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RESUMO:

Com o presente artigo pretendeu-se analisar as principais especificidades de regime adjetivo que o
legislador portugués adotou no Cddigo de Propriedade Industrial. A reflexdo incidiu, de modo
particular, em quatro dos principais dominios a que tais normas especiais respeitam: a prova; os
procedimentos cautelares; os critérios de decisao judicial e a publicidade processual.
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processuais de obtencdo de prova. Meios processuais de preservacdo de prova. Publicidade
processual. Publicidade decisodria.

ABSTRACT:

This article was intended to analyse the main specificities of the adjective regime that the portuguese
legislator adopted in the Industrial Property Code. The reflection focused, in particular, on four of the
main areas to which such special rules apply: evidence; precautionary proceedings; criteria for judicial
decision and procedural publicity.

Keywords: Industrial property litigation. Precautionary proceedings. Evidence; obtaining evidence
legal proceedings. Preserving evidence legal proceedings. Procedural publicity. Judicial
decisions publicity.

RESUME:

Cet article vise a analyser les principales spécificités du régime adjectif que le législateur portugais a
adopté dans le Code de la Propriété Industrielle. La réflexion a porté notamment sur quatre des
principaux domaines auxquels ces régles spéciales s'appliquent: les preuves; les mésures d’injonction;
les criteres de décision judiciaire et la publicité des procédures.

Mots-clés: Contentieux de la propriété industrielle. Preuves. Mesures d' injonction. Moyens d'obtenir
des preuves; moyens de conserver les preuves; publicité de la procédure; publicité des
décisions.
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1. Nota introdutoéria

As especificidades prdprias do regime substantivo consagrado no Cddigo da Propriedade
Industrial’ sdo acompanhadas por regime processual dotado também de especialidades, regulado na
mesma sede legal.

A adocgdo de regime processual préprio neste dominio obedeceu ao intuito de promover a
efetividade da garantia jurisdicional de protec3o dos titulares de direitos da propriedade industrial?.

1 Decreto-Lei n.2 110/2018, de 10 de dezembro, aprovado em transposi¢do das Diretivas (UE) 2015/2436 e (UE) 2016/943.
Em particular sobre os trabalhos, desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho de Revisdo do CPI (constituido pelo Ministério da
Justica, em outubro de 2017), que antecederam este novo Cddigo, JoAo PauLo REMEDIO MARQUES, “Algumas notas sobre a
revisdo do CPI no quadro do Grupo de trabalho constituido na Secretaria de Estado da Justiga — referéncia especial a alteragdo
da Lei n. 62/2011”, Revista de Direito Intelectual, n.2 1, 2018, pp. 195-226. Para uma perspetiva de evolug¢do cronoldgica do
regime anterior (desde o Cédigo de Propriedade Industrial introduzido pelo D.L. n.2 15/95, de 24 de janeiro), SALVADOR NUNES
DA CosTA, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord.
José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Aimedina, 2010, pp. 119 a 123. Para uma andlise, no especial dominio da propriedade
intelectual, dos meios de tutela (quer no plano judicial, quer no plano extrajudicial) a nivel internacional, DARIO MOURA VICENTE,
A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual, Almedina, 2010, esp. caps. IV e V. JoAo PAuLO REMEDIO MARQUES explicita a
axiologia da dimensdo universalista da propriedade intelectual em “Propriedade Intelectual: tendéncias globais”, Boletim da
Faculdade de Direito, vol. 84, 2008, pp. 264 e ss. Sobre a natureza e finalidades da propriedade intelectual, tratando, entre
outros aspetos, da relagdo entre a propriedade intelectual e as empresas, do uso e abuso dos direitos de exclusivo e da
confluéncia da prossecucdo de interesses publicos e privados nesta drea, vd. o mesmo autor, “Propriedade Intelectual,
Exclusivos e Interesse Publico”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), Vol. IV, Almedina, 2005, pp. 199-235.
JoAo PAuLO REMEDIO MARQUES Aborda, ainda, a propriedade intelectual sob a perspetiva do relevo que o interesse publico nela
assume, bem como a criagdo enquanto ato humano produtor de resultados beneficidrios de prote¢do constitucional em
“Propriedade intelectual e interesse publico”, Boletim da Faculdade de Direito, vol. 79, 2003, pp. 293-354. Para uma
perspetiva cruzada entre o Direito da Propriedade Intelectual e o Direito do Trabalho como senda de andlise sobre a natureza
(ndo) salarial dos valores recebidos por empregados a titulo de propriedade intelectual sobre trabalho intelectual por estes
criado, CARLA EUGENIA CALDAS BARROS € MURILO SOARES TAVARES, “A propriedade intelectual derivada da criagdo e do trabalho
intelectual”, PIDCC — Revista de Propriedade Intelectual, Direito Contempordneo e Constituigdo, Ano Ill, n. 25, 2014, pp. 256
a322.

