro de 1925), em Londres (21 de
Junho de 1934), em Lisboa (31 de Outubro de 1958), revisdo que
Portugal ndo ratificou, e finalmente em Estocolmo (14 de Julho de
1967), tendo esta dltima revisdo sido aprovada para ratificagdo
pelo Decreto n.° 22/75, de 2 de Janeiro, e ratificada conforme
Aviso publicado no Didrio da Republica, 1.* série, de 15 de Margo
de 1975.

() E a este C6digo que se reportam os artigos que nio indiquem o respectivo
diploma legal, referindo-me ao aprovado pelo Decreto n.° 30.679 como o Cédigo de 1940.
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Analisando os textos legais, verifica-se que a propriedade
industrial se reconduz essencialmente a duas ordens de ideias:

— a atribui¢8o da faculdade de explorar economicamente, de
forma exclusiva ou no, certas realidades imateriais:

— a imposi¢do do dever de os vérios agentes econémicos que
operam no mercado procederem honestamente.

A primeira das duas indicadas ordens de ideias abrange os
chamados direitos privativos da propriedade industrial.

O Cddigo de Propriedade Industrial contempla vérias dessas
figuras: patentes de invengdo (artigo 47.°), modelos de utili-
dade (artigo 122.°), modelos industriais (artigo 139.°), desenhos
industriais (artigo 140.°), marcas (artigo 165.°), recompensas
(artigo 217.°), nomes e insignias de estabelecimento (artigo 228.°),
logétipos (artigo 246.°) e denominagdes de origem e indicacGes
geograficas (artigo 249.°).

A Convengéo da Unido de Paris, no n.° 2 do seu artigo 1.°,
também menciona as patentes de invengdo, os modelos de utili-
dades, os desenhos ou modelos industriais, as marcas e as indica-
¢Oes de proveniéncia ou denominagdes de origem, mas refere
nome comercial (?) em vez de nome e insignia de estabeleci-
mento.

Existem ainda direitos privativos regulados em legislagdo
avulsa, como € o caso da Lei n.° 16/89, de 30 de Junho, sobre a
protecgdo juridica das topografias dos produtos semicondutores, e
do Decreto-Lei n.° 213/90, de 28 de Junho, regulamentado pela
Portaria n.® 940/90, de 4 de Outubro, que estabelece o regime juri-
dico do direito de obtentor de variedades vegetais.

Mas a lei, além de atribuir a faculdade de explorar economi-
camente certas realidades imateriais, impde a obrigacdo de proce-
der honestamente no exercicio da actividade econémica, obriga-
¢do cuja violagdo d4 origem a concorréncia desleal, prevista no
artigo 10-bis da Convengdo da Unido de Paris, e tipificada no
artigo 260.°.

(*) O nome comercial corresponde, perante o direito positivo portugués, quer ao
nome de estabelecimento, quer 2 firma, quer ainda ao logotipo.
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Estabelece este artigo 260.°:

“Quem, com intengdo de causar prejuizo a outrem ou de
alcangar para si ou para terceiro um beneficio ilegitimo, praticar
qualquer acto de concorréncia contrdrio ds normas e usos hones-
tos de qualquer ramo de actividade, nomeadamente:

a) Os actos susceptiveis de criar confusd@o com o estabeleci-
mento, os produtos, os servi¢os ou o crédito dos concor-
rentes, qualquer que seja 0 meio empregue;

b) As falsas afirmagdes feitas no exercicio do comércio ou da
indistria, com o fim de desacreditar o estabelecimento, os
produtos, os servicos ou a reputag¢do dos concorrentes;

¢) As invocagdes ou referéncias ndo autorizadas de um nome,
estabelecimento ou marca alheios;

d) As falsas indicagdes de crédito ou reputagdo proprios, res-
peitantes ao capital ou situagdo financeira do estabeleci-
mento, & natureza ou extensdo das suas actividades e
negécios e a qualidade ou quantidade da clientela;

e) Os reclamos dolosos e as falsas descri¢es ou indicagdes
sobre a natureza, qualidade e utilidade dos produtos ou
mercadorias;

f) As falsas indicagoes de proveniéncia, de localidade,
regido ou territério, de fdbrica, oficina, propriedade ou
estabelecimento, seja qual for o modo adoptado;

g) O uso de uma denominagdo de fantasia ou de origem,
registadas, fora das condi¢bes tradicionais, usuais ou
regulamentares;

h) A supressdo, ocultagdo ou alteragdo, por parte do vende-
dor ou de qualquer intermedidrio, da denominagdo de ori-
gem dos produtos ou da marca registada do produtor ou
fabricante em produtos destinados a venda e que ndo
tenham sofrido modificacdo no seu acondicionamento;

i) A ilicita apropriagdo, utilizacdo ou divulgagdo dos segre-
dos da indiistria ou comércio de outrem,

serd punido com pena de prisdo até trés anos ou com pena de
multa até 360 dias”
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2. Evoluciio Histérica des Tribunais de Comércio

Os tribunais de comércio sio praticamente tdo antigos quanto
o proprio conceito de Direito Comercial, cujo aparecimento pode-
mos situar na Idade Média.

Ao passo que o “jus civile” romano era suficientemente uni-
versal e flexivel para satisfazer as necessidades do comércio, o
direito medieval encontrava-se fragmentado em miltiplas legisla-
¢Oes, dominadas por espirito particularista e local, e utilizando
meios jurisdicionais primitivos.

O florescimento do trafico mercantil nas cidades costeiras do
Mediterraneo e da Flandres, bem como as feiras que se instalaram
entre umas e outras, determinaram a necessidade da existéncia, ao
lado do direito comum, de um corpo de regras dotado de maior fle-
xibilidade e cardcter mais universal, destinado a disciplinar as rela-
¢Oes comerciais entre comerciantes (*).

Durante a Idade Média, encontram-se estes integrados em
corporagdes dotadas de estatutos e jurisdigdo proprios, das quais
vao emanando um conjunto de regras dirigidas aos comerciantes.

O Direito Comercial medieval caracteriza-se assim por ser um
direito destinado aos comerciantes e gerado pelas corporagdes em
que estes se integram.

Diz-se, por isso, que se trata de um direito profissional e aut6-
nomo.

Em Portugal, é a partir dos finais do século XV que os regi-
mentos corporativos consagram a existéncia de juizos consula-
res para os mercadores, que exerciam fungbes de tribunais de
comércio (%).

Efectivo tribunal de comércio, dotado de regimento proprio,
surge em 1593, quando foi criado o Tribunal do Consulado. Este
Tribunal veio a ser abolido em 1602, embora as Ordenag6es Fili-
pinas (1603) se lhe referissem como existindo ainda, com compe-
téncia para conhecer das quebras.

(®) Cfr. Jean Hilaire, Introduction Historique au Droit Commercial, 1986, pags. 25
e segs..
(*) Cfr. Fernando Olavo, Direito Comercial, vol. I, 2.* ed., pég. 27.
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Em Lisboa, parece que os comerciantes mantiveram uma
espécie de tribunal administrativo, com algumas das atribui¢des do
Tribunal do Consulado, que se erigiu em Mesa do Bem Comum do
Comércio, com o titulo de Confraria do Espirito Santo da Pedreira,
a qual foi abolida por Decreto de 3 de Setembro de 1755, dia em
que foi criada a Junta do Comércio, que em 1788 foi elevada a tri-
bunal (%).

E a partir do Cédigo Comercial de 1833, cujo Livro Il da
Parte I tinha por epigrafe “Das Acgdes Comerciais € Organizagao
do Foro Mercantil e das Quebras”, que os tribunais de comércio
passaram a integrar a estrutura judiciaria comum.

