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Sumario

I - Independentemente da data do registo, todas as normas alteradas ou
introduzidas pelo DL n.¢ 143/2008, de 25-07, sao aplicaveis, em toda a sua
plenitude, aos registos existentes a data da sua entrada em vigor.

II - Os atos de concorréncia desleal violam normas de probidade, honradez e
bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos eticamente
reprovaveis porque suscetiveis de prejudicarem as legitimas expectativas dos
agentes economicos envolvidos no mercado.

III - Prevalecendo-se o demandado M. (socio e gerente da A. e daré S.) da
circunstancia de ser o privilegiado intermediario na revenda dos produtos da
autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das marcas que
publicitavam aqueles bens eram indissocidveis de tais produtos mercantis
revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim nao se inibiu de,
aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo de marcas
gue sabia nao ter jus a elas; esta resolucao, merecendo a repulsa do bem
conceituado homem de negdcios, enquadra-se perfeitamente no conceito da
pratica de um ato de concorréncia desleal, tal e qual o art. 317.2, n.2 1, al. a),
do CPI, define e caracteriza.
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“AA, S.L.” instaurou accgao declarativa, sob a forma de processo comum
ordindrio, a correr termos pelo 1¢ Juizo do Tribunal Judicial de Caldas da
Rainha, contra BB e “CC, Lda”, alegando, em sintese, o seguinte:

- A autora é uma sociedade comercial de direito espanhol, constituida em
outubro de 1987, tendo por objeto social a «producdo, comercializacao, por
grosso e a retalho, de produtos fitossanitarios, adubos e fertilizantes,
nutrientes, corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruicao
de animais nocivos e produtos quimicos para a agricultura, e todas as
atividades complementares, preparatorias, acessorias ou conexas».

No exercicio da sua atividade a autora produz e comercializa produtos
fitossanitarios, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais,
pesticidas, produtos para a destrui¢dao de animais nocivos e produtos quimicos
para a agricultura.

A autora comercializa os seus produtos sob as marcas ALGAMIX,
LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE,
ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, entre outras.

Os produtos da autora, identificados com as marcas acima referidas, eram
distribuidos em Portugal pela sociedade “DD, Lda”, com sede na Rua ... n.2 ...,
..., 2500- Carvalhal Benfeito, que procedia posteriormente a sua revenda no
nosso Pais.

A “DD, L.da” comecou a adquirir, a autora, produtos identificados com as
referidas marcas, pelo menos a partir de 1996, tendo ambas mantido uma
relagdo comercial até, pelo menos, 2004.

O 12réu era e é sécio e gerente da “DD, L.da”, sendo igualmente socio e
gerente da 2.2 ré.

Em 7 de margo de 2001, a 2.2 ré requereu o registo, em Portugal, das
marcas nacionais n.%s 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151
LIDAFOL KL, para assinalar “adubos”.

Os registos das referidas marcas foram concedidos, em 14 de janeiro de
2002, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme
publicacao inserta no Boletim da Propriedade Industrial n.2 ...-2002.

2/27



Mais tarde, em 24 de julho de 2003, foi a vez do 1.2 réu requerer o registo,
em Portugal, das marcas nacionais n.2 s 374.039 NITRORGAN, 374.041
HORMOLID, 374.042 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR,
374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN, para assinalar “adubos para
as terras”.

Os registos das marcas n 2 s 374.041 HORMOLID, 374.043 ORGAN K,
374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN,
requeridos pelo 1.2 réu, foram concedidos em 12 de setembro de 2005; os
registos das marcas n.2 s 374.039 NITRORGAN e 374.042 ENGORDONE,
foram concedidos em 18 de outubro de 2005.

Os réus comercializam atualmente, no exercicio das suas atividades,
produtos com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITRORGAN,
HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e
FOSFORGAN.

A utilizacao pelos réus das marcas NITRORGAN, HORMOLID,
ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, acarreta
prejuizos para a autora.

Com efeito, a comercializacao pelos réus de produtos identificados com as
referidas marcas provoca um desvio dos clientes da autora, que deixaram de
adquirir os produtos desta para, em vez disso, adquirir os produtos dos réus,
em consequéncia do que, por essa via, a venda de produtos da autora,
identificados com as referidas marcas, diminuiu.

Por outro lado, a comercializacdao de produtos com marcas idénticas,
provenientes de empresas diferentes, provoca uma diluigao da forca atrativa
das marcas da autora, desvalorizando-as comercialmente.

Na verdade, o valor publicitdrio das marcas da autora é diminuido pelo uso
que os réus fazem de marcas idénticas que se veem, por esta via,
vulgarizadas.

Os prejuizos causados pela atuacao dos réus nao sao, de momento,
quantificaveis, pelo que se remete a liquidagao dos mesmos para a sede do
processo de execucgao de sentenca.

Concluiu pedindo:
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a) Sejam anulados os registos das marcas nacionais n%s 354.149 ALGAMIX,
354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL KL, 374.039 NITRORGAN, 374.041
HORMOLID, 374.042 ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR,
374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN;

b) Os Réus sejam condenados a abster-se de usar as marcas ALGAMIX,
LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN
K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, bem como quaisquer outras que
integrem as referidas palavras, no exercicio das suas atividades;

c) Os réus sejam condenados a pagar uma quantia de € 500,00 (quinhentos

euros) a titulo de sangao pecuniaria compulséria, nos termos do art. 8292-A,
n? 1, 2 e 3 do Céd. Civil, por cada dia de incumprimento do pedido anterior,
apo6s o transito em julgado da sentenca;

d) Os réus sejam condenados a pagar a autora uma indemnizagao pelos
prejuizos sofridos, a liquidar em processo de execucao de sentenca.

Citados regularmente, os réus apresentaram contestagao, alegando, em suma,
0 seguinte:

A autora nao detém quaisquer direitos sobre as marcas em causa, ou seja,
nao é titular de quaisquer registos referentes a tais marcas, seja em Portugal,
seja em Espanha, a exceg¢do da marca “ENGORDONE".

As marcas referidas na peticao inicial foram criadas conjuntamente por
ambas as partes no ambito de um processo comercial conjunto, tendo sido
acordado que os réus poderiam proceder ao registo das marcas em Portugal,
enquanto que a autora poderia proceder ao registo dessas marcas em
Espanha.

Nesse sentido, os réus procederam aos registos das marcas nos termos
referidos na peticao inicial, dos quais a autora teve perfeito conhecimento,
pelo que nao pode, agora, requerer a sua anulacao, ja que consentiu o uso das
marcas por um periodo superior a cinco anos.

Somente em relacao a marca "ENGORDONE", a Autora veio requerer, em
Espanha, o seu registo que tomou o n? 1.984.901.

No entanto, mesmo este registo data de 16 de fevereiro de 2006, ou seja, é,
pois, muito posterior ao pedido de registo, pelo 12 réu, da marca portuguesa
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n.2 374.042 "ENGORDONE", que foi requerido em 24 de julho de 2003 e
concedido em 18 de outubro de 2005.

