1. Objeto do direito industrial

1.1. Asdiferentes propostas
Historicamente, o direito industrial nasceu no século XIX como direito da indus-
tria (em sentido econémico). E um “produto” resultante de dois “indutores”
fundamentais e complementares: a revolugio francesa (liberdade de iniciativa
e propriedade privada) e a chamada revolugao industrial (producio em massa).
Abrangia fundamentalmente:
a) Asrelagoes dos industriais com os consumidores;
b) Asrelagoes entre industriais e trabalhadores (direito do trabalho);
c) As relacdes dos industriais entre si, abrangendo a empresa, a liberdade
de concorréncia, a concorréncia desleal, as criagoes industriais e os
sinais distintivos.

Tratava-se de um direito setorial assente no conceito econémico de indus-
tria e na preocupagdo principal de salvaguarda dos interesses corporativos
dos industriais.

Esta perspetiva tdo ampla teve escassa aceita¢do doutrindria e reveste mero
valor histérico".

A primeira defini¢do de direito industrial pertenceu a RENOUARD: Le droit
industriel embrasse les rapports légaus et juridiques qui se creant entre les hommes par la
production des choses et par lapplication des choses aux services humains®.

! Uma concec¢do proxima desta, na medida em que era abrangido o direito de trabalho, encontrou
algum eco em alguma doutrina italiana do final do século XIX. Cf. AMAR, Dei nomi, dei marchi e
degli altri segni e della concorrenza nell’industria e nel commercio, 1893, pp. 1 A 5 e Trattato dei marchi e
segni distintivi di fabbrica e della concorrenza sleale, UTET, Torino, 1904 (cit. por RoTONDI, Diritto
Industriale, 5* ed, 1975, p. 22); D1 Franco, Trattato della proprieta industriale, Milano, 1933;
La LuMia, Lezioni di diritto industrialle, 1928, pp. 1 e ss; P1p1a, Nozioni di diritto industriale, (sem
data), pp. less.

? Du droit industriel, Paris, 1850, p. 8 (P1p14, ob. cit., p. 4).
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Ap6s esta fase inicial, e até hoje, o conceito de direito industrial tem sido
trabalhado, essencialmente, pela doutrina italiana.

Depois da Convengao da Unido de Paris para a Prote¢ao da Propriedade
Industrial de 1883 e da Convencao de Berna para a Protecio das Obras Lite-
rarias e Artisticas de 1886, o direito industrial passou a designar o direito dos
bens incorpéreos (obras autorais, criagdes industriais e sinais distintivos)®.
Bens incorpdreos sio “ideagdes que uma vez saidas da mente e, por conse-
guinte, discerniveis, ganham autonomia em face dos meios que as sensibilizam
ou exteriorizam e em face da prépria personalidade criadora justificando uma
tutela independente da tutela da personalidade como da tutela dos meios ou
objectos corpdreos que sao o suporte sensivel dessas mesmas ideagoes”™.

Numa terceira fase, a partir de meados do século anterior, o direito indus-
trial passou a significar o direito da concorréncia. Todavia, a concretizagdo desta
concecao ampla ndo foi consensual na doutrina. As maiores duvidas estavam
em saber se, no seu 4mbito, cabiam matérias como as da nogao e estrutura da
empresa, defesa da concorréncia e direito de autor.

Na posicdo mais abrangente, o direito industrial abrangia um conjunto
vasto de institutos: empresa e contratos sobre a empresa; defesa da concorrén-
cia; concorréncia desleal; criagdes industriais; sinais distintivos; publicidade;
direito de autor.

Na proposta muito influente de Franceschelli, na esteira das orientagoes
anteriores de GHIRON® e de ASCARELLI®, o direito industrial sé encontraria
unidade juridica do ponto de vista da concorréncia’. O direito industrial abran-
geria os institutos referidos anteriormente, com a exce¢io da empresa e dos
respetivos contratos. Incluiria, pois, as regras de defesa da concorréncia, as
formas patoldgicas do seu exercicio, os sinais distintivos enquanto instrumen-
tos através dos quais a concorréncia se exerce e o direito de autor e as criagoes
industriais como meios de exclusdo da concorréncia. Esta posicao foi determi-
nante para a criagdo de uma nova e importante revista (Rivista di Diritto Indus-
triale fundada em 1951).

3 Neste sentido, GRECO, I diritti sui beni immateriali, 1948, abrangendo sinais distintivos, direitos
de autor e invengdes industriais; KOHLER, Deutsches Patentrecht, 1878, pp. 9 e ss; TROLLER, Inmate-
rialgiiterrecht, 3* ed., vol. I, 1983 e vol. II, 1985, abrangendo cria¢des industriais, sinais distintivos e
direitos de autor.

* Para citarmos ORLANDO DE CARVALHO, Direito das coisas, 1977, p. 191, nota.

S Corso di diritto industriale, vol. I (1935) — concorréncia, estabelecimento, nome; vol. II (1937) -
sinais distintivos, marca, insignia, inven¢do industrial, desenhos e modelos.

® Teoria della concurrenzay dei beni immateriali, 1960.

7 “Contenuto e limiti del diritto industriale”, RDI, 1952, pp. 3 e ss ¢ in Trattato di Diritto Industriale,
vol. I, 1961, pp. 3 e ss.
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Nesta linha podem ainda referir-se GHIDINI/HassAN®, GHIDINI (posterior-
mente’) e SPADA™.

GHIDINI sustenta que o objeto de direito industrial se reconduz a "um grupo
composto de matérias essencialmente referidas a atividade da empresa, tipica-
mente postulada em regime de concorréncia” que se repartem em trés domi-
nios essenciais: as criagdes industriais e o direito de autor, os sinais distintivos
e a concorréncia desleal. Para o autor esta tripla série de matérias apresenta
um denominador comum fundamental: “a prote¢ao do interesse da empresa
a desfrutar de situagoes vantajosas no mercado'”. No 4mbito do direito indus-
trial inclui ainda, por afinidade, a disciplina antitrust, justificada por uma “con-
vergéncia teleoldgica” ligada ao principio geral da liberdade de concorréncia
que considera “a estrela polar de todo o sistema'?”. Nao deixa, porém, de reco-
nhecer que a disciplina normativa da defesa da concorréncia, ao contrério da
propriedade intelectual, na ace¢do ampla, e da concorréncia desleal, nio visa,
diretamente, a tutela da empresa, mas antes a tutela do mercado®.