Os tribunais (comuns) de comércio vieram a ser extintos pelo
Decreto-Lei n.° 21.694, de 24 de Setembro de 1932, sendo o Pro-
cesso Civil e o Processo Comercial unificados no Cédigo de Pro-
cesso Civil de 1939, através do Decreto-Lei n.° 29.637, de 28 de
Maio de 1939.

3. A Competéncia dos Tribunais de Comércio em Razao da
Matéria

Passadas quase sete décadas sobre a extingdo dos tribunais de
comércio, a Lei n.° 3/99 de 13 de Janeiro (Lei da Organizagio e
Funcionamento dos Tribunais Judiciais) (°), veio prever outra vez
a criagdo deste tipo de tribunais (artigo 78.°, alinea e).

Os tribunais judiciais de 1.* instancia sdo, em regra, os tribu-
nais de comarca (L.O.E.T.J,, artigo 62.°, n.° 1), podendo haver tri-
bunais de competéncia especializada e de competéncia especifica
(L.O.ETJ., artigo 64.°, n.° 1).

Os tribunais de competéncia especializada distinguem-se dos
tribunais de competéncia especifica. Ao passo que os primeiros
conhecem de matérias determinadas, independentemente da forma
de processo aplicédvel, os segundos conhecem de matérias determi-
nadas em fun¢do da forma de processo aplicdvel, conhecendo

() Cfr. Ferreira Borges, Diciondrio Jurfdico — Comercial, 1856, p4g. 409.
(*) ALein.° 3/99 foi rectificada pela declaragio de rectificagso n.° 7/99, publicada
em 16 de Fevereiro de 1999.
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ainda de recursos das decisdes das autoridades administrativas em
processo de contra-ordenacio (L.O.F.T.J., artigo 64.°, n.° 2).

Tribunais de competéncia especializada sdo os de instrugio
criminal, de familia, de menores, do trabalho, de comércio, mariti-
mos € de execugao de penas (LOFT]J, artigo 78.°).

Os tribunais de comércio integram-se, pois, na estrutura dos
tribunais judiciais, enquanto tribunais de 1.* instincia de compe-
téncia especializada.

As matérias de que compete aos tribunais de comércio conhe-
cer encontram-se definidas no artigo 89.° da L.O.FT.J.,, do
seguinte teor (7):

“l — Compete aos Tribunais de Comércio propor e julgar:

a) Os processos especiais de recuperagdo de empresa e falén-
cia;

b) As acgées de declaragdo de inexisténcia, nulidade e anu-
lagado do contrato de sociedade;

¢) As acgoes relativas ao exercicio de direitos sociais;

d) As accoes de suspensdo e de anulacdo de deliberagcoes
Judiciais;

e) As acgbes de dissolugdo e de liquidacado judicial de socie-
dades;

f) As acgées de declaragdo em que a causa de pedir verse
sobre propriedade industrial, em qualquer das modalida-
des previstas no Cédigo da Propriedade Industrial;

g) As acgdes a que se refere o Codigo de Registo Comercial;

h) As accdes de nulidade ou anulagées previstas no Cédigo
da Propriedade Industrial.

2 — Compete ainda aos Tribunais de Comércio julgar:

a) Os recursos de decisbes que, nos termos previstos no
Cédigo da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou
tenham por efeito a extingdo de qualquer dos direitos pri-
vativos nele previstos;

() Esta redacgio do artigo 89.° da L.O.F.T.J. € a que resulta da declaragdo de rec-
tificacdo n.° 7/99.
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b) Os recursos dos despachos dos conservadores do registo
comercial;

¢) Os recursos das decisdes do Conselho da Concorréncia
referidas no n.° 1 dos artigos 27.° do Decreto-Lei
n.° 371/93, de 29 de Outubro, e os recursos das decisdes
do Conselho da Concorréncia e da Direcgcdo Geral do
Comércio e da Concorréncia, em processo de contra-orde-
nagdo, nos termos do artigo 38.° do mesmo diploma.

3 — A competéncia a que se refere o n.° 1 abrange os res-
pectivos incidentes e apensos.”

Sdo assim trés os tipos de procedimentos judiciais relativos a
propriedade industrial que integram a competéncia dos tribunais de
comércio:

I — As acgdes de declaragdo em que a causa de pedir verse
sobre propriedade industrial, em qualquer das modalida-
des previstas no Cédigo da Propriedade Industrial;

2 — As acgdes de nulidade ou de anulagdo previstas no
C6digo da Propriedade Industrial;

3 — Os recursos das decisdes que, nos termos previstos no
Cédigo da Propriedade Industrial, concedam, recusem
ou tenham por efeito a extingdo de qualquer dos direitos
privativos nele previstos.

Ficam, pois, fora da competéncia dos tribunais de comércio as
matérias atinentes a aspectos penais € contra — ordenacionais em
sede de propriedade industrial.

4. As Accgoes de Declaracio em que a Causa de Pedir Verse
sobre Propriedade Industrial

O artigo 89.%,n.° 1, alinea f) da L.O.E.T.J. atribui aos tribunais
de comércio competéncia para conhecer das acgdes de declaragao
em que a causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em
qualquer das modalidades previstas no Cédigo da Propriedade
Industrial.
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A lei tem em vista, ainda que com terminologia pouco rigo-
rosa, todas as espécies de acgdes declarativas, em contraposigdo as
acgOes executivas.

Abrange assim as acgdes de simples apreciagio, as de conde-
nagdo e as constitutivas.

Destas acgdes, as mais frequentes séo as por infracgiio contra
a propriedade industrial.

No que toca as ac¢des por infrac¢do contra a propriedade
industrial, podem-se pretender actuar, por via delas, cumulativa-
mente ou nao, trés pretensdes:

a) a pretensdo a abstenc¢do da conduta lesiva;

b) a pretens@o a cessagdo da conduta lesiva e eliminagio dos
resultados da ilicitude praticada;

c) a pretensdo a indemnizagdo pelos danos sofridos.

Desta sorte, se a ac¢io tiver por objecto qualquer das men-
cionadas pretensdes (a absteng¢do de uma conduta lesiva, & cessa-
¢do de uma conduta lesiva, a eliminagio dos resultados da ilicitude
praticada, e a reparacgdo dos danos sofridos), deve ser proposta em
tribunal de comércio, desde que se reporte a qualquer das modali-
dades de propriedade industrial previstas no respectivo Cédigo.

E também no tribunal de comércio que deve ser intentada uma
ac¢ao por concorréncia desleal, porquanto a repressdo da concor-
réncia desleal integra a propriedade industrial, nos precisos termos
do artigo 1.° do respectivo Cédigo (%).

Também as ac¢des de reivindicagio de registo se integram na
competéncia dos tribunais de comércio, por a respectiva causa de
pedir versar sobre propriedade industrial.

Com efeito, de acordo com o artigo 33.°, n.° 2, o interessado,
se reunir as condi¢des legais, pode pedir, em vez da anulagdo, a
reversdo total ou parcial do titulo a seu favor.

E o artigo 214.° prevé que se o registo de marca tiver sido
concedido ao agente ou representante de um titular dessa marca
num dos pafses da Unido da Convengdo de Paris, sem autorizagéo

() Esta conclusdo aplica-se mesmo que se entenda, como Oliveira Ascensfo (Cfr.
Concorréncia Desleal, 1994, p4gs. 41 e segs.), que a concorréncia desleal ndo se integra
no Direito Industrial.
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do mesmo titular, pode este pedir, junto do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, em vez da anulagdo, a transmissdo do
registo a seu favor.

Em sede de tramitagio administrativa, havendo usurpagio da
titularidade de determinado direito privativo, o usurpado interes-
sado pode requerer, junto do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, em vez da recusa desse registo a favor de terceiro, a
transmissdo do mesmo a seu favor.