Em face do exposto, resulta que os réus jamais quiseram beneficiar da
notoriedade e do prestigio adquirido pelas marcas invocadas pela autora.

Com efeito, o prestigio e notoriedade das marcas, em Portugal, deveu-se
unicamente ao trabalho dos réus, aquando da promocao, divulgacao e proprio
uso das marcas no nosso Pais.

A autora nunca usou as marcas em causa em Portugal, diretamente ou
através de qualquer outra terceira entidade, desconhecendo os réus se a
aquela usa sequer essas marcas em Espanha.

A autora nunca comercializou no mercado portugués quaisquer produtos
com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL KL, NITRORGAN, HORMOLID,
ENGORDONE, ORGAN K LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, pelo que
nao sofreu quaisquer quebras de vendas.

Além de contestarem, os réus deduzem reconvencao contra a autora,
pugnando para que seja considerada ilicita qualquer utilizacao que a autora
venha a fazer em Portugal das supra referidas marcas.

Concluiram os réus formulando o seguinte pedido reconvencional:

a) A autora seja condenada abster-se de usar as expressoes ALGAMIX,
LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITROGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN
K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN, ou quaisquer outras que com
estas se confundam, para assinalar produtos e servigos idénticos ou afins aos
produtos a que se destinam as marcas dos Réus;

b) A condenacgao da autora no pagamento de uma sanc¢ao pecunidria
compulsoria, destinada a assegurar a execugao da condenacao
reconvencional, no valor de € 300,00 (trezentos euros) por cada artigo que for
encontrado a venda com as caracteristicas das marcas dos réus.

Na réplica a autora respondeu a matéria de excepcao e da reconvencao,
pugnando pela sua improcedéncia.

Os réus apresentaram tréplica.

Foi proferido despacho saneador e foi organizada a condensacao da matéria
de facto.
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Procedeu-se a julgamento, tendo sido fixada a matéria de facto.

Foi proferida sentencga, que, julgando a acgao parcialmente procedente,
decidiu:

“5.1.1 - julgo improcedente, por ndo provada, a excecdo perentoria de
preclusao, por tolerancia da autora, dos direitos que através desta acao
pretende fazer valer contra os réus;

5.1.2 - declaro anulados os registos das marcas nacionais n2s 354.149
“ALGAMIX”; 354.150 “LIDAFOL PIL’; 354.151 “LIDAFOL KL’; 374.039
“NITRORGAN”; 374.041 “HORMOLID”; 374.042 “ENGORDONE”;
374.043 “ORGAN K”; 374.049 “LIDABOR”, 374.050 “CALCIORGAN” e
374.052 “FOSFORGAN”;

5.1.3 - condeno o 12 reu a abster-se, no ambito de atividades
comerciais, de usar as seguintes marcas cujo registo requereu em
Portugal e que lhe foi concedido: 374.039 “NITRORGAN”; 374.041
“HORMOLID”; 374.042 “ENGORDONE”; 374.043 “ORGAN K”; 374.049
“LIDABOR”, 374.050 “CALCIORGAN” e 374.052 “FOSFORGAN”, bem
como quaisquer outras que integrem as referidas palavras;

5.1.4 - condeno a 22 ré a abster-se, no ambito da sua atividade
comercial, de usar as seguintes marcas cujo registo requereu em
Portugal e que lhe foi concedido: 354.149 “ALGAMIX”; 354.150
“LIDAFOL PI’; 354.151 “LIDAFOL KI’, bem como quaisquer outras que
integrem as referidas palavras;

5.1.5 - condeno o 12 réu no pagamento de uma sancao pecunidria
compulsoria a razao de € 150,00 por cada dia que, no ambito de
atividade comercial, usar qualquer uma das marcas nacionais referidas
em 5.1.3, ou outras marcas que integrem estas palavras;

5.1.6 - condeno a 22 ré no pagamento de uma sancdo pecunidria
compulsoria a razadao de € 100,00 por cada dia que, no ambito da sua
atividade, use qualquer uma das marcas nacionais referidas em 5.1.4,
ou outras marcas que integrem estas palavras,

5.1.7 - absolvo os réus do pedido de condenacao no pagamento a
autora de uma indemnizacdo por prejuizos, a liquidar em processo de
execucdo de sentenca.
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5.2 - Quanto a reconvencao:

Julgar a reconvencao deduzida pelos réus contra a autora,
improcedente, por nao provada, em consequéncia do que a absolvo dos
pedidos reconvencionais contra si deduzidos.”

Nao se conformando com aquela sentencga, dela interpuseram recurso os réus
para a Relagao de Lisboa que, por acordao de 19.06.2014 (cfr. fls. 873 a 895),
julgando improcedente a apelacao, confirmou a sentenga recorrida.

Irresignados, recorrem agora para este Supremo Tribunal - por acérdao deste
ST] e Formacao de 13.01.2015 (cfr. fls. 961 a 964) foi admitido o recurso de
revista excecional e determinada a remessa dos autos a distribuicao - os réus
BB e “CC, Lda”, que alegaram e concluiram pela forma seguinte:

1. O objecto do presente recurso de revista excepcional é o Acérdao do
Tribunal da Relacao de Lisboa de 19/06/2014, proferido nos autos, que julgou
improcedente a apelacao, confirmando a sentenga recorrida, que julgara
parcialmente procedente a acgao e improcedente a reconvencao.

2. As Recorrentes nao podem conformar-se com a decisao recorrida, pois
enferma de um manifesto erro de interpretagao da lei aplicavel ao caso, com
reflexo decisivo no julgamento da demanda.

3. Estao em causa questoes cuja apreciacao, pela sua relevancia juridica, é
claramente necessdaria para uma melhor aplicagao do direito:

- quais as causas de anulabilidade/nulidade aplicaveis a registos de marca
que tenham sido concedidos ao abrigo de diferentes redaccoes do Codigo da
Propriedade Industrial, prevendo diferentes causas de invalidacao;

- se uma causa de anulabilidade/nulidade instituida pelo legislador pode ser
aplicavel retroactivamente a registos de marca concedidos ao abrigo de
legislacao anterior.

4. Corno se sabe, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial concede
numerosos registos de marca, diariamente, colocando-se muitas vezes a
questao da declaracao judicial de anulacao ou de nulidade dos mesmos - cfr.
art.2 35.°, n.2 1 do Codigo da Propriedade Industrial (CPI).
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5. Para maior seguranca do sistema de invalidacao dos registos de marca, e
atendendo a que o Cédigo da Propriedade Industrial, ao longo dos anos, foi
alterado por varias vezes, designadamente, mediante a introdugao de novos
fundamentos de recusa ou de invalidacao de registos de marca, impoe-se
saber qual o regime legal aplicavel, isto é, determinar quais os motivos de
anulacao e nulidade dos registos que sao aplicaveis, nao apenas aos novos
registos, mas em especial aos mais antigos, que foram concedidos ao abrigo
de legislacao anterior.