SpaDpA entende que o problema da “identidade tematica do direito indus-
trial (...) ¢ fruto de um arbitrio cognitivo historicamente determinado” (p. 11).
Considerando dificil resolver o problema da sele¢do racional do conteudo do
direito industrial, o autor sustenta que o mais importante serd procurar deter-
minar quais as “competéncias cognitivas e argumentativas que a comunidade
nacional e internacional dos juristas atribuem a um especialista de direito
industrial”. E nessa medida propde alguns temas juridicos integrados entre si,
quer por pertencerem a fontes internacionais fundamentais, quer por o trata-
mento especializado de um deles reclamar uma sensibilidade generalista de
todos. Nessa medida a principal fonte internacional é a Organiza¢ao Mundial
da Propriedade Industrial (OMPI), na qual se integram as referidas Convengao
da Unido de Paris de 1883 (propriedade industrial) e a Convengio de Berna de
1886 (direito de autor). Entre todos os institutos existe uma homogeneidade
funcional, um equilibrio entre economia de mercado e o livre acesso aos meios
de producio e a liberdade de empresa e a atribui¢do de direitos privativos ou
exclusivos. A dialética entre a economia de mercado e a apropriagdo individual

8 Diritto industriale, 1984 (patentes, modelos de utilidade, marca, firma, insignia, concorréncia
desleal e defesa da concorréncia).

o Aspectos actuales del derecho industrial. Propiedad intelectual y competencia (traducio de Marti Moya),
2002.

10 “Parte Generale”, in Diritto industriale (AAVV.) 2009, pp. 3 e ss (direito de autor, criagoes indus-
triais, sinais distintivos, concorréncia desleal e antitrust).

' Ob. cit. na penultima nota, p. 3.

2 Idem, p.10.

B Idem, p. 7.
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impdem ainda uma atengdo a concorréncia desleal e ao antitrust (dado o carac-
ter complementar e funcional em relagdo ao direito privativo)™.

No sentido préximo da perspetiva mais alargada vide:

RavVA que coloca o estabelecimento (azienda) como elemento unificador dos
institutos estudados pelo direito industrial';

RoTtonDbI entende que o direito industrial é o ramo de direito privado que
estuda a atividade industrial. O seu objeto ¢ determinado segundo uma tra-
dicional triparti¢do (pessoas, coisas e acoes). Estuda os sujeitos, o objeto, isto
¢, o estabelecimento (seus atributos, sinais distintivos, elementos materiais e
imateriais) e relagdes juridicas sobre o estabelecimento ou do industrial com
terceiros (defesa da concorréncia, isto €, limites contratuais, e concorréncia
desleal, ou seja, responsabilidade extracontratual). Afasta, contudo, o direito
de autor por nio ter a ver com a atividade industrial e apenas poder interessar a
atividade editorial'.

BayLos CORROZA, com base no tratamento unitario dos chamados direitos
intelectuais, entendidos como posi¢des privilegiadas frente a4 concorréncia e
como direitos subjetivos, inclui no direito industrial a propriedade industrial, a
propriedade intelectual (direito de autor), a defesa da concorréncia e a concor-
réncia desleal”.

Entre outras propostas destacamos:

a) BoccHini, defendendo que ao direito industrial cabe o estudo do mer-
cado e da concorréncia como uma sub-espécie de um sistema de infor-
magdes econémicas da empresa ao mercado, abrangendo a concorrén-
cia, sinais distintivos e patentes. O Direito Industrial é visto como o
estatuto juridico da informagio econémica da empresa no mercado’®.

b) VanzeTrTi/D1 CATALDO, sustentando que o direito industrial abrange as
criagdes industriais, os sinais distintivos e a concorréncia (defesa da con-
corréncia e concorréncia desleal). O direito industrial disciplina essen-
cialmente o momento operativo da vida da empresa (excluindo por esta
via 0 estudo da empresa e do direito de autor)®.

c) ABRIANI/COTTINO/RICOLFI que, em relacdo aos ultimos autores, alar-
gam o estudo do direito industrial ainda ao direito de autor®.

4 Ver, ainda, SPADA € ROMANO, in AUTERI, FLORIDIA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, ROMANO,
SPADA, Diritto Industriale, Proprieta Intellettuale e Concorrenza, 2020, pp. 3-65.

' Diritto industriale, vol. 1,1981, pp. 7 e ss.

¢ Diritto industriale, cit., pp. 1 e ss.

7 Tratado de derecho industrial, 2% ed., 1993.

8 “Il diritto industriale nella societa dell'informazione”, RDI, 1994, I, pp. 23 e ss.

® Manuale di diritto industriale, 3* ed., 2000, pp. XXVII e ss.

20" Diritto Industriale, 2001.
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Para terminar refira-se a posigdo relativamente atipica de MENESINI para
quem o baricentro de um sistema unitdrio do direito industrial nio é a em-
presa, o empresario, a marca, nem sequer o conjunto dos bens imateriais, mas é
a fonte de proveniéncia dos bens objeto das relagoes industriais que ¢é a pessoa
humana. O direito industrial encarna o conjunto de formas juridicamente mais
adequadas a consentir a realizagdo da liberdade expressiva humana. O direito
industrial tem por isso um papel fundamental que o pde no centro do direito
civil moderno. O direito industrial abrange a propriedade industrial, o direito
de autor, a defesa da concorréncia, a concorréncia desleal, a publicidade e
o consumo?®.

1.2. Perspetiva adotada

De um ponto de vista exclusivamente juridico, o direito industrial ndo pode
ser definido com base na natureza do objeto. Nao pode ser o direito dos
bens incorpéreos. Os bens incorpéreos nao sao todos iguais ou equivalentes.
Assim como ndo se pode aceitar uma unidade juridica a volta dos bens corpé-
reos, também nao se pode moldar uma disciplina juridica com base no critério
exclusivo da natureza do objeto. Pode falar-se de uma natureza incorpdrea
comum de distintos objetos de direitos, mas nio de uma disciplina juridica
comum sobre os bens incorpéreos ou imateriais. Uma obra autoral ¢ diferen-
te de uma criacdo industrial; uma criacio industrial é diferente de um sinal
distintivo. A obra autoral é diferente da criagdo industrial quanto ao modo
de nascimento do respetivo direito (criagdo/registo), quanto ao contetdo do
direito (personalista/patrimonialista) e quanto aos requisitos de validade do
objeto (originalidade/aplicagdo industrial)?. A criacdo industrial ¢ diferente
do sinal distintivo quanto aos requisitos de validade (originalidade/distintivi-
dade) e quanto ao contetido (inovagio técnica ou estética/capacidade e novi-
dade distintivas).

O critério da unidade do direito industrial ndo pode ser um critério exclu-
sivamente dogmatico-juridico apoiado na categoria dos bens imateriais. Esta
unidade conceptual pode ser o ponto de partida, mas ndo o ponto de chegada.
Deve adotar-se um outro critério complementar e reunificador. Na nossa opi-
nido esse critério deve ser finalistico ou funcional. Sé a partir deste critério é
possivel encontrar uma unidade minima do direito industrial. Também a ideia
de direito industrial como um direito da concorréncia nao procede. A concor-

2 Introduzione al diritto industriale, Giappichelli Ed., Torino, 1995.

22 Para OLIVEIRA ASCENSAO, Direito de Autor e Direitos Conexos, Coimbra editora, 1992, p. 30, o di-
reito de autor ocupa-se de um “sector da atividade normal dos particulares, centrado na cria¢io
literdria e artistica”, devendo ser considerado um “novo ramo do direito civil”.
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réncia é a causa do problema, nio ¢é o problema. E por causa da concorréncia
que o direito industrial nasceu com autonomia legislativa e doutrindria, mas o
direito industrial ndo tem por objeto a sua fonte, mas a realidade nova que bro-
tou dessa fonte. O objeto do direito industrial é o quid que dela surgiu: o pro-
blema da afirmac¢ao da empresa em mercado aberto e com produgio em série,
ap6s o triunfo dos valores do liberalismo econémico e a revolugio industrial.