E o que consta do artigo 69.°, n.° 2, para as patentes de
invengdo, do artigo 129.°, n.° 2, para os modelos de utilidade, do
artigo 158.°, n.° 2, para os modelos ¢ desenhos industriais, e do
artigo 188.°, n.° 2, para as marcas.

Tendo o registo sido concedido, a lei atribui igual faculdade
ao interessado, ainda que desta feita em alternativa ao pedido de
anulagdo ou em acgio auténoma.

Note-se que, embora o artigo 214.°, n.° 3, preveja que a trans-
missdo do registo seja pedida junto do Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial, nada obsta a que seja pedida directamente ao
tribunal.

A acgio judicial para transmissdo do registo a favor do inte-
ressado distingue-se da acgdo de anulagdo, ainda que com ela
cumuldvel em termos alternativos, e configura-se como uma acgao
de reivindicagdo (°).

A competéncia dos tribunais de comércio abrange ainda as
acgdes que tenham causa de pedir complexa, desde que um dos
elementos dessa causa de pedir verse sobre propriedade industrial.
E o caso, por exemplo, de questdo emergente de contrato de
licenga de marca.

E ainda o caso de acgdo por enriquecimento sem causa, por
facto atinente a uma das modalidades de propriedade industrial
previstas no Cédigo.

Uma vez que, nos termos do n.° 3 do artigo 89.°da L.O.FT.J,,
a competéncia a que se refere o n.° 1 abrange os respectivos inci-
dentes e apensos, abranger4 também os procedimentos cautelares a
que houver lugar.

(9) Mais desenvolvidamente, cfr. o meu Marca Registada em Nome Préprio por
Agente ou Representante, in Revista da Ordem dos Advogados, ano 59 (1999), 11, pag. 583.
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5. As Acgdes de Nulidade ou de Anulaciio Previstas no Cédigo
da Propriedade Industrial

Prevéem-se nos artigos 32.° e 33.° do Cédigo a nulidade e a
anula¢do dos titulos de propriedade industrial.

De facto, os direitos de propriedade industrial extinguem-se
nos casos de nulidade (artigo 32.°), anulagfio (artigo 33.°), caduci-
dade (artigo 36.°) e reniincia (artigo 37.°).

Nos termos do artigo 32.°, o registo é nulo quando o seu
objecto for insusceptivel de protecgio ou quando na concessio
tenha havido preteri¢do de formalidades susceptiveis de pdr em
causa o resultado final do processo.

Prevéem-se ainda, nos artigos 120.°, 137.° ¢ 164.°, casos
especiais de nulidade de, respectivamente, patentes, registos de
modelos de utilidade e registos de modelos e desenhos industriais.

Diz o artigo 120.°:

“l. Além de nos casos previstos no artigo 32.°, a patente
€ nula:

a) Quando o seu objecto ndo satisfizer os requisitos de novi-
dade, actividade inventiva e aplicacdo industrial;

b) Quando a epigrafe ou titulo dado ao invento abranger
objecto diferente;

¢) Quando o seu objecto ndo foi descrito de maneira que
permita a execugdo por qualquer pessoa competente na
matéria.

2. Podem ser declaradas nulas ou anuladas uma ou mais
reivindicagdes afectas, mas ndo poderd decretar-se a invalidade
parcial de uma reivindicacdo.”

Estabelece o artigo 137.°:

“l. Além de nos casos db artigo 32.°, 0o modelo de utilidade
€ nulo:

a) Quando a epigrafe ou titulo dado ao invento abranger
objecto diferente;

b) Quando o seu objecto ndo foi descrito de maneira que
permita a execugdo por qualquer pessoa competente na
matéria;
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2. Podem ser declaradas nulas ou anuladas uma ou mais
reivindicagdes afectas, mas ndo poderd decretar-se a invalidade
parcial de uma reivindicagdo.”

E preceitua o artigo 164.°:

“]. Além de nos casos do artigo 32.°, o registo é nulo:

a) Quando se reconhega que o modelo ou desenho industrial
ndo satisfaz aos requisitos de novidade exigidos;

b) Quando a epigrafe ou titulo dado ao modelo ou desenho
abranger objecto diferente.

2. Pode ser declarado nulo ou anulado o registo de um ou
mais objectos constantes do mesmo registo, mas ndo poderd decre-
tar-se a invalidade parcial do registo relativo a um objecto.”

Por seu turno, o artigo 33.° determina a anulabilidade do
registo quando o titular ndo tiver direito a ele, nomeadamente
quando o direito lhe ndo pertencer ou quando tiver sido concedido
com preterigdo dos direitos de terceiros, fundados em prioridade
ou outro titulo legal.

O artigo 214.° acrescenta, como causas da anulabilidade do
registo da marca, que na concessdo se haja infringido disposigdes
que exigem autorizagdo ou consentimento, sem que tal tenha sido
concedido, ou que a marca tenha sido concedida ao agente ou
representante do titular de uma marca num dos paises da Unido da
Convengio de Paris sem autorizagdo do mesmo titular.

De acordo com o artigo 226.°, o registo é anuldvel quando for
anulado o registo da recompensa.

O registo de nome ou insignia de estabelecimento € ainda
anuldvel se na concessio se tiverem infringido disposig¢bes
que exigem autorizagdo ou consentimento, em obediéncia ao
artigo 244.°, aplicdvel aos log6tipos por forga da remissao cons-
tante do artigo 248.°.

Pode-se, pois, concluir que, em termos gerais, 0s registos sao
nulos ou anuldveis quando tiverem sido concedidos sem que se
verificassem 0s respectivos requisitos de concessio, isto €, quando
existiam fundamentos de recusa de registo.

Quer a declaracdo de nulidade, quer a anulagdo, s6 podem
resultar de decisdo judicial, em accdo a ser intentada pelo Ministé-
rio Pdblico, ou por qualquer interessado, contra o titular inscrito do
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direito, e deve ser notificada a todos os titulares de direitos deriva-
dos inscritos, que podem intervir no processo, como preceitua o
artigo 34.°.

No caso das marcas, as acgdes de anulagdo devem ser pro-
postas dentro do prazo de dez anos, a contar da data do despacho
de concessao do registo, excepto tratando-se de marca registada de
mé-fé, relativamente a qual o direito de pedir a anulag@o nio pres-
creve (artigo 214.°, n.° 5 e n.° 6).

O Cdédigo da Propriedade Industrial prevé, ndo s6 as ac¢des de
nulidade ou de anulagdo de registos de direitos privativos, mas
ainda, no respectivo artigo 5.°, as ac¢des de anulagdo de denomi-
nagdes sociais ou firmas.

Também estas ac¢des de anulagdo de denominagbes sociais
ou firmas, enquanto ac¢des de anulagdo previstas no Cédigo da
Propriedade Industrial, integram a competéncia material dos tribu-
nais de comércio, nos termos da alinea b) do n.° 1 do artigo 89.° da
L.OETIJ.

Nos termos do n.° 3 do artigo 89.° da L.O.EF.T.J., a competén-
cia a que se refere o n.° 1 abrange os respectivos incidentes e apen-
sos, abrangendo também os procedimentos cautelares a que houver
lugar nas ac¢des em andlise.

6. Outras Accgoes Previstas no Cédigo da Propriedade Indus-
trial.

Além das acgOes acima referidas, o Cédigo da Propriedade
Industrial prevé, no artigo 54.° para as patentes, aplicdvel aos
modelos de utilidade por forca do artigo 124.°, e no artigo 147.°
para os modelos e desenhos industriais, outro tipo de ac¢do que é
a ac¢do para fixagdo da remuneragio do inventor.