6. A seguranca e estabilidade dos titulares dos registos de marca, que pelo
registo adquiriram direitos de propriedade e de exclusivo (cfr. art.? 224.°, n.
1 do CPI), nao pode compadecer-se com a duvida, pois os direitos privativos
de propriedade industrial representam importantissimos valores econémicos,
investimentos que se podem perder, com prejuizos para os titulares desses
direitos e para a propria economia nacional.

o]

7. Afigura-se, por isso, que este recurso de revista excepcional devera ser
admitido, pois a decisao do mesmo permitird definir questdes que, com
enorme surpresa, foram suscitadas pelas instancias no presente processo, ao
decidirem anular registos de marca com fundamentos que, a data da
concessao desses registos, nao estavam previstos na lei.

8. E ilegal a interpretacao feita no acérdéo recorrido do art.2 4.°, n.2 1, al. c)
do Dec. Lei n.2 143/2008, de 25/09 (que altera o Dec. Lei n.2 36/2003, de
05/03), ao concluir que as causas de anulabilidade dos registos de marca que
foram concedidos durante a vigéncia do Cédigo da Propriedade Industrial de
1995 e de 2003 passaram a ser as previstas no Codigo aprovado em 2008.

9. O referido art.24.°, n.2 1, al. c) do Dec. Lei n.2 143/2008, manda aplicar aos
registos existentes a data da sua entrada em vigor, somente, as normas
respeitantes a "vida" desses registos e nao as normas respeitantes a sua
invalidade.

10. Diversamente do que se entendeu no acordao recorrido, aos registos das
marcas nacionais n.%s 354.149, ALGAMIX, 354.150, LIDAFOL PL e 354.151.
LIDAFOL KL, que foram concedidos em 14/01/2002 (factos 7 e 8), é aplicavel o
CPI de 1995 - aprovado pelo Dec. Lei n.2 16/95, de 24/01 (CPI/95), e que
esteve em vigor entre 01/06/1995 e 30/07/2003 e

11. Aos restantes registos de marca, que foram concedidos em 12/09/2005
(facto 10) e 18/10/2005 (facto 11), é aplicavel o CPI de 2003 - aprovado pelo
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Dec. Lein.?2 36/2003, de 05/03 (CP1/2003), e que entrou em vigor no dia
01/07/2003.

12. Aos registos das marcas mencionados na conclusao 10), é aplicavel o CPI
de 1995 (aprovado pelo Dec. Lei n.2 16/95, de 24/01, e que esteve em vigor
entre 01/06/1995 e 30/0712003), o qual nao previa a anulacao de registos de
marca com fundamento em concorréncia desleal - cf. art..2 214.°, n.2 1 do
CPI1/95.

13. Este fundamento de invalidade do registo foi uma inovacao do legislador
no CPI/2003 - cf. art.?2 266.°, n.2 1, al. b).

14. No dominio do CPI/95, os tribunais superiores decidiram, repetidamente,
que a concorréncia desleal nao era fundamento de anulagao de registos de
marca.

15. Os registos das marcas nacionais n.9s 354.149, ALGA11IX, 354.150,
LIDAFOL PL e 354.151. LIDAFOL KL, nao podem ser anulados com
fundamento em concorréncia desleal, por lhes ser aplicavel o CPI de 1995 e,
este, nao prever a invalidacao de registos de marca com tal fundamento.

16. Caso assim nao se entenda, sempre se deveria decidir que nao se
verificam os pressupostos legais de anulacao com fundamento em
concorréncia desleal, tanto quanto aos acima referidos registos como também
aos das restantes (marcas nacionais n.2s 374.039, NI1RORGAN, 374.041,
HORMOLID, 374.042, ENGORDONE, 374.043, ORGAN K, 374.049, LIDABOR,
374.050, CALOORGAN e 374.042, FOSFORGAN) - sendo aplicavel a estes
ultimos registos o CP1/2003.

17. A matéria de facto dada por provada - e a ndo provada ... - demonstram
que os RR, ao registarem as marcas que ha longos anos usam em Portugal,
nao praticaram nenhum acto contrario as normas e usos honestos do
comércio.

18. Os RR, muito simplesmente, protegeram os sinais distintivos que tém
usado, e que pelo seu esforco e investimento tomaram conhecidos no mercado
nacional, angariando a sua clientela, directamente, sendo isso que qualquer
agente econdmico normal faria, para acautelar os seus interesses em relagao
aos seus concorrentes.

19. Quem usou as referidas marcas em Portugal, quem as tomou conhecidas,
foram os RR, e ndo a A., resultando da matéria de facto dada por provada que
esta nunca teve nenhum interesse em adquirir direitos privativos em Portugal
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sobre as referidas marcas, pois nunca as registou aqui - é de salientar que nao
consta da matéria de facto provada que a A. tenha registado qualquer das
referidas marcas, sequer, no seu pais de origem.

20. As referidas marcas nao eram marcas livres da A, pois esse estatuto é
legalmente reconhecido a quem usar marca nao registada, durante prazo nao
superior a 6 (seis) meses, para durante esse prazo, requerer o registo dessa
marca - vd. art.2 171.°, n.2 1 do CPI/93 e art.?2 227.°, n.2 1 do CPI/2003 e
CPI1/2008.

21. Sendo o registo constitutivo do direito de marca, nao podem merecer
censura os RR por terem registado as marcas que sempre usaram, de acordo
com o procedimento legal, que é publico e, de raiz, conforme as normas e usos
honestos, sem a oposicao da A, que nao reclamou contra os respectivos
pedidos de registo, nem recorreu judicialmente contra a sua concessao.

22. A concorréncia desleal nao serve para colmatar os casos - como o presente
- em que existe um total e prolongado desinteresse na aquisicao de direitos de
marca, mas, quando desperta esse "interesse" (por motivos que nao se
conhecem), e na auséncia de base legal, acusa-se de "concorrente desleal"
quem procedeu honestamente e de acordo com os procedimentos previstos na
lei.

23. Deve atender-se a matéria de facto dada por provada mas, sem esquecer a
que foi dada como nao provada, e, desse conjunto, nao resulta que os RR
tenham praticado algum acto de concorréncia contrario as normas e usos
honestos de qualquer ramo de actividade econdmica - cfr. art.2 317.°, n.2 1 do
CPI em vigor.

24. O registo de uma marca, em si mesmo, ndao ¢ um acto de concorréncia -
nao é um acto de comércio -, e, muito menos, a obtencao do registo de uma
marca junto do INPI, de acordo com o procedimento previsto na lei, podera
ser considerado algo contrario as normas e usos honestos.

25. Percorrendo o catalogo do art. ° 317.°, n. ° 1 do CPI em vigor, nao resulta
da matéria de facto provada nenhum dos exemplos de actos de concorréncia
desleal previstos nas alineas desse preceito legal.

26. Some-se a isso que as Instancias deram como "Ndo provado(s)" os
seguintes quesitos:

5) Com a comercializacao pelos réus dos produtos identificados em L)
os clientes da autora deixaram de adquirir os produtos desta para
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adquirirem os produtos dos réus?