2 Nos termos do previsto no ordenamento juridico portugués a propriedade industrial tem por fungio garantir a lealdade da
concorréncia mediante atribuigcdo de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produgdo e desenvolvimento
da riqueza (art. 1.2 do Cddigo da Propriedade Industrial). Incluem-se no seu dmbito objetivo a indlstria e o comércio
propriamente ditos, as indUstrias das pescas, agricolas, florestais, pecuarias e extrativas, bem como todos os produtos
naturais ou fabricados e os servigos. Integram-se no seu dominio subjetivo todas as pessoas, singulares ou coletivas,
portuguesas ou nacionais dos paises que constituem a Unido Internacional para a Protecdo da Propriedade Industrial e a
Organizagdo Mundial do Comércio, sem dependéncia de condi¢cdo de domicilio ou estabelecimento (salvo disposi¢Ges
especiais sobre competéncia e processo), sendo que sdo equiparados a nacionais dos paises da Unido ou da OMC os nacionais
de quaisquer outros Estados que tiverem domicilio ou estabelecimento industrial ou comercial, efetivo e nao ficticio, no
territorio de um dos paises da Unido ou da OMC. O perimetro dos referidos ambitos objetivo e subjetivo retira-se do previsto
nos arts. 2.2 e 3.2 do mesmo Cddigo.
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Para além da convocacdo subsidiaria das regras proprias do processo civil?, podem, assim, os
sujeitos processuais mobilizar os expedientes adjetivos que sdo objeto de regulamentagao especial
naquele diploma.

O nucleo fundamental de regulagdo do regime processual da propriedade industrial situa-se,
sob o ponto de vista sistemético, no capitulo IV do Cédigo da Propriedade Industrial (arts. 337.2 e ss.).*