Dito de outra forma, o direito industrial é o sub-ramo do direito comercial
que surgiu para resolver um problema que se manifestava, com particular espe-
cificidade, num mercado de livre concorréncia e produg¢ao em massa: a necessi-
dade de proteger os modos de afirmagio econdmica da identidade da empresa. Essa
protecio concretiza-se por duas vias distintas: pela atribuicao de direitos priva-
tivos em relagdo a concretas formas de afirmacio e pela proibicdo de determina-
dos comportamentos concorrenciais. Pela primeira via (propriedade industrial), é
possivel proteger, eficazmente, conforme o caso, a afirmagdo técnica (patentes
de inven¢do e modelos de utilidade, de um modo especial), estética ou ornamen-
tal (desenhos ou modelos) e distintiva (sinais distintivos) da empresa; pela se-
gunda via (punigdo da concorréncia desleal), é possivel garantir que nao seja
prejudicada a afirmagdo auténoma de uma empresa e-ou seja possivel a afirma-
¢do desleal de uma outra.

O direito industrial protege a afirmacio da identidade da empresa e, por-
tanto, a sua principal preocupagio é a defesa da atividade empresarial concreta.
Essa defesa ¢é feita através de dois mecanismos legais: pela atribuicao de direi-
tos privativos (propriedade industrial) e pela proibi¢ao de determinadas con-
dutas (proibi¢ao da concorréncia desleal).

O instituto da concorréncia desleal, embora nio conceda nenhum direito
subjetivo aos concorrentes, porquanto, essencialmente, estabelece uma proi-
bigdo de atos desleais, reconhece a cada um deles um interesse juridicamente
protegido.

Neste sentido, o direito industrial regula os direitos privativos industriais
e ainda os interesses legitimamente protegidos da empresa na sua afirmagdo
concorrencial no mercado. Trata-se de um direito que faz parte da fisiologia da
empresa e ndo da sua anatomia. Nio se trata do estudo da empresa em si (a es-
trutura da empresa), mas do estudo de uma das suas fungdes vitais: a defesa do
seu espago concorrencial vital compreendendo, de um modo especial, a capaci-
dade de inovagao e de design, a capacidade distintiva e a protecao contra meios
desleais de concorréncia®.

% No mesmo sentido: RAMELLA, Trattato della proprieta industriale, vols I e 11, 1927; Gama CERr-
QUEIRA, Tratado da propriedade industrial, vol I (1946), vol II (1952), vol III (1956), Rio de Janeiro
(ver vol. I, pp. 181 e ss, considerando que, apds a autonomia do direito do trabalho, o direito
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No nosso entendimento, coincidente com o que se encontra regulado no
Cédigo da Propriedade Industrial de 2018 (na linha dos CPI anteriores, de
2003, 1995 e 1940) o direito industrial ¢ o dominio do direito comercial que
estuda a propriedade industrial e as normas repressivas da concorréncia des-
leal.

Em favor desta posi¢ao pode aduzir-se mais um, e muito importante, ar-
gumento legal: a Convengao da Unido de Paris (CUP). O art. 1, n® 2 desta
Convengdo considera que a “protecdo da propriedade industrial tem por ob-
jeto as patentes de invengdo, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos
industriais, as marcas de fabrica ou de comércio, as marcas de servi¢o, o nome
comercial e as indicagbes de proveniéncia ou denominagdes de origem, bem
como a repressao da concorréncia desleal”.

OLIVEIRA ASCENSAO, numa perspetiva mais restritiva, defende que o direito
industrial abrange apenas os direitos privativos industriais. O direito industrial
pertence ao direito de empresa, mas ndo ao direito comercial. A concorrén-
cia desleal pertence também ao direito de empresa, mas nao deve fazer parte
do direito industrial. O direito industrial regula os bens ou situacdes juridicas
(bens); a concorréncia desleal regula a atividade das empresas (acdes)?.

Em relagdo a conce¢des mais amplas pensamos que o direito industrial ndo
deve abranger a defesa da concorréncia (legislagao antitrust).

A lei de defesa da concorréncia visa garantir a existéncia de um sistema
econdmico constitucionalmente protegido (cf. art. 81¢, al* e) da Constitui¢ao)

industrial, em sentido estrito, tende a restringir os seus limites & propriedade industrial, in-
cluindo a concorréncia desleal); ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, vol. I, 1952, pp. 1 a 23;
CHAVANNE/BURST, Droit de la propriété industrielle, 4* ed., 1993, pp. 1 e ss.

2§ certo que o atual art. 1° do CPI (2 semelhanca do anterior diploma) nio manteve o disposto
no art. 1° do CPI de 1995 que referia expressamente que a “propriedade industrial desempenha a
funcao social de garantir a lealdade da concorréncia pela atribuigio de direitos privativos (...) bem
como pela repressao da concorréncia desleal”. Neste aspeto o CPI, ao ndo manter a referéncia a
“repressao da concorréncia desleal”, regressou ao disposto no art. 1° do CPI de 1940. No entanto
esta alteracao ndo significa que, no plano legal, esteja prejudicada a perspetiva adotada. Uma coisa
¢ o direito industrial, outra a propriedade industrial. Tecnicamente ¢ mais correto considerar
que a propriedade industrial abrange apenas o conjunto de direitos privativos. Como dizemos
no texto, a concorréncia desleal nio atribui quaisquer direitos subjetivo ao0s concorrentes. A con-
corréncia desleal opera com outro mecanismo legal: a proibigao de condutas. De qualquer modo,
o CPI reconhece que as normas da propriedade industrial também visam garantir o mesmo fim
prosseguido pela concorréncia desleal, isto é, a lealdade de concorréncia. Neste ponto ha uma clara
aproximagao ao critério finalistico proposto. Em Portugal, esta visao do direito industrial também
¢ partilhada por OEHEN MENDES, Direito industrial I, 1983/4, p. 14 e CarLOs OLAvO, Propriedade
Industrial, 2005, pp. 13 e ss.

= Direito comercial-Direito industrial, vol. II, 1988, pp. 3 e ss.
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baseado na livre iniciativa e que garanta uma concorréncia possivel e praticavel
e reprima qualquer ato que impega, restrinja ou falseie a concorréncia®.

A lei de defesa da concorréncia reveste uma importante componente pu-
blicista (“ordem publica econémica”), pressupde um controlo administrativo
e tem como objetivo a defesa de um modelo econémico considerado essen-
cial para a defesa dos interesses econdmicos dos consumidores e dos agentes
econdmicos.