6) Tendo a venda de produtos da autora das referidas marcas
diminuido?

7) A comercializacao de produtos com marcas idénticas, provenientes
de empresas diferentes provoca uma diluicado da forca atractiva das
marcas da autora, desvalorizando-as?

8) O valor publicitario das marcas da autora é diminuido pelo uso que
os réus fazem de marcas idénticas?

27. Chama-se a atengao para que na sentenca concluiu-se que “Nao esta
provado qualquer prejuizo da autora», razao por que absolveu os RR do
pedido de indemnizagao por prejuizos, o que foi confirmado pelo Tribunal a
quo.

28. Para que a actuacao dos RR pudesse ser havida como concorréncia
desleal, seria imprescindivel que se provasse factualidade da qual resultasse
que o uso das marcas que registaram, configurava acto contrario as normas e
usos honestos e, manifestamente, a matéria de facto assente nao o permite.

29. O acérdao recorrido viola o disposto no art.2 4.°, n.2 1, al. ¢) do Decreto-
Lein.2 143/2008, de 25/09, no art.2 214.° do CPI/95 e no art.?2 266.°, n.2 1, com
referéncia aos art.2s 239.°, n.2 1, al. e) e 317.° do CPI (aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 36/2003, de 05/03, com as alteracoes que lhe foram introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25/07), devendo ser revogado, e, em
consequéncia, ser a acgao julgada improcedente, por ndao provada, e os RR
absolvidos do pedido.

30. A A. peticionou a anulagao dos registos de marca dos RR com fundamento
na alegada violagao das regras aplicaveis ao registo de marca por agente ou
representante, nos termos do disposto nos art.?s 34.°, n.2 1, b) e 226.°, n.2 1
do CPI., e o Tribunal a quo nao decidiu sobre esse fundamento de anulagao,
por desnecessario, uma vez que considerou verificado o fundamento de
anulacao de registo de marca baseado em concorréncia desleal.

31. Nao obstante, nao se deixara de dizer que é manifesta improcedente essa
invocacao, pois as referidas regras legais apenas se aplicam ao registo de
marca por agente ou representante do titular de uma marca registada num
dos paises da Unidao da Convencao de Paris ou da Organizacao Mundial de
Comércio (OMC, mas nao registada em Portugal, nos termos do disposto no
art.?2 226.° do CPI em vigor - d. art.2 169.° do CPI/95.
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32. Nao consta da matéria de facto provada que a A seja titular de algum
registo de marca - e no caso sub judice sao varias as marcas em questao -, em
algum pais da Uniao de Paris ou da OMC, sendo forgoso concluir que nao era
exigivel a autorizacao da A para que os RR obtivessem os registos das marcas
de que sao titulares.

DA RECONVENCAO

33. O Tribunal a quo absolveu a A. da reconvencao, nao podendo os RR
conformar-se com tal decisao, pois foi dado como provado (factos 7 a 11) que
os RR sao titulares dos registos das marcas nacionais n.%s 354.149,
"ALGAMIX", 354.150, "LIDAFOL PL", 354.151, "LIDAFOL KL", 374.039,
"NI1RORGAN", 374.041, "HORMOLID", 374.042, "ENGORDONE ", 374.043,
"ORGAN K", 374.049, "LIDABOR", 374.050, "CALOORGAN", e 374.052,
"FOSFORGAN", e

34. Foi igualmente dado como provado (facto 13), que a A. fabrica e
comercializa os seus produtos sob as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL,
LIDAFOL KL, NI1TRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR,
CALOORGAN E FOSFORGAN, sendo que o faz em Espanha, e, como decorre
da acgao que instaurou contra os RR, também pretende comercializar
produtos com essas marcas em Portugal.

35. Nao consta da matéria de facto provada que a A tenha registado essas
marcas em Espanha ou em Portugal;

36. A pretensao da A de usar as referidas marcas em Portugal é ilicita, por
constituir uma infracgao aos direitos de marca dos RR e, consequentemente,
estes tém o direito de impedir que a A. viole os direitos de exclusivo que
adquiriram pelo registo das suas marcas (art.2 224.° do CPIl), nos termos do
disposto no art.?2 258.° do CPL.

37. Por outro lado, segundo critérios de razoabilidade, é perfeitamente
adequado o pedido reconvencional de condenacao da A no pagamento de uma
sangao pecunidria compulsoéria, destinada a assegurar o cumprimento daquela
injuncao, no valor de € 300,00 (trezentos euros) por cada artigo que for
encontrado a venda com as caracteristicas das marcas dos RR - art.2 338.2-N,
n.2 4 do CPI e 829.9-A do Cdd. Civil.
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38. Por ter julgado improcedente a reconvencao e absolvido a A. desse pedido,
a decisao recorrida viola o disposto nos art.%s 224.9, 258.° e 338.2-N, n.2 4 do
CPI e no art.2 829.2 -A do Cdd, Civil,

39. Por conseguinte, a decisao recorrida deve ser revogada, e ser julgada
totalmente procedente, por provada, a reconvencgao.

Termina pedindo que seja revogado o acordao recorrido e, consequentemente,
seja a acgao julgada improcedente por nao provada, sendo os réus absolvidos
do pedido e que seja julgada procedente a reconvencao, sendo a reconvinda
condenada no pedido reconvencional.

A autora “AA, S.L.” nao contra-alegou.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir.

As instancias consideraram provados os factos seguintes:

1) A Autora é uma sociedade comercial de direito espanhol constituida em
7/10/1987 (A);

2) A autora tem por objeto social a “producao, comercializagao, por grosso e a
retalho, de produtos fitossanitarios, adubos e fertilizantes, nutrientes,
corretores vegetais, pesticidas, produtos para a destruicao de animais nocivos
e produtos quimicos para a agricultura, e todas as atividades complementares
preparatorias, acessorias ou conexas” (B);

3) No exercicio da sua atividade, a autora produz e comercializa produtos
fitossanitarios, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais,
pesticidas, produtos para a destruicdao de animais nocivos e produtos quimicos
para a agricultura (C);

4) A DD - Produtos para Agricultura, Lda., foi constituida em 1995, tendo por
objeto social “o comércio por grosso e a retalho de produtos para a
agricultura, pecuaria e afins, importacgao e exportacao” (D);

5) BB era e é sdcio e gerente da DD - Produtos para Agricultura, Lda. (E);
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6) BB ¢é socio e gerente da ré CC - Sociedade de Produtos para Agricultura -
Novas Técnicas Lda. (F);

7) Em 7/3/2001 a Ré CC requereu o registo em Portugal das marcas nacionais
n% 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL KL, para
assinalar “adubos” (G);

8) Os registos das referidas marcas foram concedidos, em 14 de janeiro de
2002, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (H);

9) Em 24 de julho de 2003 o Réu BB requereu o registo, em Portugal das
marcas nacionais n2s 374.039 NITRORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.02
ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN
e 374.02 FOSFORGAN, para assinalar “adubos para as terras”(I);