Contempla-se nessas disposi¢des legais a situagdo de uma
invengio cujo direito ao registo pertenga, ndo ao inventor, mas 2
empresa para que ele trabalha, caso em que o inventor tera direito
a uma remuneragao.

Na falta de acordo sobre semelhante remuneragdo, devera esta
ser fixada nos termos da Lei n.° 31/86, de 29 de Agosto, por tribu-
nal arbitral.
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Nestes casos, a lei estabelece uma actuagio especifica, recon-
dutfvel a arbitragem necesséria, que fica excluida da competéncia
dos tribunais de comércio.

Se esse tribunal arbitral for preterido, verificar-se-4 uma
excepgdo dilatéria de conhecimento oficioso, nos termos dos
artigos 494.°, alinea j), e 495.°, ambos do Cédigo de Processo
Civil.

7. Os Recursos das Decisdes que Concedam, Recusem ou
Tenham por Efeito a Extingéio de Direitos Privativos.

O registo de qualquer direito privativo pode ser atacado atra-
vés de acgdo de declaragdo de nulidade e de anulagdo desse registo
ou através de recurso do despacho que o concede (*°).

A lei ndo impde a utilizago deste ou daquele meio, deixando
ao critério de quem tiver interesse directo em atacar a concessao a
escolha do processo a utilizar, escolha essa que ndo esté sujeita a
qualquer condigdo que ndo seja a observéncia de prazos de propo-
situra diferentes, conforme se opte pelo recurso ou pela ac¢do,
como se diz acertadamente no Acérdio do Supremo Tribunal de
Justiga de 26 de Janeiro de 1999 ().

Tal como as acgdes de declaragio de nulidade e de anulagdo
de registo, também os recursos das decisdes que concedem direi-
tos privativos previstos no Cédigo da Propriedade Industrial
devem ser interpostos para o tribunal de comércio, de acordo com
a alfnea a) do n.° 2 do artigo 89.° da L.O.FTJ..

Igual regime se aplica aos recursos dos despachos que recu-
sem qualquer desses direitos privativos.

A competéncia dos tribunais de comércio abrange ainda, de
acordo com a mencionada alinea a) do n.° 2 do artigo 89.° da

(') Sobre a dualidade dos meios processuais existentes em sede de impugnagio de
registos de propriedade industrial, cfr. A. M. Pereira, Espécies Processuais no C6digo da
Propriedade Industrial, in Revista da Ordem dos Advogados, aos XIV, XV e XVI, pig. 33
e segs.; Oliveira Ascensdo, Ligdes de Direito Comercial, vol. I — Direito Industrial,
1988, pdgs. 382 a 388.

(' Bol. Min. Just., n.° 483, pégs. 248 e segs..
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L.O.ETJ., os recursos das decisdes que tenham por efeito a extin-
¢do de qualquer dos direitos privativos previstos no Cédigo da Pro-
priedade Industrial.

A extingdo dos direitos previstos neste Cédigo pode decorrer
de invalidade (ou seja, declaragdo de nulidade ou anulagdo),
caducidade ou rentincia, como decorre dos respectivos artigos 32.°
a37.°.

Como a invalidade s6 pode resultar de decisdo judicial, de
acordo com o artigo 34.° n.° 1, esta modalidade de extingio de
direitos privativos reconduz-se as ac¢des de nulidade ou de anula-
¢do j4 atrds referidas.

No que respeita a caducidade, o actual Cédigo expressamente
consigna, no artigo 36.°, n.° 4, que s6 produz efeitos depois de
declarada em processo, que corre os seus termos no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.

Deste modo, as decisdes que tenham por efeito a extingdo de
qualquer direito privativo abrangem, antes de mais, a declaragdo
de caducidade do registo, tal como prevista em termos gerais no
artigo 36.°, e ainda no artigo 121.° para as patentes de invengdo, no
artigo 131.° para os modelos de utilidade, no artigo 216.° para as
marcas, no artigo 227.° para as recompensas, no artigo 245.° para
o nome € a insignia de estabelecimento, aplicdvel ao logétipo por
forga da remissdo constante do artigo 248.°, e no artigo 256.° para
as denominagdes de origem e indicagdes geograficas.

A Lei n.° 3/99 veio resolver a questdo, anteriormente muito
discutida, de saber se, anotada a caducidade de um registo, para
conhecer do recurso que se interpusesse desse acto eram compe-
tentes os tribunais comuns ou os administrativos.

Com efeito, a declaragdo de caducidade de um registo,
enquanto acto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é
um acto administrativo, e nessa perspectiva, competiria aos tribu-
nais administrativos conhecer dos respectivos recursos.

No entanto, a aprecia¢io da caducidade do registo constitui
questio sobre titulos de propriedade, pelo que estaria, em princi-
pio, excluida do contencioso administrativo.

Todavia, a jurisprudéncia e a doutrina entendiam maioritaria-
mente que o conhecimento dos recursos das declaragdes de cadu-
cidade de patentes, depésitos e registos competia aos tribunais
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administrativos ('?), salvo os casos em que a lei expressamente
determinasse que a propria declaragdo de caducidade incumbia aos
tribunais comuns (*3).

Actualmente, a questdo encontra-se resolvida no sentido de o
conhecimento dos recursos das declaragdes de caducidade de
registos ser da competéncia dos tribunais de comércio.

Embora se trate de hipétese dificilmente configurével na pra-
tica, ndo é de excluir que possa haver recurso da indevida anotagao
de uma reniincia, o qual deveré ser interposto para o tribunal de
comércio, uma vez que essa anotagdo envolve exting@o do corres-
pondente direito.

Podem-se suscitar ddvidas se, nas decisdes cujo recurso deve
ser interposto para o tribunal de comércio, se integram os despa-
chos pelos quais o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em
vez de recusar o pedido de registo de um direito privativo, o trans-
mita a favor de terceiros.

A meu ver a resposta deve ser afirmativa.

Com efeito, tal transmissdo implica, relativamente ao reque-
rente do registo uma recusa, e relativamente ao terceiro, a conces-
siio desse registo, pelo que se subsume na alinea a) do n.° 2 do
artigo 89.° da Lei n.° 3/99 .

Idéntico regime se aplica as decisdes do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, previstas no artigo 214.° n.° 3, de transmi-
tir a favor de terceiro o registo ja concedido.

E que, ainda que neste caso ndo se trate de recusa de registo,
uma vez que este ja foi efectuado, o correspondente despacho
envolve a extingdo do direito por parte do titular inscrito € conces-
sd0 desse direito a terceiro.

Também se pode suscitar a questio de saber se um despacho
que recuse o averbamento da transmissido de um registo € ou ndo
sindicdvel pelos tribunais de comércio.

Num despacho desse teor ndo estd em causa nem recusa nem
concessao de direito privativo.

(*%) Cfr. Acérddo do S.T.A. (Tribunal Pleno), de 21/03/63 in Acérdios Doutrinais
do S.T.A., III, n.° 25, pdg. 112; A. Queir6, Rev. Leg. Jur,, ano 98.°, p4g. 13.
(¥) Cfr. artigos 162.°, § 2.°, e 170.° do Cédigo de 1940.
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Todavia, e dado que o registo é condigdo de oponibilidade da
transmissdo do direito a terceiros, como decorre do artigo 31.°, o
despacho que o recuse tem por efeito a extingdo parcial do direito
do transmissario, razdo pela qual me parece que o correspondente
recurso deva ser interposto para o tribunal de comércio.

8. Os Recursos de Outros Despachos

Os recursos possiveis no ambito do Cédigo da Propriedade
Industrial abrangem outras decisdes para além daquelas que con-
cedam, recusem ou extingam direitos privativos.

De facto, prevéem-se nesse Cédigo despachos que ndo tém
por efeito directo nem a concessdo, nem a recusa, nem a extingdo
de direitos privativos.