A concorréncia desleal, por defini¢do, nao pde em causa a concorréncia,
antes a pressupde, nao tem por finalidade reprimir o fim, mas antes o meio
empregue. Para haver concorréncia desleal tem de haver defesa da concorrén-
cia. A ordem econdémica ¢ ditada pelas normas publicistas de defesa da con-
corréncia; a lealdade dos meios empregues na concorréncia é garantida pelas
normas punitivas da concorréncia desleal.

As normas de defesa da concorréncia proibem uma “competéncia insufi-
ciente” enquanto as normas da concorréncia desleal pretendem evitar uma
“competéncia excessiva”?’.

O direito antitrust trata de “garantir prioritariamente a existéncia e liber-
dade de concorréncia”; a concorréncia desleal tem como “objetivo central
preservar a qualidade da concorréncia”®. No primeiro caso estd em causa o
modelo econémico; no segundo, estd em causa o comportamento dos agentes
econémicos.

Em Portugal a legislacio sobre o regime juridico da concorréncia (Lei

n°19/2012, de 8 de maio) tem um objeto distinto das normas da concorréncia
desleal®.

% No mesmo sentido, JUAN JosE OTAMENDI, Competencia desleal, Aranzadi ed., Pamplona, 1992,
pp- 51 e ss e MARIANO PEGO, A posi¢io dominante relativa no direito da concorréncia, Almedina, Coim-
bra, 2001, pp. 9 e ss. Para este autor “o direito de defesa da concorréncia tem como fungio preci-
pua a preservagdo das estruturas concorrenciais do mercado contra o comportamento dos agentes
econdmicos em presenga nesse mesmo mercado” (p. 11).

¥ Para citar ROBLES MARTIN-LABORDA, Libre competencia y competencia desleal, 2001, p. 130.
Para mais desenvolvimentos sobre os objetivos e interesses da defesa de competéncia cf. AAVV.
La Modernizacion del Derecho de la Competencia en Espafia y en la Unién Europea (Martinez Lage/Petitbo
Juan, Diretores), 2005 (as primeiras 124 paginas).

* GOMEZ SEGADE, Prdlogo a HERNANDEZ RODRIGUEZ, Precios predatorios y derecho antitrust. Estudio
comparado de los ordenamientos estadounidense, comunitario y espafiol, 1997, p. 10. Todavia, para GOMEZ
SEGADE “o direito de concorréncia deve entender-se como um todo harménico que tem por ob-
jeto a defesa quantitativa e qualitativa da concorréncia” (idem).

» Para uma proposta de programa da disciplina de direito de concorréncia, na qual ndo se in-
clui o estudo da concorréncia desleal, cf. MARIA MANUELA LEITAO MARQUES, Um curso de direito
da concorréncia, 2002. Para uma visio do tratamento histérico da complexa questdo entre liber-
dade de concorréncia e a sua relagdo com a propriedade industrial nos EUA cf. RuDOLPH PERITZ,

24



INTRODUGAO

A nivel do direito da concorréncia da UE podemos afirmar igualmente que
o direito de defesa da concorréncia reveste uma autonomia legislativa e subs-
tancial, por forca das regras estabelecidas nos artigos 101° e 102¢ do TFUE.
A concorréncia desleal ndo vinha merecendo a mesma importincia legislativa,
salvo, assistematicamente, no seio de algumas diretivas*’, embora tenha susci-
tado decisdes do TJ relacionadas com o escrutinio das leis nacionais aos prin-
cipios econémicos do projeto europeu. A situagdo modificou-se, “cum grano
salis” (j4 que ndo se trata diretamente de matéria de concorréncia desleal),
com a aprovagio da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a
protecao de know-how e informagoes comerciais confidenciais (segredos comer-
ciais) contra a sua aquisigdo, utilizacio e divulgagao ilegais®.

Entretanto, embora numa perspetiva diversa, centrada mais na relagdo di-
reta concorrente-consumidor e na defesa dos interesses dos consumidores,
¢ de sublinhar a inflexdo provocada pela publicacdo do “Livro verde sobre a

defesa do consumidor na Unido Europeia”®* na sequéncia do qual foi aprovada

a Diretiva sobre praticas comerciais desleais das empresas nas rela¢ées com os
consumidores (Diretiva 2005/29/CE de 11/5/2005)%, transposta para o direito
portugués pelo Decreto-Lei n® 57/2008 de 26 de margo®.

Competition policy in América: history, rhetoric, law, 2001 e The Roberts Court after two years: antitrust,
intellectual property rights and competition policy, in http://ssrn.com/absttract=1105063.

3 V.g: sobre publicidade enganosa e comparativa, sobre o comércio eletrénico e protegio do con-
sumidor.

3! Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016. Embora
esta Diretiva nao pretenda reformar nem harmonizar a legislagao sobre a concorréncia desleal em
geral, recomenda-se que a Comissao analise cuidadosamente a necessidade de a Unido agir nesse
dominio (considerando n° 17). Portugal contempla a transposigdo da Diretiva no atual CPI (cf,,
entre outros, artigos 313°-3152, 331°, 351° e ss). Para mais desenvolvimentos cf. Parte V, § infra.

32 Para uma visio mais alargada do impacto e perspetivas da concorréncia desleal na Unido
Europeia, na sequéncia da publicagdo do “livro verde”, cf. AAVV. The forthcoming EC Directive on
Unfair Commercial Practices — Contract, Consumer and Competition Law Implications (“edited by HucH
CoLLINs”), 2004 e GARCIA PEREZ, Libre circuldcion de mercancias y competencia desleal en la Comuni-
dad Europea, 2005, pp. 137 e ss.

3 JO-n° L 149 de 11/6/2005, pp. 22 e ss. Para um comentdrio a esta diretiva cf. JosE MASSAGUER,
El nuevo derecho contra la competencia desleal — La Diretiva 2005/29/CE sobre las Prdcticas Comercia-
les Desleales, 2006 e Tato PLAzA, “Practicas comerciales engafiosas con los consumidores”, ADI,
XXIX, pp. 529 e ss; AAVV., Le pratiche commerciali sleali (a cura di Enrico Minervini e Liliana Rossi
Carleo), 2007.

3 Este diploma (cf. artigo 162) confere aos concorrentes direito de agdo para se oporem a prati-
cas comerciais desleais que, supostamente, visariam a tutela apenas dos consumidores! Por outro
lado, o DL n° 205/2015, de 23/09, alargou o 4mbito do diploma as praticas comerciais enganosas
nas relagdes entre empresas.