10) Os registos das marcas n2s 374.041 ORMOLID, 374.043 ORGAN K,
374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN foram
concedidos em 12/9/2005 (]);

11) Os registos das marcas n2s 374.039 NITRORGAN e 374.02 ENGORDONE
foram concedidos em 18/10/2005 (K);

12) Os réus comercializam atualmente, no exercicio das suas atividades,
produtos com as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITRORGAN,
HORLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN E FOSFORGAN

(L);

13) A autora fabrica e comercializa os seus produtos sob as marcas ALGAMIX,
LIDAFOL PL, LIDAFOL KL, NITRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN
K, LIDABOR, CALCIORGAN E FOSFORGAN, sendo que o faz em Espanha
desde, pelo menos, os seguintes anos:

- LIDAFOL PL, 1990;

- LIDAFOL KL, 1990;

- HORMOLID, 1993;

- ALGAMIX, 1996;

- ENGORDONE, 1997;

- LIDABOR, 1998;
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- NITRORGAN, 2000;

- ORGAN K, 2000;

- CALCIORGAN, 2000;

- FOSFORGAN, 2000 (19);

14) Os produtos identificados em 13. eram distribuidos em Portugal pela DD -
Produtos para a Agricultura, Lda. que aqui procedia a sua revenda, com o
esclarecimento que, para Portugal, era a DD quem, de acordo com as
instrucdes da autora, procedia a traducgao para portugués dos rétulos dos
produtos fabricados pela autora e distribuidos em Portugal pela DD, mas
permitindo a autora que a DD, caso o considerasse necessario e conveniente,
pudesse modificar algumas indicagoes desses rotulos, como indicagoes,
cultivos, doses, modos de aplicagao, etc., apdés o que a autora procedia ao
desenho, impressao e colocagao dos rétulos nos produtos por si fabricados e
distribuidos em Portugal pela DD (29);

15) A DD comecou a adquirir a autora os produtos identificados em 13) a
partir de 1996, o que fez até 2004 (32 e 49);

16) As caracteristicas técnicas dos produtos comercializados sob as marcas
referidas em 13. foram adaptadas pela autora para as especificidades do
mercado portugués mediante indicag0es dadas nesse sentido, primeiro pela
DD e depois pela ré CC, relativamente ao tipo de culturas, clima e regidao em
que iriam ser aplicados tais produtos, sendo que nesse ambito a ré CC
também participou em ensaios de campo levados a cabo em Portugal
relativamente a aplicacao de tais produtos em determinadas culturas (99);

17) Os réus e a autora acordaram que a ré CC substituiria a atividade em
Portugal que até entao vinha sendo desenvolvida pela DD pela forma referida
em 14) e 15), passando a ré CC a vender em Portugal os produtos
identificados em 13), fabricados pela autora (129);

18) O prestigio e notoriedade em Portugal das marcas referidas deveu-se em
parte a sua promogao, divulgacao e uso pelos réus (139);

19) A autora tomou conhecimento da existéncia dos registos de marca
mencionados em 8), 10) e 11), em janeiro de 2009, na sequéncia de um litigio
existente entre a autora e a ré CC, altura em que o réu BB disse a testemunha
EE, responsavel técnico comercial da autora para Portugal, que tais registos
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tinham sido efetuados, o que o referido funcionario da autora confirmou na
data mencionada (janeiro de 2009) através da consulta do sitio da Internet do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sendo que, apds isso, em abril de
2009, a autora requereu o registo das marcas em Portugal (149).

A autora “AA, S.L.”, sociedade comercial de direito espanhol que tem por
objeto social a “producao, comercializacao, por grosso e a retalho, de
produtos fitossanitarios, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores
vegetais, pesticidas, produtos para a destruicdo de animais nocivos e
produtos quimicos para a agricultura, e todas as atividades
complementares preparatorias, acessorias ou conexas”, pretende nesta
acao que sejam anulados os registos das marcas nacionais ALGAMIX,
LIDAFOL PL e LIDAFOL KL, 374.039 NITRORGAN, HORMOLID,
ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR, CALCIORGAN e FOSFORGAN e que
os réus Mario Joao e “Sopantec” sejam condenados a abster-se de usar
estas marcas.

Em 7/3/2001 a ré “CC” requereu o registo, em Portugal, das marcas
nacionais n.%s 354.149 ALGAMIX, 354.150 LIDAFOL PL e 354.151 LIDAFOL
KL, para assinalar “adubos”, registos que lhe foram concedidos, em 14 de
janeiro de 2002, por despacho do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial.

Em 24 de julho de 2003 o réu BB requereu o registo, em Portugal das
marcas nacionais n.2 s 374.039 NITRORGAN, 374.041 HORMOLID, 374.02
ENGORDONE, 374.043 ORGAN K, 374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN
e 374.02 FOSFORGAN, para assinalar “adubos para as terras”.

Os registos das marcas n.%s 374.041 ORMOLID, 374.043 ORGAN K,
374.049 LIDABOR, 374.050 CALCIORGAN e 374.052 FOSFORGAN foram
concedidos em 12/9/2005; e os registos das marcas n.2s 374.039
NITRORGAN e 374.02 ENGORDONE foram concedidos em 18/10/2005.
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Argumentam os réus/recorrentes no sentido de que aos registos das marcas
nacionais n.9s 354.149, ALGAMIX, 354.150, LIDAFOL PL e 354.151. LIDAFOL
KL, concedidos em 14/01/2002, é aplicavel o CPI de 1995 - aprovado pelo
Dec. Lei n.2 16/95, de 24/01 (CPI/95) e que esteve em vigor entre 01/06/1995 e
30/07/2003; aos restantes registos de marca, concedidos em 12/09/2005 e
18/10/2005, é aplicavel o CPI de 2003 - aprovado pelo Dec. Lei n.2 36/2003, de
05/03 (CP1/2003) e que entrou em vigor no dia 01/07/2003.

Ao sufragarem este entendimento, os recorrentes tém em mente que,
porque no dominio do CPI/95 a concorréncia desleal ndao era fundamento de
anulacao do registo (cfr. seu art.2 214.2, n.2 1) - a invalidade do registo foi uma
inovacgao do legislador no CPI/2003 (cfr. art.?2 266.°, n.2 1, al. b) - ndo hé razao
para a anulacao daqueles registos decretada pela Relacao, concluem os
recorrentes.

A Relacao, ajuizando que todas as normas alteradas ou introduzidas
pelo Decreto-Lei n.2 143/2008 sdo aplicaveis aos registos existentes a
data da sua entrada em vigor, com excepcao das situacoes previstas
nos art?s 5.2 e segs. do mesmo diploma, em nenhuma das quais é
exceptuado o regime de invalidade do registo, confirmou a sentenca
proferida em 1.2 instancia e declarou anulados os registos das marcas
nacionais “ALGAMIX”, “LIDAFOL PL’, “LIDAFOL KL’, “NITRORGAN”,
“HORMOLID”, “ENGORDONE”, “ORGAN K”, “LIDABOR”,
“CALCIORGAN” e “FOSFORGAN”".