Estdo nessa situagio:

a) Os despachos que nio declarem um pedido de caducidade;

b) Os despachos de concessdo ou recusa de licenga de explo-
ragdo de patentes de invengdo ou de modelos de utilidade,
previstos, respectivamente, nos artigos 117.° e 136.°;

¢) Os despachos de recusa do direito de prioridade estabele-
cido na Convencdo da Unido de Paris, e previsto no
artigo 56.° relativamente a patentes de invengdo, no
artigo 125.° relativamente a modelos de utilidade, no
artigo 149.° relativamente a modelos ou desenhos indus-
triais, e no artigo 170.° relativamente a marcas.

Todas essas decisoes, susceptiveis de prejudicar a situagio
juridica dos interessados, sdo passiveis de recurso, nos termos
gerais.

Tais recursos, porém, néo estdo abrangidos pelo artigo 89.° da
L.OFETIJ..

A caducidade € declarada a pedido de quem nela tiver inte-
resse, sendo subsequentemente sujeita a despacho, anotada e publi-
cada, como determina o artigo 36.°.

Ora, o despacho que ndo declare um pedido de caducidade
ndo concede, ndo recusa, nem tem por efeito a extingdo de qual-
quer direito privativo.
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Também os despachos de concessdo ou recusa de licenga de
exploragio de patentes de invengdo ou de modelos de utilidade ndo
pdem directamente em causa o direito privativo em si mesmo con-
siderado, pois apenas incidem sobre a exploragao econfmica que
dele pode ser feita.

Estdo assim fora do ambito da competéncia dos tribunais de
comércio.

E duvidoso o caso do despacho de recusa do direito de priori-
dade unionista.

Se essa recusa de prioridade determinar a recusa do registo
requerido, subsumir-se-4 num despacho de recusa, € consequente-
mente integrard a competéncia dos tribunais de comércio.

J4 no caso de a recusa da prioridade ndo afectar a deciséo de
conceder ou recusar o registo, 0 respectivo recurso nao parece sus-
ceptivel de ser interposto para o tribunal de comércio.

Desta sorte, a competéncia material dos tribunais de comércio
ndo abrange a totalidade dos recursos dos despachos previstos no
Cédigo da Propriedade Industrial.

9. Regime dos Recursos Previstos no Cédigo da Propriedade
Industrial

Podem-se distinguir os recursos previstos no Cédigo da
Propriedade Industrial em recursos judiciais e recursos adminis-
trativos.

Aos primeiros se referem os artigos 38.° e seguintes.

De acordo com essas disposicdes legais, sdo partes legitimas
para recorrer das decisdes do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial o requerente e os reclamantes e ainda qualquer pessoa
que seja directamente prejudicada pela decis@o (artigo 38.°).

Esse recurso deve ser interposto no prazo de trés meses a con-
tar da data da publicagido do despacho no Boletim da Propriedade
Industrial, ou da obtengdo de certificado desse despacho, quando
este for anterior (artigo 39.°).

Distribuido o processo, serd a c6pia da peticdo remetida ao
INPI, ao qual compete responder e remeter ou ordenar que se
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remeta ao tribunal o processo sobre que recaiu o despacho recor-
rido (artigo 40.°).

Recebido o processo em tribunal, € dada vista a parte contra-
ria, se a houver, ndo sendo, porém, o INPI considerado, em caso
algum, parte contrédria (artigo 41.°).

Quando o recurso contiver um problema técnico que requeira
melhor informagdo ou quando o julgador o entender conveniente,
poderd, em qualquer momento, requisitar a comparéncia do téc-
nico ou técnicos em cujo parecer se fundou o despacho recorrido,
a fim de que lhe prestem oralmente os esclarecimentos de que
necessitar (artigo 42.°).

Da decisdo judicial cabe recurso nos termos gerais (ar-
tigo 43.°), o qual pode ser interposto pela parte vencida ou pelo
préprio INPI (4).

Do Acérdio da Relag@o ndo cabe recurso para o Supremo Tri-
bunal de Justiga, salvo nos casos em que o recurso seja sempre
admissivel, como determina o actual artigo 43.°, na redacg¢io dada
pelo Decreto-Lei n.° 365-A/99, de 20 de Setembro (*%).

Nos casos dos despachos de que ndo cabe recurso nos termos
do artigo 38.°, o artigo 46.° do Cédigo da Propriedade Industrial
determina haver recurso para o Ministro da tutela, cabendo da res-
pectiva decis@o, por seu turno, recurso para os tribunais adminis-
trativos, nos termos gerais.

Os recursos judiciais a que se reporta o artigo 38.° sdo os que
estdo actualmente abrangidos pela competéncia material dos tribu-
nais de comércio, ou seja, os recursos das decisdes que, nos termos
previstos no Cédigo da Propriedade Industrial, concedam, recusem
ou tenham por efeito a extingdo de qualquer dos direitos privativos
nele previstos.

De facto, ndo faria qualquer sentido que, dos recursos judi-
ciais, uns se integrassem no ambito da competéncia material dos

(") O artigo 44.° do Cédigo da Propriedade Industrial nada tem a ver com a legi-
timidade para recorrer, pois pressupde uma decisdo transitada em julgado, e estabelece os
trAmites para a respectiva publicagio e registo por anotagio.

(*%) Os casos em que o recurso € sempre admissivel sdo os constantes dos n.* 2, 3,
4,5, 6 ¢ 7 do artigo 678.° do Cédigo de Processo Civil.
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tribunais de comércio, e outros se integrassem no ambito dos tri-
bunais de 1.* instincia de competéncia genérica.

Deve, por isso, entender-se que 0s recursos que ndo se inte-
gram no 4mbito da competéncia material dos tribunais de comér-
cio devem ser interpostos para os tribunais administrativos.

Isto significa que o legislador considerou que, quanto aos des-
pachos que ndo concedam, ndo recusem nem tenham por efeito a
extingdo de direitos privativos, estd em causa sobretudo apreciar a
respectiva tramitagdo administrativa, mesmo quando afectem
situagdes juridicas dos interessados, pelo que a respectiva sindi-
céncia cabe aos tribunais administrativos.

10. Modalidades de Propriedade Industrial nio Previstas no
Cédigo da Propriedade Industrial

A lei ndo integra no Ambito de competéncia material dos tri-
bunais de comércio os recursos das decisdes que ndo estejam pre-
vistas nesse C6digo, nem as ac¢des cuja causa de pedir verse sobre
modalidades de propriedade industrial nele ndo previstas.

Ora, hd modalidades de propriedade industrial que n@o se
encontram previstas no Cédigo da Propriedade Industrial.

E o caso da protecgdo juridica da topografia dos produtos
semicondutores, regulada pela Lei n.° 16/89, de 30 de Junho, ainda
que tal protecgdo beneficie, por remissio, do regime constante do
Cédigo da Propriedade Industrial.

E ainda o caso da protecgdo das obtengdes vegetais, tal como
consignada no Decreto-Lei n.° 213/90, de 28 de Junho, e legisla-
¢do complementar.

Uma vez que a lei restringe a competéncia material dos tribu-
nais de comércio as acgdes e recursos de decisbes que obedecam
aos termos ¢ modalidades previstos no Cédigo da Propriedade
Industrial, as ac¢Oes cuja causa de pedir verse sobre essas modali-
dades de propriedade industrial e os recursos das decisoes que con-
cedam, recusem ou extingam os correspondentes direitos, ficam
fora da competéncia daqueles tribunais.
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Também as firmas representam substancialmente direitos de
propriedade industrial, ainda que reguladas em diploma auténomo,
actualmente o Decreto-Lei n.° 129/98, de 13 de Maio.