25



MANUAL DE DIREITO INDUSTRIAL

Todavia, concedemos, tendo em conta a evolugio da legislagao sobre a con-
corréncia desleal em alguns paises, como a Espanha e, mais impressivamente,
a Alemanha, que se regista uma tendéncia para uma aproximacao funcional do
objeto de protec¢ao com a legislagao de livre concorréncia. A concorréncia des-
leal passa a adotar o chamado “modelo social” pelo qual sdo punidos nao ape-
nas conflitos entre concorrentes como também os atos que ponham em causa
os interesses dos consumidores ou o interesse publico. Na medida em que o
principal objeto de protecio passa dos concorrentes (num plano corporativo)
para a concorréncia (e a salvaguarda de todos os interesses coenvolvidos) hd
mais razoes para se poder falar no direito antitrust e no direito da concorréncia
desleal como “dois pilares do direito da concorréncia” (um o da liberdade, ou-
tro o da lealdade)®/*. A referida “Diretiva sobre praticas comerciais desleais”
nao vai nesta dire¢do, de visao integrada da concorréncia desleal, porquanto se
preocupa, essencialmente, ou parece preocupar-se, Com o €ixo concorrente-con-
sumidor.

2. Razdo de Ordem

De acordo com a posi¢io adotada no nimero anterior, o direito industrial
abrange a propriedade industrial e a concorréncia desleal. Nao ¢ possivel abor-
dar, com a mesma profundidade, todos estas matérias.

Neste sentido, pareceu-nos mais avisado, atenta a natureza também peda-
gdgica desta obra, privilegiar trés direitos que sobressaem, de um modo indis-
cutivel: a patente de invengio (afirmagdo técnica), regulada nos artigos 50 a 118°, o
desenho ou modelo (afirmagdo estética), regulado nos artigos 173 a 207° e a marca
(afirmagdo distintiva), regulada nos artigos 208° a 269°. A importancia destes
direitos é bem refletida, igualmente, no plano técnico-legislativo. Os respeti-
vos regimes juridicos sio os mais bem elaborados e desenvolvidos e, nessa me-
dida, muitas das suas normas sdo aplicaveis, por remissio, aos demais direitos.
Isto significa que muito do que se explanar possa aproveitar, igualmente, em
uns casos mais do que em outros, para o estudo dos demais direitos de proprie-
dade industrial.

% Para citarmos FEZER, UWG, 2005, vol. I p. 27. No mesmo sentido, BAUMBACH/HEFERMEHL,
Wettbewerbsrecht, 23* ed., 2004, p. 93. Com interesse, ainda, GALAN/SERRANO, Competéncia desleal
y antitrust — sistema de ilicitos, 2005, pp. 9 a 65, apreciando criticamente a posi¢ao doutrindria maio-
ritaria segundo a qual hd uma conexao funcional e operativa entre as duas disciplinas concorren-
ciais (concorréncia desleal e antitrust).

3% Sobre o modelo social de concorréncia desleal vide, ainda, as consideracoes feitas na Parte V, 1,

infra.
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Faremos, ainda, uma incursdo ao regime juridico do modelo de utilidade (ar-
tigos 119° a 1529), do logdtipo (artigos 281° a 298°) e da denominagdo de origem e
indicagdo geogrdfica (artigos 299° a 309°)%".

Deixamos a tltima parte deste manual para uma abordagem ao direito
substancial da concorréncia desleal (artigos 311° e 330°) e ainda para uma breve
incursdo ao regime juridico auténomo dos segredos comerciais (artigos 313° a
315°,331%e 337° ¢ s9).

3. Natureza Juridica do Direito Privativo Industrial

3.1. As posi¢des em confronto

A protegdo legal, de um modo consistente e generalizado, de um conjunto de
novos bens juridicos produtos do pensamento humano, como as obras de enge-
nho, cria¢des industriais e sinais distintivos, colocou a doutrina a tarefa dogma-
tica de caracteriza¢do dessa nova realidade®. Tarefa que se veio a demonstrar
espinhosa e controversa.

A doutrina convergia, apenas, em aspetos, diremos, menos importantes, por
mais evidentes, tais como os do reconhecimento da existéncia do fenémeno
e o do cardcter absoluto do direito sobre esses bens. A divergéncia comegava
quando se apreciava a natureza juridica deste direito.

Em relacdo ao objeto a esmagadora maioria dos autores defende tratar-
-se de um bem incorpéreo em sentido préprio, isto ¢, com o significado que
lhe foi atribuido, originariamente, por KoHLER® e aperfeicoado pelos seus
seguidores. O trago comum das propostas de definigdo de bem incorpéreo é
o entendimento de que o objeto desses direitos ndo consiste, nem na ideia em
si (corpus mysticum), nem nas coisas corpéreas em que a ideia concretamente se
materializa (corpus mechanicum), mas antes no arquétipo ideal revelado, mas nao
esgotado, nos meios exteriores que o sensibilizam®.

3 Parte IV, infra.

3 As circunstincias histéricas de atribuicdo de direitos individuais sobre estes bens resultaram,
em grande medida, como ja referimos, do triunfo dos valores subjacentes a revolugdo francesa e
das altera¢Ges impostas pela revolugdo industrial.

% Inicialmente em Deutsches Patentrecht, 1878, pp. 9 e ss e, posteriormente, em Handbuch des
Deutschen Patentrechtes in Rechtsvergleichenden Darstellung, 1900, apud GOMEZ SEGADE, El secreto
industrial (know how), Concepto y proteccién, 1974, p. 72 nota 30.

40 Cf. a definicdo de ORLANDO DE CARVALHO a que nos referimos supra (1.1.). Por sua vez, na pro-
posta de GOMEZ SEGADE, El secreto industrial (know how) cit., pp. 73 e 74, coisas incorpdreas sdo
“criagoes da mente humana que, mediante os meios adequados, se tornam percetiveis e utilizdveis
nas relagdes sociais e que pela sua especial importancia econémica sdo objeto de uma tutela juri-
dica especial”.
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Ha, no entanto, minoritariamente, quem rejeite a categoria de bens incorpé-
reos ou imateriais por inadmissivel, como FRANCESCHELLI* e CasANOVA*, ou
por desnecessaria, como ROUBIER*. Os dois primeiros autores valorizam mais o
jus prohibendi erga omnes, o Gltimo sublinha mais a finalidade desses direitos.

Em relagdo ao segundo aspeto referido, o da qualificagdo, as divergéncias
sdo mais profundas. Vamos, em seguida, resumidamente, expor as principais
teorias*:.

a) Direito de Propriedade

A primeira reagdo da doutrina foi enquadrar a nova realidade dentro de uma
das categorias de direitos subjetivos absolutos existentes: a do direito das coi-
sas na sua expressio maxima, o direito de propriedade®. Operava-se, assim,
uma alteragdo significativa no principio romanista res unita corporalis, até ai
intocavel. A propriedade abrangeria para além das coisas corpéreas as coisas
incorpdreas. Esta visdo inicial, traduzida na expressio propriedade intelectual
e propriedade industrial, que fazem tradi¢ao até aos nossos dias, a ponto de
serem usadas na linguagem corrente muitas vezes sem qualquer conotagio
técnico-juridica, inspiraram os primeiros passos do “direito unionista” como
se depreende das Convengdes de Paris sobre Propriedade Industrial de 1883
(CUP) e de Berna sobre Obras Literdrias e Artisticas de 1886.