E contra esta resolucdo tomada pela Relacdo que os recorrentes se
insurgem e que nés vamos, de seguida, dilucidar.
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I. Concretizando uma medida do denominado programa “simplex”, o
Decreto-Lei n.2 143/2008, de 25 de Julho, veio aprovar medidas de
simplificacao e de acesso a propriedade industrial, através deste diploma
legislativo se propondo o legislador prosseguir a politica de promocado de
investimento em Portugal através da simplificacdo de procedimentos e
da reducao de custos (preambulo).

Integrado neste expediente legal, passou a estatuir o art.2 266.9
(anulabilidade) do CPI:

1. Para aléem do que se dispoe no artigo 34.2, o registo da marca é
anulavel quando, na sua concessao, tenha sido infringido o previsto
nos artigos 239.2 a 242.°2.

2. O interessado na anulacao do registo das marcas, com
fundamento no disposto nos artigos 241.2 ou 242.2, deve requerer o
registo da marca que da origem ao pedido de anulacdo para os
produtos ou servicos que lhe deram notoriedade ou prestigio,
respectivamente.

3. O registo nao pode ser anulado se a marca anterior, invocada em
oposicdo, nao satisfizer a condicdo de uso sério, nos termos do artigo
268.2.

4. As accoes de anulacdo devem ser propostas no prazo de 10 anos a
contar da data do despacho de concessao do registo, sem prejuizo do
direito de pedir a anulacdo de marca registada de ma fé que é
imprescritivel.

Este dispositivo legal pode, todavia, aproveitar a autora/recorrida, apesar
de nao estar em vigor ao tempo em que foram concedidas as marcas aos réus?

Vejamos.

I1. O regime legal destinado a “aplicacdo das leis no tempo” esta
definido no art.2 12.2 do C. Civil e a determinar que a lei se nao aplica
retroativamente, isto é, que apenas se ajusta a factos manifestados em
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momento posterior a sua vigéncia; sem descurar, todavia, a possibilidade de
ela se adoptar retroativamente, estabelece, igualmente, os limites a ter em
conta quanto a subsisténcia dessa retroatividade.

Abordando esta tematica consignaram os tratadistas os varios graus em
que a retroatividade deve ser entendida:

1. Retroatividade de 3.2 grau - aplica-se a lei nova anulando as consequéncias
ultimas e definitivas da lei antiga; todas as situacdes definitivamente decididas
segundo a lei antiga deixam de o ser;

2. Retroatividade de 2.2 grau - respeita os casos judicialmente decididos, mas
nao aqueles que nao tenham tal estatuto; os factos ou situagoes e respetivos
efeitos passados, mas que nao tenham sido objeto de sentenca judicial
transitada em julgado, sao renovados e regulados segundo a lei posterior ao
seu periodo de vida; e

3. Retroatividade de 1.2 grau (a retroatividade normal ou “justa”) -
aquela em que, quando a lei nova regula factos ou situagcoes nascidas antes do
seu inicio de vigéncia, se entende que ja nao ficam sujeitos a nova lei os
efeitos produzidos (por aqueles factos ou situacoes) antes da entrada em vigor
da nova lei.

Compreendidas no mesmo anseio de procurar limitar a retroatividade, a
este propdsito se vem teorizando, também, diversificadas teses:

- A teoria da revisao das “causae finita”, que correspondente a retroatividade
de 3.2 grau, esta hoje comummente hostilizada.

- A teoria do “direitos adquiridos” (teoria cladssica) - a lei ndo é injustamente
retroativa se respeita os direitos adquiridos, podendo nao respeitar as
expectativas (v.g. de um contratante resolver o negocio, de um conjuge
requerer divorcio); e

- A teoria das “situacoes juridicas objetivas e subjetivas” - a lei nova
altera as situacgoes juridicas objetivas porque também com a lei nasceram, mas
ja nao as situagoes juridicas subjetivas porque resultantes da autonomia
privada, caso contrario sera retroativa injustamente; e

- A teoria do “facto passado” - formulada por Enneccerus-Nipperdey assim
sintetizada: - e injustamente retroactiva a lei que se aplica a factos
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passados e seus efeitos de antes do seu inicio de vigéncia; ndo ha
injusta retroactividade na aplicacao da lei nova no que respeita as
situacoes juridicas em curso no seu inicio de vigéncia.

E este ultimo entendimento o que estd basicamente consagrada no dificil
art.2 12.2 do C. Civil vigente em Portugal, como perentoriamente assevera o
docente M.S.D. Neves Pereira na sua obra “Introducao ao Direito e as
Obrigacoes”, pag. 137, donde foi retirada toda a substancialidade que
acabamos de descrever agora.

As caracteristicas da “retroactividade normal ou justa” nao estao
ausentes da vontade legislativa proposta no Decreto-Lei n.2 143/2008, isto &,
no sentido de que o novo conteudo do art.2 266.2 do CPI é suscetivel de se
poder fazer incidir sobre as realidades registais que se passaram antes desta
legal determinacao.

Esta tarefa juridico-interpretativa que ora se nos depara esta deveras
facilitada neste contexto legislativo; é que, preocupando-se o criador da lei,
como sempre haveria de o fazer, com a solugao a dar aos efeitos as novas
situagoes criadas pelo novo regime legal assim preconizado,
contrabalancando-as com as circunstancias ja estabelecidas a sombra da
legislacao anterior tomou expressa posicao sobre a aplicagao no tempo deste
diploma legislativo, consagrando o legislador que, “sem prejuizo do disposto
nos artigos seguintes, as alteracoes ao Codigo da Propriedade Industrial
introduzidas pelo presente decreto-lei aplicam-se as patentes, aos
modelos de utilidade e aos registos existentes a data da entrada em vigor
do presente decreto-lei - art.? 4.2, n.2 1, alinea c), do Decreto-Lei n.?
143/2008, de 25 de Julho.

Este posicionamento legislativo, de substancial importancia para o
intérprete no que diz respeito a perplexidade da aplicabilidade da lei a cada
caso concreto, é claro no sentido de que, independentemente da data do
registo, todas as normas alteradas ou introduzidas pelo Decreto-Lei n.2
143/2008, de 25/07, sdo aplicaveis aos registos existentes a data da sua
entrada em vigor.

Desta feita podemos inferir que o legislador, através do disposto no art.2
4.2,n.2 1, alinea c) do Decreto-Lei n.2 143/2008, tomou clara posigdo no
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sentido de que, como bem decidiram as instancias, o estatuido no art.? 266.2
do CPI se aplica aos registos das marcas que a autora visa anular.

A este propodsito contrapdem os recorrentes que o supracitado art.2 4.°, n.@
1, al. ¢), do Dec. Lei n.2 143/2008, manda aplicar aos registos existentes a data
da sua entrada em vigor, somente, as normas respeitantes a "vida" desses
registos, desta forma o excluindo das normas respeitantes a sua invalidade.

