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Introducao

O direito industrial, como sub-ramo do direito comercial, visa garantir a lealdade
concorrencial através da atribuicdo de direitos privativos exclusivos (propriedade industrial)
sobre os diversos processos técnicos de produgdo e desenvolvimento da riqueza, a quem tenha
legitimidade protegendo, por sua vez, a afirmacio economica das empresas’.

Este breve artigo tem como principal propésito chamar a atencao para o erro do legislador
no Codigo de Propriedade Industrial (CPI), numa situacdo em concreto. A situagdo ¢ aquela em
que o registo da marca ¢ atribuido ao requerente do respectivo pedido em violagao de regra de
legitimidade. Numa primeira fase do trabalho analisamos da legitimidade para solicitar o registo
de uma marca e quais os fundamentos da recusa desse mesmo registo. Na segunda chamaremos a
atencdo para a confusdo relativamente a consequéncia aquando da atribui¢do do registo da marca

a quem nao tenha direito a esse registo.

! Neste sentido: Gongalves, Luis M. Couto, Manual de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2008, pp.32- 33;
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1 - Direito ao registo da marca e fundamentos de recusa de registo

Relativamente a atribuicao do direito exclusivo de uso de marca, o registo assume efeito
constitutivo nos termos do art® 224 do CPI’. Portanto, o registo da marca confere ao seu titular
um direito de propriedade exclusivo® de uso da marca registada isto é, a possibilidade de impedir
terceiros, sem consentimento, de usar a marca ou marca que constitua reprodu¢do ou imita¢ao
(art® 239 n°1 al. a) CPI) no exercicio de actividades econdmicas que em consequéncia possa
causar risco de confusao no espirito do consumidor (art® 258 CPI).

Por sua vez, a atribuicdo ou recusa de concessdo” do registo de uma marca obtém-se com
o culminar de um procedimento administrativo previsto nos arts® 233 e ss do CPI, envolvendo a
participagdo dos interessados e a Administragio Publica numa sucessdo de actos encadeados’.

No que diz respeito as regras de legitimidade, os arts® 9 e 225 do CPI dispde a quem cabe
o direito ao registo da marca. Por sua vez, um dos fundamentos de recusa do registo da marca,
previsto no art® 238 n°1 al.e) do CPI ¢ justamente o que prevé que havendo violagdo de regras de
legitimidade no que concerne ao direito ao registo, isto €, se o pedido tiver sido efectuado por
quem nao tenha direito ao registo, o mesmo deverad ser recusado. Se o registo for atribuido a
quem nao tiver direito a ele o mesmo, serd, invalido. A consequéncia prevista no CPI para a
situacdo descrita ¢ confusa e consagra, erradamente, duas possibilidades: anulabilidade e

nulidade.
2 - Invalidade do registo por falta de legitimidade (Confusdo no CPI)
O art® 265 do CPI que, por sua vez, remete para o art’ 238 n°l al.e) sustenta que sera nulo

o registo da marca se tiver sido concedido a quem ndo tem direito a ele. Em sentido inverso, o

art® 266, remetendo para o art® 34 dispde que na mesma situacao o registo da marca ¢ anulavel.

2 Cfr. Gongalves, Luis M. Couto, op. cit, 2008, p. 199; Correia, Pupo, Direito Comercial, Ediforum, Lisboa, 2003,
p.344;

* Nos termos do art® 1 do CPI é fungio da propriedade industrial atribuir direitos privativos sobre processos técnicos
de produgdo e desenvolvimento da riqueza com o propdsito de garantir a lealdade da concorréncia.

* Or art’s 238 ¢ ss do CPI prevéem os fundamentos de registo da marca.

S Cfr. Gongalves, Luis M. Couto, op. cit, 2008, p. 211 e ss;
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Invalidade do registo da marca por falta de legitimidade

Portanto, segundo o Codigo de Propriedade Industrial Portugués, sendo atribuido o registo
da marca a quem ndo tiver direito a ele ou seja, em violagdo de regras de legitimidade prevé-se

duas consequéncias. Qual devera ser a solu¢ao adoptada para rectificar a incongruéncia?

3 - Posi¢ao Adoptada

Segundo Luis Gongalves® “a falta de legitimidade do interessado para registar a marca
(art® 225) constitui uma norma estruturante pela qual depende a coeréncia intrinseca do sistema.
Repugnava-nos, por isso, que fosse apenas anulavel o registo de uma marca pertencente a um
mero intermedidrio desligado de qualquer actividade de tipo econdmico, quando o que esta em
jogo ¢ a propria subsisténcia de um sistema legal que estabelece o requisito fundamental do
legitimo interesse para uma pessoa poder registar uma marca”.

Estamos de acordo com o autor quando refere que tem legitimidade para praticar os actos
juridicos perante o INPI quem neles tiver interesse, com efeito tal premissa decorre do art® 9 do
CPI. Nao obstante, e estabelecendo um paralelo com o regime das patentes ou dos desenhos ou
modelos e, tendo em conta a posi¢ao tomada pelo legislador no que concerne a violagao de regras
de legitimidade quanto a atribuicdo da patente ou do registo de desenhos ou modelos, ndo
podemos optar pela solugao preconizada por Luis Gongalves.

O direito a patente, regra geral, pertence ao inventor nos termos do art® 58 n° 1 do CPIL. Da
mesma forma, pertence ao criador do desenho ou modelo o direito ao registo por for¢a do art® 181
do CPL

Por sua vez, se for atribuida a patente ou o registo do desenho ou modelo a quem nao tiver
direito a consequéncia ¢ a anulabilidade nos termos dos art®s 34 e 209 do CPI respectivamente.

Por outro lado, discordamos, igualmente, da posi¢do adoptada por Luis Gongalves,
quando refere que o repugnava que fosse apenas anulavel o registo de uma marca pertencente a
um mero intermediario desligado de qualquer actividade de tipo economico pois, quem regista

uma marca sem ter direito a esse mesmo registo poderd ndo ser obrigatoriamente uma pessoa

8 Cfr. Gongalves, Luis M. Couto, op. cit, 2008, p. 254;
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desligada de qualquer actividade de tipo economico pois, se assim fosse, nem sequer teria
interesse no registo da marca.

Como referimos anteriormente se for atribuida a patente ou o registo do desenho ou
modelo a quem nao tiver direito a consequéncia ¢ a anulabilidade nos termos dos art’s 34 e 209
do CPI respectivamente. Portanto a consequéncia apontada pelo legislador aquando da violagdo
do art® 9 do CPI respeitante a falta de legitimidade para praticar os actos €, sempre, a
anulabilidade. Excepgao feita a falta de legitimidade para registar a marca, caso em que o proprio

legislador estabelece, erradamente, duas consequéncias como mencionamos.

4 - Conclusio

Portanto, e concluindo, devera ser rectificado o erro técnico-juridico presente no CPI que
prevé duas consequéncias para a atribuicdo do registo da marca a quem nao tiver direito a ele.
Deve, o legislador, optar pela anulabilidade do registo e nao pela nulidade pois, em situagdes
analogas de violagdo de regras de legitimidade na atribui¢do de direitos industriais privativos no
CPI o legislador opta sempre pelo regime da anulabilidade. Propde-se, entdo a harmonizacao do

sistema.
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