Mas as dificuldades nao se fizeram esperar e surgiram, de um modo espe-
cial, a dois niveis: por um lado, pelas dificuldades de adaptagio do direito de
propriedade-comum a situacdes tdo diversas e, por outro, pela cada vez mais
sentida necessidade de valorizagdo dos aspetos pessoais envolvidos particular-

4] «

Beni immaterialli - saggio di una critica del concetto”, RDI, 1956, I, pp. 381 e ss e Trattato cit.,
vol. II, pp. 575 e ss.

2 Le imprese commerciali, 1955, pp. 648 e ss.

* Ledroit cit., pp. 102 e ss.

* Para uma visdo mais alargada destas teorias vide BAyLos CorrozA, Tratado cit., 2 ed., 1993,
pp- 373 e ss.

O direito de propriedade contou também com o forte impulso dado pela revolugio francesa
por se revelar o meio mais eficaz de fazer face aos privilégios do antigo regime e o mais capaz de
proteger a liberdade criadora de cada um.

O direito de propriedade ¢ a posi¢io acolhida, entre nds, por CUNHA GONGALVES, Da propriedade
e da posse, 1952, pp. 78 e 79 e Tratado de Direito Civil, vol. XIV, pp. 596 e ss ¢ ORLANDO DE CARVA-
LHO, Direito das coisas cit., pp. 190 e ss nota 2. Na doutrina estrangeira, sao-lhe favoréveis, por ex.,
ARE, “Beni Inmateriali-Diritto Privato”, Enciclopedia del Diritto, V, 1959, p. 262; ASCARELLI, Teoria
de la concurrencia cit., pp. 265 e ss; CHAVANNE/BURST, Droit de la propriété industrielle cit. p. 2; D1as
VELAsco “Las creaciones intelectuales como objeto de la propriedade industrial”, in I Cursillo
sobre Propiedad Industrial, 1966, pp. 108 e ss, em relagdo as obras de engenho e criagdes industriais;
GRECO, I diritti cit.
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mente no caso dos direitos de autor e das criagoes industriais. O primeiro nivel
relacionado com as limitagdes impostas pela propria imaterialidade dos objetos
em causa*® em dominios como os da posse, usucapiio, meios e duracio da pro-
tecdo e diferentes modos de aquisi¢do e defesa do direito. O segundo nivel re-
lacionado com o problema de tutela da personalidade que foi assumindo cada
vez maior importancia.

Essas dificuldades estiveram na origem do surgimento de novas teorias.

b) Propriedade Especial ou Sui Generis

Para procurar fazer face ao primeiro nivel de dificuldades surgiu a proposta,
compreendida ainda nos parametros do direito de propriedade, de um direito de
propriedade especial para as coisas incorpéreas dotado das caracteristicas sufi-
cientes para ser considerado ainda um direito de propriedade, mas com parti-
cularidades justificativas de um regime juridico especifico®’.

¢) Direito de Personalidade

Esta teoria®®, que reflete as preocupagoes do segundo nivel de dificuldades, ao
pretender abranger os sinais distintivos e a tratar unitariamente (perspetiva
monista) os aspetos pessoais e patrimoniais envolvidos, estes tltimos incompa-
tiveis com os principios da intransmissibilidade, irrenunciabilidade e impres-
critibilidade préprios dos direitos de personalidade estd hoje, em virtude do
seu manifesto exagero, praticamente abandonada.

d) Direitos Patrimoniais Ndo Reais

Com esta designacio pretendemos abranger um conjunto de teorias que tém
em comum o facto de criarem uma nova categoria de direitos ao lado das trés
categorias tradicionais: direitos pessoais, direitos obrigacionais e direitos reais.
Delas salientamos:

d) 1. Direitos sobre Bens Imateriais (Immaterialgiiterrechte)
Esta teoria foi formulada inicialmente por KOHLER* que a restringiu as obras
de engenho e criagoes industriais excluindo os sinais distintivos que considerava

46 Para ndo falar em limita¢es legais como, por exemplo, na Alemanha com a redugio, no cédigo
civil, do conceito de coisa a coisa corpdrea.

7 Parece ter sido esta a solugdo adotada pelo nosso direito - cf. art. 13032 do C.C. e ¢ essa a posi-
¢ao defendida por ANTUNES VARELA/PIREs LimA/HENRIQUE MEsQuITA, Cddigo Civil, vol. III,
1987, 2% ed., pp. 86 e ss.

# Cujo principal responsével foi OTTO VON GIERKE (apud BayLos CORROZA, Tratado cit. pp. 463
ess).

0 Sobre esta teoria, para além de BAyLOs CORROZA, vide TROLLER, Immaterialgiiterrecht cit., pp. 49
e ss e VANZETTI, “Funzione e Natura Giuridica del Marchio”, RDC, 1961, I, pp. 58 ¢ ss.
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manifestacdes do direito de personalidade do empresario (Individualrecht).
No entanto, a tendéncia dos seus seguidores foi a de integrar os sinais distin-
tivos no 4mbito do direito sobre bens imateriais®. Este direito é qualificado
como um direito sui generis, uma nova categoria que, pretendendo ser uma al-
ternativa ao direito de propriedade, conserva deste a ideia de um poder juri-
dico sobre um bem (embora imaterial) auténomo e independente do sujeito®.

d) 2. Direitos Intelectuais

E uma corrente da autoria do belga PICARD, a que aderiu também BRAUN®,
que considera o objeto o elemento determinante da relacio juridica em ordem
a classificagdo do direito subjetivo. No caso das cria¢oes intelectuais e indus-
triais (incluindo os sinais distintivos) o objeto, por ser tao diferente, justificaria
a criagdo de uma categoria nova: a dos direitos intelectuais.

d) 3. Direitos de Clientela

E uma proposta de ROUBIER, 4 qual subjaz uma perspetiva funcionalista de
qualificagdo. Para o autor os direitos de clientela «sdo direitos que tendem a
conquista de clientela, seja por um bem imaterial (invengdes e obras de en-
genho) seja com a ajuda de um bem imaterial (sinais distintivos) «. «Os direi-
tos de clientela ndo tém um objeto estabelecido nem definido, mas sim uma
produgio continua e indefinida. Sdo direitos em movimento, pertencentes
a um novo regime patrimonial: o regime dos valores. Enquanto os direitos
classicos (reais e de crédito) constituem elementos fixos e estdveis dentro de
um patrimoénio, os valores sdo submetidos a todas as flutuacées da situacdo
econémica. Os valores na vida econdmica definem-se pela soma de clientela
que representam»,

0O primeiro autor a aplicar a doutrina & marca foi A. Katz num estudo publicado na revista
GRUR, 1901, pp. 102 e ss (apud FERNANDEZ-NOVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas 2* ed., 2004,
p- 35).