Nado acompanhamos, porém, esta discriminada deducado

Na verdade, porque a lei ndao exterioriza esta distingdao, também nés o nao
devemos fazer (ubi lex voluit, dicit; ubi tacuit, noluit).

Por outro lado, tendo ndés como certo que a validade ou nulidade do registo
das marcas concedidas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI)[ll ¢ uma tematica que anda sempre, inexoravel e frequentemente,
ligada aos litigios que se processam no ambito do regime da propriedade
industrial, a “ratio” que preside aquele normativo (art.2 4.°, n.2 1, al. c) do
Dec. Lei n.2 143/2008) exige, também, que a sua abrangéncia se estenda a
plenitude de toda esta destacada e comum controvérsia, comezinha no
relacionamento das empresas no empenho de tergcar armas por esta
discriminada prerrogativa.

O registo de uma marca destina-se a proteger o seu titular de uma abusiva
utilizagao por terceiros; mas permite naturalmente a lei que contra ele se
reaja mediante os expedientes avalizados pela lei, quando foi admitido contra
os principios professados pelo nosso ordenamento juridico.

Neste contexto juridico o art.2 4.°, n.2 1, al. c¢), do Dec. Lei n.2 143/2008,
manda aplicar, aos registos existentes a data da sua entrada em vigor, a
universalidade das regras relativas aos registos.

III. A marca é também um sinal distintivo do comércio que se propoe
particularizar essencialmente produtos ou mercadorias e também servigos,
permitindo que, através delas, possam distinguir-se as multiplas e variadas
espécies destes bens.

A marca serve para distinguir produtos ou servicos e a abordagem da
funcao distintiva é valida para produtos ou servicos. As marcas de
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produtos e servicos sdo tipos de um mesmo conceito de marca (Luis M.
Couto Goncgalves; Funcao Distintiva da Marca; pag. 30) e, seja qual for a
sua composicdo, a marca traduz-se sempre num nome ou sinal que o
empresario apoe nas mercadorias; ha-de ela ser dotada, para o bom
desempenho da sua funcado, de eficacia ou capacidade distintiva, isto é,
ha-de ser apropriada para diferencar o produto marcado de outros
idénticos ou semelhantes (Prof. Ferrer Correia; Licoes de Direito
Comercial; 1965; I Volume; pag. 332 e 341).

Sendo a marca um sinal distintivo de mercadorias, produtos ou servigos, na
sua designacao ter-se-a que ter em conta que, no entendimento dos principios
da novidade e/ou da especialidade que a ha-de nortear, a sua composi¢cao nao
pode confundir-se com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto
ou semelhante.

E que a marca, atento o embate causado pelo significativo e gradual
favorecimento legal da proteccao publicitaria, ndo é s6 um sinal distintivo do
produto ou servigco, mas é um sinal com uma especial forca de venda
(selling power); a marca é uma verdadeira qualidade do produto, a
ponto de poder ser mais valiosa que o proprio bem que distingue (Luis
M. Couto Gongalves; ob. citada; pag. 115).

Assinale-se que a marca sé goza de proteccao apos a efectivagao do seu
registo (art.2 167.2, n.2 1, do CPI), isto é, o registo da marca é constitutivo
deste direito, consubstanciado no poder que tem o seu titular de impedir que
terceiros, sem o seu consentimento, usem na sua actividade econdmica
qualquer sinal idéntico ou confundivel com essa marca, para produtos
idénticos ou afins aqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em
consequéncia da identidade ou semelhanca entre os sinais ou da afinidade dos
produtos ou servigos, crie no espirito do consumidor um risco de confusao que
compreenda o risco de associacao entre o sinal e a marca.

IV. Acabamos de ilustrar quao importante é para o comerciante a expressao
da marca que entalha no seu produto de venda e quao relevante é para ele a
tutela que a lei lhe concede, ao consagrar que nao podem existir no mercado
marcas suscetiveis de serem confundidas pelo vulgar consumidor, pondo ao
seu dispor os meios técnico-juridicos capazes de o porem a coberto de tais
anomalias.
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Do cotejo das disposicoes compreendidas nos artigos 266.2, n.2 1 e 239.9,
n.2 1, al. e), ambos do CPI (na redacao que lhes foi dada pelo Dec. Lei n.?
143/2008), havemos de completar que o registo da marca é anulavel
quando, na sua concessao, se reconheca que o requerente pretende
fazer concorréncia desleal ou de que esta é possivel
independentemente da sua intencao.

Constitui concorréncia desleal, como nos diz o n.? 1 do art.2 317.2 do CPI,
todo o acto de concorréncia contrario as normas e usos honestos de
qualquer ramo de actividade economica, nomeadamente:

a) Os actos susceptiveis de criar confusdo com a empresa, o
estabelecimento, os produtos ou os servicos dos concorrentes,
qualquer que seja o meio empregue;

b) As falsas afirmacoes feitas no exercicio de uma actividade
economica, com o fim de desacreditar os concorrentes;

c) As invocacoes ou referéncias nado autorizadas feitas com o fim de
beneficiar do crédito ou da reputacao de um nome, estabelecimento ou
marca alheios;

d) As falsas indicacoes de crédito ou reputacdo proprios,
respeitantes ao capital ou situacao financeira da empresa ou
estabelecimento, a natureza ou ambito das suas actividades e negocios
e a qualidade ou quantidade da clientela;

e) As falsas descricoes ou indicacoes sobre a natureza, qualidade ou
utilidade dos produtos ou servicos, bem como as falsas indicacoes de
proveniéncia, de localidade, regido ou territorio, de fabrica, oficina,
propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adoptado;

f) A supressdo, ocultacdo ou alteracao, por parte do vendedor ou de
qualquer intermediario, da denominacao de origem ou indicacdao
geogridfica dos produtos ou da marca registada do produtor ou
fabricante em produtos destinados a venda e que nado tenham sofrido
modificacdo no seu acondicionamento.

A livre “concorréncia”, definida como um apropriado meio de o
comerciante atrair para a sua esfera econdmica posigoes vantajosas do
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mercado, fazendo tudo para trazer para si a “clientela” procuradora dos seus
servigos, é uma realidade mercantil que esta sempre presente em toda a
atividade comercial e, por isso, aceite pelos atores comerciais como um
desafio que ha-de nortear a sua gestdo na rota empresarial em que estao
inseridos.

Esta dita “concorréncia” estd compreendida na sa atividade empresarial e
implicada num importante agente de desenvolvimento da economia de
mercado, constituindo um principio fundamental da ordem econdmica e
financeira de cada pais: a concorréncia, legalmente exercida, aproveita tanto
ao consumidor, a quem vai proporcionar a aquisigao de produtos e servigos
por precos mais vantajosos, como ao empresario, obrigando-o a otimizar a
oferta de bens e servigos, deste modo lhe impondo uma gestao mais cuidada e
precavida para a obtencao do desejado lucro.