3 Art. 352.2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

4 O Tribunal da Propriedade Intelectual foi constituido pela Lei n.2 46/2011, de 24 de junho (onde foi classificado como
tribunal de competéncia especializada). De ha muito, contudo, que se vinha fazendo notar a necessidade de criagdo de uma
entidade jurisdicional dotada de conhecimentos especializados sobre esta area do direito. A titulo de exemplo, JusTINO CRuUZ
propunha, em 1985, essa solugdo como uma das possiveis formas de resposta ao problema de assegurar um “exame
tecnicamente mais facil e perfeito de cada caso”, salientando, embora, as desvantagens associadas a essa proposta,
“Contencioso da propriedade industrial : os juizes e os problemas técnicos”, Revista de Propriedade Industrial, n.1, Jan.-Abr.,
1985, pp.14-16 Este tribunal tem sede em Lisboa, mas competéncia em todo o territério nacional (cfr. anexo Ill da Lei n.2
62/2013, de 26 de agosto - Lei de Organizacdo do Sistema Judiciario). Trata-se, por isso, de um tribunal de competéncia
territorial alargada (art. 83.2, n.2 3, a) da mesma Lei), cujo ambito de competéncia se encontra previsto no artigo 111.2 da
mesma lei. De tal preceito decorre que este tribunal beneficia de competéncia para conhecer questdes relativas a: “a) A¢oes
em que a causa de pedir verse sobre direito de autor e direitos conexos; b) A¢des em que a causa de pedir verse sobre
propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; c) A¢des em que a causa de pedir verse sobre o
cumprimento ou incumprimento, validade, eficacia e interpretagdo de contratos e atos juridicos que tenham por objeto a
constituicdo, transmissao, oneragdo, disposi¢do, licenciamento e autorizagdo de utilizagdo de direitos de autor, direitos
conexos e direitos de propriedade industrial, em qualquer das modalidades previstas na lei; d) A¢des de nulidade e de
anulagdo de patentes, certificados complementares de protegdo, modelos de utilidade e topografias de produtos
semicondutores previstas no Codigo da Propriedade Industrial e demais legislagdo aplicavel, bem como os pedidos de
declaragdo de nulidade ou de anulagdo de registos de desenhos ou modelos, marcas, logétipos, recompensas, denominagdes
de origem e indicagdes geograficas deduzidos em reconvencgdo; e) Recursos de decisdes do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, I. P. (INPI, I. P.) que concedam ou recusem qualquer direito de propriedade industrial ou sejam relativas a
transmissdes, licengas, declaragdes de caducidade ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiquem ou extingam direitos
de propriedade industrial; f) Recurso e revisdo das decisGes ou de quaisquer outras medidas legalmente suscetiveis de
impugnagdo tomadas pelo INPI, I. P., em processo de contraordenacgdo; g) Recursos de decisdes da Inspegdo-Geral das
Atividades Culturais (IGAC) em matéria de registo de obras literarias e artisticas e de registo e fiscalizagdo das entidades de
gestdo coletiva do direito de autor e dos direitos conexos; h) Recurso e revisdo das decisGes ou de quaisquer outras medidas
legalmente suscetiveis de impugnacdo tomadas pela IGAC em processos pela pratica de contraordenagdes previstas no
Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e nos regimes juridicos das entidades de gestdo coletiva do direito de
autor e dos direitos conexos, dos espetdculos de natureza artistica e emissao dos bilhetes de ingresso nos respetivos recintos,
do prego fixo do livro, do comércio eletrénico e da classificagdo de videogramas; i) A¢des de declaragdo em que a causa de
pedir verse sobre nomes de dominio na Internet; j) Recursos das decisdes da Fundagdo para a Computagdo Cientifica
Nacional, enquanto entidade competente para o registo de nomes de dominio de.PT, que registem, recusem o registo ou
removam um nome de dominio de.PT; k) A¢cGes em que a causa de pedir verse sobre o regime juridico da copia privada; )
Agdes em que a causa de pedir verse sobre firmas ou denominagdes sociais; m) Recursos das decisdes do Instituto dos
Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. P.) relativas a admissibilidade de firmas e denominag&es no ambito do regime juridico
do Registo Nacional de Pessoas Coletivas; n) AgGes em que a causa de pedir verse sobre a pratica de atos de concorréncia
desleal ou de infragdo de segredos comerciais em matéria de propriedade industrial; 0) Medidas de obtengdo e preservagdo
de prova e de prestagdo de informagdes quando requeridas no ambito da protegdo de direitos de propriedade intelectual e
direitos de autor”. A competéncia deste tribunal abrange também os incidentes e apensos das referidas a¢Ges, bem como a
execugdo das respetivas decisGes (cfr. n.2 2 do mesmo artigo e artigo 129.2 n.2 2). Os recursos de apelagdo das decisOes
proferidas por este tribunal sdo da competéncia do Tribunal da Relagdo de Lisboa (cfr. anexo | a esta Lei, bem como o art.
45,2 n.% 1 e 2 do Cdédigo da Propriedade Industrial). Este tribunal beneficia de uma sec¢do em matéria de propriedade
intelectual e de concorréncia, regulagdo e supervisdo (art. 67.2, n.2 5 da mesma lei). Em particular sobre o direito da
concorréncia no ambito dos medicamentos genéricos e o seu impacto na possibilidade de acesso a estes Ultimos, JoAo PauLo
REMEDIO MARQUES, “O direito de patentes, o sistema regulatério de aprovagdo, o direito da concorréncia e o acesso aos
medicamentos genéricos”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 285-373. Sobre
as vantagens e desvantagens da criacdo da referida secgdo especializada, Luis EspiRiTo SANTO, “Tribunal da Propriedade
Intelectual. Especializagdo no Tribunal da Relagdo de Lisboa: reflexdes de um desembargador ndo especialista”, Julgar, 38,
maio-agosto, 2019, pp. 227 e ss. De notar que, nos termos do previsto no n.2 1 do artigo 175.2 da lei em aprego, os juizes do
Tribunal da Propriedade Intelectual que relnam os requisitos legalmente exigidos tém preferéncia absoluta no primeiro
provimento dos lugares correspondentes a esse tribunal de competéncia territorial alargada. O regime de recurso das
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A par dele existem também normas com idéntica natureza, dispersas ao longo do Cddigo e
constantes de legislagdo avulsa, a que infra nos referiremos.

Reconduziremos a quatro classes as principais dreas garantisticas a que nos reportaremos: a
prova; os procedimentos cautelares; os critérios de decisdo e o grau de publicidade processual.

Consideremos cada uma delas.

2. Prova

2.1. Medidas para obtengao de prova

Sendo a prova o meio mais frequente de suporte do julgamento da matéria de facto,
o efetivo acesso a informacdo com essa natureza, bem como a possibilidade da sua invocacao
em juizo, representam condigdes indispensaveis para, em termos Uteis, assegurar contetudo
material ao (constitucionalmente garantido) direito de acesso ao direito e a tutela jurisdicional
efetiva.®

A previsdo, no plano da lei ordindria, de regime concretizador e viabilizador do
exercicio do direito a prova assume, por isso, importancia preponderante para densificacdo
dos termos de exercicio desse direito.®

O legislador corresponde a esse imperativo quando, no artigo 339.2 do Cédigo da
Propriedade Industrial, regula, em previsao especial, o que designa por medidas para
obtencdo de prova.’