' £ uma doutrina com muitos adeptos nos outros paises. Na Alemanha foi inclusive sufragada
pelo Tribunal Constitucional (BVerfGE-51, 193, GRUR, 1979, p. 773 — Weinbergsrolle). Esta deci-
sdo encontra-se traduzida para espanhol em ADI-7, pp. 293 e ss com comentdrio de GOMEZ
SEGADE, “Protecci6n constitucional de la marca y de las denominaciones de origen”, ADI-VII, pp.
307 e ss. Este autor também acolhe a mesma perspetiva, El secreto industrial cit. pp. 70 e ss. Entre
nds, parece receber a adesio de OEHEN MENDES, Direito Industrial cit., pp. 174 e 175, que trata este
tema com muito desenvolvimento. O autor acentua o facto de serem direitos que “assumem uma
certa componente de direitos de personalidade cujo reconhecimento se torna indispensavel para
que seja plenamente eficaz a protec¢do que com eles se pretende conceder”.

52 Précis des marques, 3* ed., 1995, pp. 56 € ss.

%% ROUBIER, Le droit cit., vol. I, pp. 104 e ss.
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d) 4. Direitos de Monopdlio

E uma corrente de inspiracio italianas* que desvaloriza intencionalmente o ob-
jeto dos direitos acentuando mais a atividade com eles relacionada. Para esta
doutrina o mais especifico nesses direitos, que ndo encontra eco no direito de
propriedade, ¢ o facto de serem direitos cujo objeto especifico se traduz nao
numa simples coisa cujo conteudo fosse o mero poder de exclusio erga omnes
(como no caso do direito de propriedade), mas antes num particular non facere
que se traduz na proibi¢do de que outros possam explorar coisa sua (v.g. livro
comprado, objeto em que se materializa a invengdo) em virtude dessa atividade
s6 ao titular desses direitos estar reservada®.

Ao contrério do direito real, o direito de monopélio nao recairia diretamente
sobre um bem enquanto objeto de direitos, mas consistiria num conjunto de
faculdades que permitiria o exercicio exclusivo de uma determinada atividade
aferida por referéncia a esse bem. O bem nao seria o ponto de chegada do direito,
mas simplesmente o seu ponto de partida. Apesar dessas diferencas o direito de
monopdlio seria, como o direito real, um direito patrimonial e absoluto.

As teorias referidas procuraram ser uma resposta globalizante a qualifi-
cacdo juridica dos direitos de um conjunto de bens imateriais. Para tanto a
construgao doutrinal foi elevada a critérios suficientemente amplos de modo
a sublimar as diferencas estruturais e funcionais entre os bens em questao,
nomeadamente reduzindo a andlise ao aspeto patrimonial desses direitos
(perspetiva dualista) com a excecdo da teoria do direito de personalidade.

3.2. Posi¢io adotada

Nio se pode dizer que o legislador ndo tivesse querido contribuir para a solu-
¢do da natureza juridica dos direitos sobre as obras autorais, criagoes indus-
triais e sinais distintivos. Na verdade o art. 1303° do C.C.* indicia, quer pela
sua inser¢do sistemadtica no capitulo da propriedade em geral, quer pelo seu

5% Por ex.: CASANOVA, Le imprese commerciale cit., pp. 654 e ss e Beni immateriali e teoria dell azienda,
RDC, 1945, pp. 76 e ss; CORRADO, I Marchi dei Prodotti e dei Servizi, 1972, pp. 290 e ss e FRANCES-
CHELLI, Trattato cit., vol. II, pp. 536 e ss e Contenuto e limiti cit., pp. 7 e ss e “I Diritti di marchio
come diritti di monopélio”, RDI, 1970, pp. 277 e ss. Esta posi¢o foi também abragada em Portu-
gal por OLIVEIRA ASCENSAO, Direitos reais, 1993, p. 39, Direito industrial cit., pp. 404 e ss e PEDRO
Sousa E SILVA, Direito Industrial, 2019, pp. 17 e ss.

55 FRANCESCHELLI, obs cits na nota anterior.

% Cujo texto sob a epigrafe “Propriedade Intelectual” ¢ o seguinte:

“1 - Os direitos de autor e a propriedade industrial estdo sujeitos a legislagdo especial.

2 - Sio, todavia, subsidiariamente aplicaveis aos direitos de autor e a propriedade industrial as
disposi¢oes deste c6digo, quando se harmonizem com a natureza daqueles direitos e ndo contra-
riem o regime para eles especialmente estabelecido”.
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conteudo, a preocupagio do legislador orientar a solu¢do do problema num
determinado sentido.

Sabemos quio polémica ¢ a intervengao do legislador a nivel da dogmatica
juridica. Se a sua incursdo nesse campo ndo se torna normalmente vinculativa
para o intérprete também nao podera ser tomada com indiferenca especial-
mente num dominio, como este, onde ji se conheciam todas as correntes
doutrindrias em confronto. O legislador “rasgou”, pois, a possibilidade de se
configurar um direito de propriedade especial para o que designa de proprie-
dade intelectual, abrangendo o direito de autor e a propriedade industrial,
reservando o direito de propriedade comum para as coisas corpéreas (cf. art.
1302 C.C.).

Ao tempo do C.C. de 1966 ji vigorava o CPI de 1940 que, quer na sua le-
tra¥’, quer no seu espirito®®, pendia, também, decisivamente, a favor da tese do
direito de propriedade. O atual CPI ndo quebrou essa tradigao®.

A primeira conclusio que, seguramente, se pode extrair do C.C. e do CPI
¢ que nao hd entraves legais a admissibilidade da aplicagio do direito de pro-
priedade pelo menos a bens da propriedade industrial. Em relagao aos bens da
propriedade industrial ha, todavia, que ndo ignorar as diferencas entre as cria-
¢oes industriais e os sinais distintivos. Enquanto os primeiros “sao valores em si
consagrando uma personalidade criadora” os tltimos “sao valores nao tanto em
si quanto em ordem 4 entidade ou ao produto e servigo que contradistinguem
com pouca ligacdo com uma personalidade criadora”.

Os sinais distintivos sdo, na verdade, valores acessorios no sentido de que,
ainda que protegidos autonomamente, revestindo a qualidade de verdadeiros
objetos incorpdreos de direito, ou ainda que transmissiveis independentemente
de um estabelecimento (como acontece com a marca — art. 2562) carecem,

% V.g. os arts. 19, 7°, 14°-1, 47°, 127°, 135, 146°, 157° 158°, 165° ¢, em relagdo especificamente a
marca, os arts. 74°, 1182, 121° e 124°-1.

8 Cf. Proposta de Lei sobre Propriedade Industrial in “Didrio das Sessoes” n® 147 da Cimara
Corporativa de 27/11/37, p. 38 onde se 1é: “o regime juridico de propriedade tem-se mostrado ca-
paz de proteger suficientemente todas as modalidades de propriedade industrial e ¢, sem duvida,
por isso que, por toda a parte, a esse regime se sujeita, e ¢ esse ainda o critério das Convengoes
Internacionais. Neste diploma mantém-se a doutrina tradicional e assim se considera subsididrio
o direito de propriedade mobilidrio”.