“ O acto de concorréncia é aquele que é idoneo a atribuir, em termos
de clientela, posicoes vantajosas no mercado... a concorréncia nao é
susceptivel de ser definida em abstracto e so pode ser apreciada em
concreto, pois o que interessa saber é se a actividade de um agente
economica atinge ou nao a actividade de outro, através da disputa da
mesma clientela...” (Jorge Patricio Paul; Concorréncia Desleal e Direito
do Consumidor; ROA, 205, Ano 65, I, junho 2005).

Aquele encaminhamento de clientela, isto é, a busca desta desvelada
procura de venda, quando consubstanciar detalhada manobra que se ajuize
como uma atitude complementada por um procedimento contrario as normas
e usos honestos do comércio, passa a constituir uma reprovavel artimanha e,
por isso, suscetivel de fazer incorrer o seu agente em responsabilidade ético-
juridica.

“Num regime de livre concorréncia, esta é, em principio, licita, so
sendo ilicita quando desleal; a repressdo da concorréncia desleal
condena o meio (a deslealdade) nao o fim (o desvio da clientela) pelo
que a ilicitude radica-se na deslealdade e nao em qualquer direito
especifico - Carlos Olavo; Propriedade Industrial; pagina 150.

A concorréncia desleal integra agdoes empresariais discordes das regras e
praticas leais ao bom funcionamento da vida econdmica presente na
organizacao das empresas e orientadas no sentido de enderecgar para si,
traigoeiramente, a clientela afeta a outro grupo econémico que patenteia os
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mesmos interesses comerciais.

Os atos de concorréncia desleal violam normas de probidade, honradez e
bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos comercialmente
reprovaveis, porque suscetiveis de prejudicarem as legitimas expectativas dos
agentes economicos envolvidos no mercado.

Aquilo que se censura ao agente economico sdo os meios de que ele
se serve para atuar no mercado, ndo os concretos resultados que
derivam dessa atuacdo. O dano tipico da concorréncia desleal traduz-
se, em ultima instancia, num desvio da procura, ou seja, num desvio de
clientela. Do desvio resultara uma afetacdo patrimonial do lesado,
traduzida numa diminuicado do volume potencial de negocios (Ac. ST]
de 26/09/2013; www. dgsi.pt. - Oliveira Vasconcelos).

V. A autora, uma sociedade comercial de direito espanhol, que tem por
objeto social a “producgao, comercializagao, por grosso e a retalho, de produtos
fitossanitarios, adubos e fertilizantes, nutrientes, corretores vegetais,
pesticidas, produtos para a destruicao de animais nocivos e produtos quimicos
para a agricultura, e todas as atividades complementares preparatorias,
acessorias ou conexas”, no exercicio da sua atividade fabrica comercializa os
seus produtos sob as marcas ALGAMIX, LIDAFOL PL, LIDAFOL KL,
NITRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K, LIDABOR,
CALCIORGAN E FOSFORGAN, distribuidos em Portugal, primeiro pela
“Agrosseira” e, depois, por acordo das partes, pela ré “CC”, que em Portugal
procediam a sua revenda.

Valendo-se deste seu posicionamento no mercado portugués, o réu BB
(sécio e gerente da “DD” e da ré “CC”) requereu o registo, em Portugal, das
marcas nacionais NITRORGAN, HORMOLID, ENGORDONE, ORGAN K,
LIDABORCALCIORGAN e FOSFORGAN, para assinalar “adubos para as
terras” e a ré “Sopantec” requereu o registo em Portugal das marcas
nacionais ALGAMIX, LIDAFOL PL e LIDAFOL KL, para assinalar “adubos”,
registos estes que, sem o consentimento e contra a vontade da demandante,
lhes foram concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
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Observando a pratica empresarial dos réus/recorrentes, socorrendo-nos das
suas circunstanciadas e apuradas posturas, temos como certo que os
recorrentes estdao implicados na constatacao de uma concorréncia desleal
atras caraterizada, tal e qual o estatuido no corpo don.? 1 do art.2 317.2 do
CPI genericamente decreta e, ainda, na parte em que, particularmente, a sua
alinea a) imputa ao agente empresarial e desaprova tal desonrosa pratica - os
actos susceptiveis de criar confusdo com a empresa, o
estabelecimento, os produtos ou os servicos dos concorrentes,
qualquer que seja o meio empregue.

Na verdade, prevalecendo-se o demandado BB (sdcio e gerente da “DD” e
da ré “CC”) da circunstancia de ser o privilegiado intermediario na revenda
dos produtos da autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das
marcas que publicitavam aqueles bens eram indissociaveis de tais produtos
mercantis revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim nao se
inibiu de, aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo
de marcas que sabia nao ter “jus” a elas.

Esta resolucao, merecendo a repulsa do bem conceituado homem de
negocios, enquadra-se perfeitamente no conceito da pratica de um ato de
concorreéncia desleal, tal e qual o art.2 317.2, n.2 1 e sua alinea a), do CPI,
define e caracteriza.

Nao sendo suscetivel de obter qualquer protecao legal, socobra o pedido
reconvencional dos recorrentes.

Concluindo:

1. Independentemente da data do registo, todas as normas alteradas ou
introduzidas pelo Decreto-Lei n.2 143/2008, de 25/07, sao aplicaveis, em toda
a sua plenitude, aos registos existentes a data da sua entrada em vigor;

2. Os atos de concorréncia desleal violam normas de probidade, honradez e
bons usos comerciais, tratando-se assim de comportamentos eticamente
reprovaveis porque suscetiveis de prejudicarem as legitimas expectativas dos
agentes economicos envolvidos no mercado.
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3. Prevalecendo-se o demandado BB (sécio e gerente da “DD” e da ré “CC”)
da circunstancia de ser o privilegiado intermediario na revenda dos produtos
da autora em Portugal, bem sabendo que a titularidade das marcas que
publicitavam aqueles bens eram indissociaveis de tais produtos mercantis
revendidos pelas suas empresas em Portugal, mesmo assim nao se inibiu de,
aproveitando-se de ser o seu revendedor, requerer e obter o registo de marcas
que sabia nao ter “jus” a elas; esta resolugcao, merecendo a repulsa do bem
conceituado homem de negdcios, enquadra-se perfeitamente no conceito da
pratica de um ato de concorréncia desleal, tal e qual o art.2317.2,n21e
sua alinea a), do CPI, define e caracteriza.

Pelo exposto, negam-se as revistas e confirma-se o acordao recorrido.

Custas pelos recorrentes.

Supremo Tribunal de Justica, 07 de maio de 2015.

Silva Goncalves (Relator)
Fernanda Isabel Pereira

Pires da Rosa

[11 Se a empresa exerce o seu negocio em mais de um pais da Uniao
Europeia, devera optar por um registo de marca comunitaria a efectuar
junto do Instituto de Harmonizacao no Mercado Interno (IHMI) e
garante a proteccao do sinal em todos os Estados-Membros da Uniao
Europeia com um registo unico.
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