No entanto, estando, na maioria das vezes, as questdes que
sobre elas versem abrangidas pelo artigo 9.° do Cédigo do Registo
Comercial € consequentemente pela alinea g) do n.° 1 do
artigo 89.° da L.O.F.T.J., apenas ficam de fora da competéncia dos
tribunais de comércio quando sujeitas exclusivamente a registo no
Registo Nacional de Pessoas Colectivas, e ndo se trate de acgdo de
anulagdo de firma prevista no artigo 5.° do Cédigo da Propriedade
Industrial, ou seja, ac¢do de anulagdo que tenha por fundamento
violagdo de direito privativo de outrem.

11. Os Tribunais de Comércio e os Factores de Atribuicéo de
Competéncia

Definidas as matérias de que os tribunais de comércio conhe-
cem, ndo se esgotam as questdes que se possam suscitar relativa-
mente a respectiva competéncia.

Em termos de competéncia internacional, as acgdes que
tenham como objecto principal a apreciagio da validade da inscri-
¢do em registos piblicos de quaisquer direitos sujeitos a registo em
Portugal, sdo da competéncia exclusiva dos tribunais portugueses,
como estabelece a alinea d) do artigo 65.°-A do Cédigo de Pro-
cesso Civil (19).

Integram tais ac¢Oes as acgdes de nulidade ou de anulagao
previstas no Cédigo da Propriedade Industrial, bem como os recur-
sos das decisdes que, nos termos previstos no Cédigo da Proprie-
dade Industrial, concedam, recusem ou tenham por efeito a extin-
¢do de qualquer dos direitos privativos nele previstos.

(') O artigo 16.° da Convengdo de Bruxelas Relativa 2 Competéncia Judicidria e
A Execugiio de Decisbes em Matéria Civil e Comercial, de 27 de Setembro de 1968, tam-
bém determina que sdo exclusivamente competentes, qualquer que seja o domicilio, em
matéria de validade de inscri¢des em registos ptblicos, os tribunais do Estado contratante
em cujo territ6rio existirem esses registos.
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No que respeita 4 ordem interna, a competéncia reparte-se
pelos tribunais judiciais segundo, ndo s6 a matéria, mas também a
hierarquia, o valor e o territério (L.O.ET.J., artigo 17.°, n.° 1).

Ora, a lei do processo indica os factores que determinam, em
cada caso, o tribunal territorialmente competente (L.O.F.T.J.,
artigo 21.°, n.° 3).

H4 assim que averiguar, em face dos artigos 73.° a 89.° do
Cédigo de Processo Civil, qual o tribunal territorialmente compe-
tente.
De acordo com o Decreto-Lei n.° 186-A/99, de 31 de Maio
(Regulamento da Organizagio e Funcionamento dos Tribunais
Judiciais), e respectivo mapa III, existem actualmente dois tribu-
nais de comércio.

Um tem a sua sede em Lisboa, é composto por trés juizos, €
abrange as 4reas correspondentes as comarcas de Almada, Ama-
dora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo,
Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setiibal, Sintra ¢ Vila Franca de
Xira.

O outro tem a sua sede em Vila Nova de Gaia, é composto por
dois jufzos, e abrange as 4reas correspondentes as comarcas de
Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Pévoa de Varzim,
Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.

Se as regras constantes dos artigos 73.° a 89.° do Cédigo de
Processo Civil determinarem uma comarca que se inscreve na area
de circunscri¢do de um dos tribunais de comércio existentes, serd
este o competente.

Mas se a comarca territorialmente determinada néo se integrar
na 4rea de circunscri¢io de um tribunal de comércio, seré o tribu-
nal de 1.* instincia dessa comarca o territorialmente competente,
ou seja, em principio, o respectivo tribunal de comarca, a menos
que exista tribunal de competéncia especifica, caso em que a cor-
respondente competéncia pertence as varas civeis (L.O.ET.J.,
artigo 97.°, n.° 2).

A aplicagdo das mencionadas regras processuais sobre com-
peténcia em razdo do territério as ac¢des de declarac@io em que a
causa de pedir verse sobre propriedade industrial, em qualquer
das modalidades previstas no Cédigo da Propriedade Industrial,
bem como as ac¢des de nulidade ou de anulagdo previstas no
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Cddigo da Propriedade Industrial, ndo parece suscitar dificuldades
especiais.

Ja no caso dos recursos das decisdes que, nos termos previs-
tos no Cédigo da Propriedade Industrial, concedam, recusem ou
tenham por efeito a extingio de qualquer dos direitos privativos
nele previstos, tém-se levantado algumas divergéncias.

12. A Competéncia Territorial para Conhecer dos Recursos
Abrangidos pela Alinea a) do n.° 2 do Artigo 89.° da
L.O.E.T.J.

Em termos de competéncia territorial interna, para conhecer
dos recursos das decisdes que, nos termos previstos no Cédigo da
Propriedade Industrial, concedam ou recusem qualquer dos direi-
tos privativos nele previstos, € competente o Tribunal de Comércio
de Lisboa.

De facto, o artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de
Janeiro, que aprovou o actual Cédigo da Propriedade Industrial,
manteve em vigor o artigo 203.° do Cédigo de 1940.

Dispde esse artigo 2.°:

“Mantém-se a competéncia do Tribunal da Comarca
de Lisboa nos precisos termos que lhe é atribuida pelo
artigo 203.° do Cédigo da Propriedade Industrial aprovado
pelo Decreto n.° 30.679, de 24 de Agosto de 1940.”

Por seu turno, estabelece o artigo 203.° do Cédigo de 1940:

“Dos despachos por que se concederem ou recusarem as
patentes, depdsitos ou registos haverd recurso para o tribunal
da comarca de Lisboa.”

A concentragdo num sé tribunal, neste caso, o da comarca de
Lisboa, da apreciacdo das decisbes que recusem ou concedem
direitos privativos de propriedade industrial, obedece a duas
ordens de preocupagdes.
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Uma, é a de garantir, na medida do possivel, a uniformidade
das decisdes proferidas, o que é tanto mais importante quanto os
direitos privativos sao oponiveis “erga omnes” ().

A este respeito, hd que ter em atengdo o artigo 8.°, n.° 3, do
Cédigo Civil, que determina que, nas decisoes que proferir, o jul-
gador terd em consideragdo todos os casos que meregam trata-
mento andlogo, a fim de obter uma interpretagdo e aplicag@o uni-
formes do direito.

E manifesto que tal uniformidade pode ser obtida com muito
maior facilidade se for sempre o mesmo tribunal a pronunciar-se.

Outra preocupagio prende-se com o interesse da boa admi-
nistragdo da Justica e com as caracteristicas préprias da tramitagao
dos recursos em causa.

As decisdes em recurso sio proferidas pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial (INPI), que tem a sua sede em Lisboa.

Nesse recurso, compete ao INPI responder a petigéo e reme-
ter ou ordenar que se remeta ao Tribunal o processo sobre que
recaiu o despacho recorrido (artigo 40.°) — processo que pode nado
ser apenas documental ('%).

Além disso, os problemas técnicos que muitas vezes se susci-
tam na apreciagdo da decisdo do INPI podem determinar a neces-
sidade de audigdo de técnicos do préprio INPI (artigo 42.°), sedia-
dos em Lisboa.

Estes factores determinam a especial relevdncia do local de
sede do INPI — Lisboa — para o funcionamento do tribunal que
deve apreciar as respectivas decisoes.

Acresce que o cardcter contingente dos respectivos interve-
nientes, uma vez que podem ser interpostos pelo requerente do
registo, pelos reclamantes ou por qualquer outra pessoa que seja
directamente prejudicada pela decisdo (artigo 38.°), podendo ainda
haver, ou néo, parte contréria (artigo 41.°), leva a que tenha espe-
cial relevancia a conexdo territorial entre o tribunal e o local onde

(") Cfr. mais desenvolvidamente o meu Propriedade Industrial, pags. 20 e segs..