9 Vg, arts. 12, 22, 7%, 2102, 2722, 2992, n® 4, 3107, 337°, 3452 e 3472

¢ Estamos a citar ORLANDO DE CARVALHO, Direito das coisas cit., p. 194 nota. Também FERNANDEZ
Névoa nio esconde o diferente fundamento de protegdo das criagoes industriais, por um lado,
e dos sinais distintivos, por outro, considerando que o daquelas se situa na “érbita da técnica e
da arte industrial ou aplicada” e o destes no 4mbito de “um adequado desenvolvimento da con-
corréncia econémica” (La inclusion de los derechos de propiedad industrial dentro de la transferéncia de
tecnologia, Separata do “Semindrio sobre adquisicién de tecnologia extranjera”, 1975, pp. 141 e ss.).
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por natureza, quando no desempenho da sua funcio tipica, de estar funcional-
mente ligados aos objetos que distinguem.

No entanto, a despeito das diferengas funcionais entre os bens de proprie-
dade industrial defendemos, de iure constituto, que sobre eles recai um direito
de propriedade especial confinado a vertente patrimonial dos mesmos (sendo
certo que o aspeto pessoal s6 ganha algum relevo em relagio as criagées in-
dustriais), ou seja, & parte em que sdo suscetiveis de proporcionar uma fruigao
econodmica exclusiva. Esta solugdo ndo se funda apenas no facto de o texto do
CPI a cada passo utilizar essa qualificagdo, mas, especialmente, por se tratar de
direitos patrimoniais e absolutos cujo figurino corresponde, por aproximagio,
as caracteristicas do direito de propriedade e por se tratar de bens que apre-
sentam a “suficiente individualidade e economicidade” para ser objeto de um
direito auténomo do mesmo tipo do direito de propriedade. O que possa ser
aplicado do regime geral de propriedade a propriedade industrial é tarefa para
ser solucionada casuisticamente®’.

A teoria do direito de propriedade industrial é defendida, entre nds, tra-
dicionalmente, pela Escola de Coimbra, representada por ANTUNES VARELA-
-PIRES DE L1MA®? e ORLANDO DE CARVALHO®, que também a adotam para as
obras de engenho, e FERRER CORREIA®, que a defende ex professo para a marca
e nome e insignia®. Era, igualmente, a posi¢ao defendida no Parecer da Camara
Corporativa acerca da Proposta de Lei sobre Propriedade Industrial®.

Um opositor a essa solu¢ao é OLIVEIRA ASCENSAO que defende a teoria do
direito do monopdlio ou do direito exclusivo, quer para os direitos industriais,
quer para os direitos autorais®”.

¢! Assim pensam, também, A. VARELA/P. Lima/HENRIQUE MEsQUITA, Cddigo civil cit., vol. III, p. 88.
ORLANDO DE CARVALHO vai a0 ponto de aceitar, em tese, a aplicagdo aos direitos de autor e a
propriedade industrial dos institutos da posse e usucapido nio considerando o velho brocardo
duorum in solidum (...) um obstaculo a essa solucdo, desde que se considere o objeto desse dominio
“a ideacdo enquanto bem economicamente fruivel e ndo a ideagdo desligada de qualquer sentido
util, pois se assim fosse, nem sequer seria um bem” — cf. Direito das coisas cit., pp. 202 e ss nota 4.
Contra esta possibilidade manifestam-se os autores referidos anteriormente — ibidem, pp. 2 e ss.

2 Ob. ult. cit., vol. III, p. 76.

63 Ob. ult. cit., pp. 190 e ss.

6 Ligges cit., p. 359.

A alteragdo produzida pelo DL 143/2008 de 25/7 procedeu a “fusdo” de trés modalidades de
direitos da propriedade industrial (nomes, insignias de estabelecimento e logétipos) numa sé
(logétipo). Sobre esta alteragdo ver infra, Parte I'V, 2.

66 Didrio das Sessoes da Cidmara Corporativa n® 147, de 27/11/1937, p. 56.

7 Direitos Reais cit., p. 39 e Direito Industrial cit., pp. 404 e ss. A mesma posi¢do é adotada por
PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial, 2019, pp. 20-21 e DARIO MoURA VIVENTE, A Tutela Inter-
nacional da Propriedade Intelectual, 2019, p. 17.
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A teoria do monopdlio (ou exlusivo) ndo é, a nosso ver, a mais correta.

Por um lado, “essa forma de tutela sé na aparéncia tem que ver com um
privilégio ou monopdlio, pois se destina, ndo a impedir uma atividade idéntica
ou a frui¢do econémica de bens semelhantes (...) mas a impedir a turbacio da
disponibilidade da coisa que a ideacio constitui como ente economicamente
fruivel ™8,

Por outro lado, “ndo ¢ possivel configurar um direito subjetivo que se cons-
trua s6 com exclusdo, com elementos negativos que é no que consiste o direito
de monopdlio. Se no contetdo figurarem unicamente faculdades de exclusao,
direitos proibitivos para terceiros entdo estd a definir-se uma limitacao legal,
mas nao um direito subjetivo que recaia sobre um bem sobre o qual se mani-
festa um poder do sujeito o que exige uma construgio positiva de dominio, dis-
posicdo, apropriacio ou pertenga desse bem determinado™.

O objeto nio sendo, ¢ certo, determinante na qualificacio de um direito
subjetivo absoluto nao ¢ um “a propésito de um direito™°, mas é o propésito de
um direito. Por isso um direito que nao tenha um objeto delimitado ou delimi-
tavel (aspeto, alids, particularmente importante no caso de bens incorpdreos)
ndo ¢ um direito delimitado ndo podendo ser, portanto, exclusivo e absoluto”.

Em abono da nossa posicdao (natureza real dos direitos de propriedade
industrial) cabe fazer uma referéncia final a posi¢do inequivoca e uniforme da
legislacao da Unido Europeia’ e da jurisprudéncia do TJUE e da nacional.

% ORLANDO DE CARVALHO, Direito das Coisas cit., p. 194 em nota. Por outro lado, ndo se nos afi-
gura correto considerar que a especificidade destes direitos consiste no poder de o titular impedir
que outros utilizem “coisa sua”. E que esta “coisa” ¢ uma simples coisa material que nio se deve
confundir com a natureza imaterial do objeto desses direitos. Para citarmos um autor italiano, a
coisa material é uma simples “exteriorizagdo da entidade imaterial nela incorporada”, sem que o
titular da primeira tenha algum direito sobre esta ultima — cf. Massa, Funzione attrattiva e autono-
mia del marchio, 1994, p. 167.

¢ BayrLos CORROzA, Tratado cit., p. 453.

7® Como opina OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Industrial cit., p. 403.

7! Para citarmos ORLANDO DE CARVALHO, Direitos das Coisas cit., p. 212, em nota “(...) a titulari-
dade de um direito configura uma situagdo de vantagem em ordem a um bem - todo o interesse
intende ou postula necessariamente um bem - (...)".

72 Nesse sentido, por exemplo, a secgdo IV do RMUE (artigos 19° e 22°, em especial) e a Secgio V
da DM-2015 (artigos 22, 232 e 26°, em especial).
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