(**) Assim sucede quando haja lugar ao dep6sito imposto pelo artigo 59.°, e pode
suceder quando o objecto cuja protecgdio se pretende seja uma realidade tridimensional
(v. g.. um modelo industrial ou uma marca tridimensionat).
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o INPI est4 sediado, em prejuizo dos locais onde outras partes pos-
sam estar domiciliadas.

Esta constatagdo ganha especial significado tendo em conta
que, em Portugal, a maioria dos registos de direitos privativos sdo
requeridos por estrangeiros, as mais das vezes sem aqui estarem
estabelecidos.

Mas a conclusdo segundo a qual o Tribunal de Comércio de
Lisboa é competente para conhecer dos recursos das decisdes que,
nos termos previstos no Cédigo da Propriedade Industrial, conce-
dam ou recusem qualquer dos direitos privativos nele previstos (*%),
ndo resolve, por si s6, as questdes de competéncia territorial em
sede de recursos.

E que o artigo 203.° do Cédigo de 1940 ndo abrange os recur-
sos das decisdes que tenham por efeito a extingdo de qualquer des-
ses direitos (v.g., a declaragdo da respectiva caducidade).

Néo me parece, porém, que se trate de uma lacuna da lei.

De facto, os artigos 85.° ¢ 86.° do Cédigo de Processo Civil
contém regras gerais e supletivas, a aplicar sempre que ndo haja
previsdo diferente, no primeiro caso quando o réu seja pessoa sin-
gular, no segundo, quando se trate de pessoas colectivas e socie-
dades.

O INPI nio € o Estado. E um instituto de direito publico,
dotado de personalidade juridica, com autonomia administrativa e
financeira e patriménio préprio, nos termos do artigo 1.° dos res-
pectivos Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.° 400/98, de 17
de Dezembro.

Ora, se o réu for outra pessoa colectiva que no seja o Estado,
serd demandado no tribunal da sede da sua administra¢do princi-
pal, como estabelece o artigo 86.°, n.° 2, do Cédigo de Processo
Civil.

E certo que se trata de um recurso, o qual ndo tem réu, e que,
de acordo com o artigo 41.°, nele o Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial ndo é considerado, em caso algum, parte contréria.

(**) O termo “depésito”, que o Cédigo de 1940 utilizava para definir a protecgio
conferida aos modelos de utilidade, modelos industriais e desenhos industriais, deixou de
ser utilizado no actual Cédigo, que define essa protecgdo como “registo”.
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No entanto, a regra geral do artigo 86.% n.° 2, do Cédigo do
Processo Civil é suficientemente ampla para abranger esta situa-
¢do, em termos de se considerar territorialmente competente para
conhecer desses recursos o tribunal de Lisboa, por ser 0 local onde
se situa o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, entidade
que profere as decisdes em recurso.

A situagdo é idéntica a dos processos de jurisdi¢do volunti-
ria, nos quais n@o hé rigorosamente réu, nem ha litigio propria-
mente dito.

No entanto, também a estes casos, € na falta de disposi¢ao
especial, devem ser aplicadas as regras dos artigos 85.° € 86.° do
Cédigo de Processo Civil (*°).

Mas 2 mesma solugio — a competéncia territorial do tribunal
de Lisboa — se chega mesmo que se considere existir uma lacuna
na lei, a ser integrada nos termos do artigo 10.° do Cédigo Civil.

Com efeito, as razdes que levaram o legislador a atribuir com-
peténcia ao tribunal de Lisboa para conhecer dos recursos das deci-
sdes que concedam ou recusem direitos privativos, aplicam-se tal-
-qualmente no caso dos recursos das decisdes que tenham por
efeito a extingdo desses direitos.

De resto, 0s OUtros recursos previstos nas alineas b) e ¢) do
n.° 2 do artigo 89.° da L.O.FT.J. sdo interpostos para o tribunal da
comarca onde se localiza a entidade recorrida.

Nenhuma razio existe para afastar essa regra no caso dos
recursos previstos na alinea a) da mesma disposicao legal.

Por isso, também a analogia determina a competéncia territo-
rial do tribunal de Lisboa.

Tem havido, no entanto, uma interpretagdo jurisprudencial
segundo a qual, para conhecer dos recursos abrangidos pela ali-
nea a) do artigo 89.° da L.O.F.T.J., seria competente 0 tribunal da
comarca do domicilio do autor.

Essa interpretagdo parte do principio de que o artigo 89.° da
L.O.ET.]. teria revogado o artigo 203.° do Cédigo de 1940, dando
assim lugar a uma lacuna da lei em sede de determinagéo do tribu-
nal territorialmente competente.

(®) Neste sentido, cfr. José Alberto dos Reis, Comentfirio ao Cédigo de Processo
Civil, vol. I, 2.* ed., pg. 255.
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Para preenchimento dessa lacuna, invoca a citada interpreta-
¢do a aplicagdo analdgica do artigo 86.°, n.° 1, do Cddigo do Pro-
cesso Civil, segundo o qual nas ac¢des em que o Estado seja réu, o
tribunal competente € do domicilio do autor.

Salvo o devido respeito, qualquer desses fundamentos estd
manifestamente errado.

Ao invés do que propugna a interpretagdo em andlise, o ar-
tigo 89.° da L.O.F.T.J. ndo revogou o artigo 203.° do Cédigo de
1940, nem existe qualquer contradi¢io entre essas duas normas.

O artigo 89.° da L.O.F.T.J. é uma norma de competéncia em
razao da matéria — as questdes nele referidas sdo da competéncia
dos tribunais de comércio.

Ja o artigo 203.° contem regras de competéncia em razio da
matéria, da hierarquia e do territério.

Em razdo da matéria, determina que os recursos dos despa-
chos que concedam ou recusem patentes, depésitos ou registos sao
da competéncia dos tribunais judiciais, arredando assim a eventual
Jurisdig@o de outros tribunais, tais como os administrativos.

Em razdo da hierarquia, preceitua que tais recursos sejam
interpostos para o tribunal de 1.* instincia.

Nao cuidou entdo o artigo 203.° de se pronunciar sobre a
determinagio da competéncia material dos tribunais judiciais de
1.7 instancia.

Nem precisava de o fazer.

Extintos os tribunais de comércio em 1932, a organizagio
judicidria entdo vigente baseava-se nos tribunais de comarca, de
competéncia genérica, que exerciam ampla jurisdigio como tribu-
nais de 1. instdncia, sendo as raras e especialissimas excepgdes
entéo existentes (*') irrelevantes em sede de propriedade industrial.

Mas o artigo 203.° contém ainda uma regra em sede de com-
peténcia em razdo do territério, ao definir, como competente, O tri-
bunal de Lisboa.

Quer o artigo 89.° da L.O.F.T.J.,, quer o artigo 203.° do
Cédigo de 1940, definem que, para conhecer dos recursos em
causa, sdo competentes os tribunais judicias de 1.% instincia, acres-

(*') Era o caso dos tribunais centrais de menores existentes em Lisboa e Porto, e
dos tribunais de execugdo de penas.
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centando o artigo 203.° que esse tribunal é o de Lisboa, conexao
territorial sobre a qual a L.O.FT.J. é omissa ®.

Deste modo, o artigo 89.° da L.O.FTJ. limitou-se a explicitar
que o tribunal de 1. instdncia a que 0 artigo 203.° se reporta €, ndo
o tribunal de competéncia genérica que € 0 tribunal de comarca,
mas o tribunal de competéncia especializada que é o tribunal de
comércio.

Nio houve, pois, qualquer revogagio, mas uma simples expli-
citagio de quais, entre os varios tribunais de 1.* instincia, os com-
petentes em razio da matéria para conhecer dos recursos em causa,
deixando incélume a conexio territorialmente relevante determi-
nada pelo artigo 203.°.

Nem se diga que o critério da conexdo com a sede do INPI
deixou de fazer sentido quando foram criados tribunais de compe-
téncia especializada, e, designadamente, quando foram criados
dois tribunais de comércio.

Trata-se de manifesta confusdo entre conexao material e
conexio territorial.

Ao atribuir aos tribunais de comércio competéncia para
conhecer destes recursos, o legislador reconhece que o critério
anteriormente fixado para atribuir competéncia em razao da maté-
ria ao tribunal de comarca deixou de existir.

Isto pela razdo simples de um mesmo legislador ter entao
criado os tribunais de comércio, aos quais essa competéncia foi
atribuida.

Esta conexdo material nada tem a ver, porém, com a conexao
territorial estabelecida com o tribunal de Lisboa, que se mantém,
quer haja dois tribunais de comeércio, quer exista, como a lei per-
mite, um tribunal de comércio por comarca.

Mas, ainda que se entendesse haver uma lacuna na lei, por 0
artigo 89.° da L.O.F.T.J. haver revogado o artigo 203.° do Cédigo
de 1940, essa lacuna deveria ser preenchida de acordo com a regra
geral e supletiva constante do artigo 86.°, n.° 2, do Cédigo de Pro-

(%) Note-se que, a este respeito, a referéncia a especialidade das normas em con-
fronto & inconclusiva. De facto, se a L.O.F.T.J. € uma lei especial, o artigo 203.° € uma lei
especialfssima, ao definir a matéria dos recursos dos actos que concedem ou recusem
patentes, depésitos ou registos, isto é, direitos privativos de propriedade industrial.
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cesso Civil, no sentido de ser territorialmente competente o tribu-
nal de Lisboa, local onde est4 sediada a pessoa colectiva recor-
rida.

O que ndo faz sentido € utilizar o critério constante do ar-
tigo 86.°, n.° 1, do Cédigo de Processo Civil, segundo o qual, nas
accOes em que o Estado seja réu, o tribunal competente é o do
domicilio do autor.

As razdes s@o muiiltiplas.

Desde logo, sendo certo que os recursos podem ser interpos-
tos pelo requerente do registo, pelos reclamantes no processo
administrativo e ainda por qualquer pessoa que seja directamente
prejudicada pela decisdo, a competéncia territorial seria diferente
consoante quem interpusesse o recurso.

Mais: o critério de atribuigdo de competéncia territorial seria
diferente consoante o recorrente tivesse, ou, ndo, domicilio em
Portugal.

Se tivesse, o tribunal competente seria 0 do seu domicilio; se
nao tivesse, o tribunal competente seria o do domicilio do réu, ou,
caso este ndo tivesse aqui domicilio nem se encontrasse em Portu-
gal, o tribunal de Lisboa, de acordo com o artigo 85.°, n.° 3, do
Cédigo de Processo Civil.

Tal distingdo significaria uma violagéo do principio da equi-
paracao constante do artigo 2.° da Convengdo da Unido de Paris,
segundo o qual os nacionais de cada um dos paises da Unido goza-
rdo em todos os outros paises da Unido da mesma protec¢do e do
mesmo recurso legal contra qualquer ofensa dos seus direitos do
que os nacionais desse pais, desde que observem as condigdes e
formalidades impostas aos nacionais, ndo lhes podendo ser exigida
qualquer condi¢do de domicilio ou de estabelecimento no pais em
que a protecc¢io € reclamada, para efeito de gozarem de qualquer
dos direitos de propriedade industrial (*).

(*) A ressalva, constante do n.° 3 desse artigo 2.°, das disposi¢Oes da legislagio de
cada um dos pafses da Unido relativas ao processo judicial e administrativo e 2 competén-
cia, pressupde que tais disposi¢des sejam exigidas pelas leis de propriedade industrial, o
que nio é o caso nem da L.O.F.T.J., nem do Cddigo de Processo Civil, sendo porém o caso
do artigo 203.° do Cédigo de 1940.
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Acresce que, podendo haver mais de um recurso da mesma
decisdo, desde que interpostos por interessados diferentes, teria-
mos a bizarra situagio de vérios tribunais a conhecerem da mesma
matéria.

Esta situagdo, além de bizarra, seria também gravosa, pela
eventualidade de decisdes diferentes sobre direitos oponiveis “erga -
omnes”!

Aliss, nem faz sentido privilegiar a comodidade do autor
quando pode haver parte contréria no recurso, como se prevé no
artigo 41.°, n.° 2, e, como ¢ sabido, o elemento de conexdo mais
ponderoso é o da maior comodidade do réu.

Além disso, ndo h4 sequer similitude entre a posi¢do do
Estado e a posi¢do do INPI num recurso.

A solugdo do problema de competéncia territorial quando o
réu seja o Estado estd naturalmente ligada a solugdo do problema
da representacio do Estado em juizo, como salientava José Alberto
dos Reis (*%).

Ora, o Estado tem sempre a sua defesa assegurada em qual-
quer comarca, por nela ter a sua disposigdo um magistrado do
Ministério Péblico, o qual por forga do artigo 20.°, n.° 1, do
Cédigo de Processo Civil, € o seu legal representante, pelo que lhe
é indiferente que o accionem nesta ou naquela comarca ().

O INPI, que nio é o Estado, ndo ¢ representado pelo Ministé-
rio Publico.

Nos termos do artigo 21.° do Cédigo de Processo Civil, é
representado por quem a lei designar — no caso, pelo respectivo
presidente do conselho de administragdo, de acordo com a ali-
nea ¢) do n.° 1 do artigo 12.° dos respectivos Estatutos, aprovados
pelo Decreto-Lei n.© 400/98.

Desta sorte, ficil é de concluir que as razdes que levaram a
criagio da regra do artigo 86.°, n.° 1, do Cédigo de Processo Civil,
nada tém a ver com os recursos das decisdes do INPI que conce-
dam, recusem ou tenham por efeito a extingdo de direitos privati-
vos previstos no Cédigo da Propriedade Industrial.

() Cfr. aut. cit., Comentdrio cit., pdg. 252.
(*) Cfr. Elias da Costa, Silva Costa e Figueiredo de Sousa, Cédigo de Processo
Civil Anotado e Comentado, 2.° vol., 1972, pég. 119.



A PROPRIEDADE IND. E A COMP. DOS TRIBUNAIS DE COMERCIO 223

13. Conclusio

A (re)criacdo dos tribunais de comércio veio corresponder a
uma necessidade, tanto mais premente, quanto sdo conhecidas as
especialidades que reveste a matéria da Propriedade Industrial.

No entanto, a competéncia material dos tribunais de comércio
ndo abrange os recursos da totalidade dos despachos previstos no
Cédigo da Propriedade Industrial, mesmo quando afectam a situa-
¢d0 juridica dos interessados, mas apenas os recursos das decisdes
que concedam, recusem ou tenham por efeito a extingdo de qual-
quer dos direitos privativos nele previstos.

Tampouco abrange as acgdes de declaragio em que a causa de
pedir verse sobre propriedade industrial, nem as acg¢es de nuli-
dade ou de anulag¢do, quando estejam em causa modalidades de
propriedade industrial previstas em legislagio avulsa.

Em vez de dar & matéria da propriedade industrial o trata-
mento unitdrio de que carece, o legislador de 1999 permitiu uma
dicotomia de regimes cuja razdo de ser ndo € evidente, ¢ cuja efi-
cdcia prética €, no minimo, discutivel.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2001