De acordo com tal regime, concede-se a cada uma das partes o direito de requerer ao
tribunal que ordene a parte contraria ou a terceiros a apresentacao de elementos de prova
(designadamente documentos bancdrios, financeiros, contabilisticos ou comerciais®, quando
estejam em causa atos praticados a escala comercial®) que estejam na posse, dependéncia ou

decisGes do INPI, IP encontra-se regulado nos arts. 38.2 e ss. do Cdédigo da Propriedade Industrial. Propondo medidas no
sentido do aperfeicoamento do regime do Tribunal da Propriedade Intelectual para mais adequada resposta as expetativas
que presidiram a sua criagdo, MANUEL LOPES RocHA, “Tribunal da Propriedade: uma aposta ganha?”, Julgar, 38, maio-agosto,
2019, pp. 211-221. Lamentando, em 1991, a inexisténcia, entdo, na Suica, de um tribunal especializado em matéria de
propriedade industrial, MARTIN J. LUTZ notava como principais desvantagens decorrentes dessa circunstancia; i) a maior
propensdo dos tribunais para decidirem, nessa area do Direito, com fundamento em razdes de natureza processual, ii) a
tendéncia para indevidamente protelar as decisdes processuais, jii) a tendéncia para confirmar e adotar, em termos quase
cegos, a opinido manifestada por perito e iv) a material denegag¢do da efetividade de tutela garantida pelos acordos TRIP,
“Enforcement of intelectual property laws”, Revista de Direito Intelectual, n. 2 22, 1991, p. 12.

5 Art. 20.2 da Constitui¢do da Republica Portuguesa.

6 Sobre os direitos fundamentais a luz de jurisprudéncia do TJUE, NUNO SousA E SiLvA, “A perspectiva do equilibrio entre a
propriedade intelectual e (outros) direitos fundamentais — a mais recente interpretagdo do artigo 8. 2 /3 da Diretiva 2001/29
UPC TELEKABEL WIEN C-134/12", Revista de Direito Intelectual, n. 1, 2015, pp. 221 e ss.

7 SALVADOR NUNES DA COSTA associa esta particular previsdo ao facto de as provas das infragdes de direitos da propriedade
industrial estarem, por principio, em poder do infrator, bem como a circunstancia de ser frequente que estes as ocultem ou
destruam, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord.
José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Aimedina, 2010, p. 129.

8 SALVADOR NUNES DA COsTA revela-se critico quanto ao critério adotado pelo legislador para identificar os documentos em
causa, atento o inconveniente de sobreposicdo dessas declarages, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para
tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.

9 Nos termos do previsto no art. 337.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial, entende-se por atos praticados a escala
comercial todos aqueles que violem direitos de propriedade industrial e que tenham por finalidade uma vantagem
econdmica ou comercial, direta ou indireta. Dessa nogdo se excluem, porém, os atos praticados por consumidores finais
agindo de boa-fé (n.2 2 do mesmo preceito). SALVADOR NUNES DA CosTA identifica como presuncdo iure et de iure (que qualifica
como realista) a associacdo estabelecida entre a nogdo de escala comercial e a consecugdo de vantagem econdmica (direta
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controlo da contraparte ou de sujeitos alheios a acdo. A procedéncia desta pretensao
pressupora que o interessado alegue e demonstre existirem indicios suficientes de violagdo
de direitos de propriedade industrial’® ! ou de segredos comerciais'? e conduz a que o tribunal
proceda a notificagdo para que, dentro de prazo que designe, o detentor da informacgdo de
prova a preste.’® Fi-lo-a4, porém, assegurando a protecdo de informacdo que seja
confidencial** e garantindo o desenvolvimento das a¢des que se afigurem necessarias em caso
de incumprimento.®

No art. 344.2 do mesmo diploma prevé-se, por outro lado, a possibilidade de ser
requerida a prestacdo de informagdes detalhadas sobre a origem e as redes de distribuicao
dos bens ou servicos, quando o interessado requerente suspeite que violem direitos de
propriedade industrial ou segredos comerciais.® Y’

Como possiveis sujeitos passivos desse dever de informar encontra-se i) quem tenha
sido encontrado na posse dos bens ou a utilizar ou prestar os servicos, a escala comercial, que
se suspeite violarem direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, bem como Ji)

ou indireta). Nota, contudo, a possibilidade de surgimento de divergéncia quanto a concreta densificacdo desses conceitos,
“AlteragOes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de
Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, p. 127.

10 A concessdo de direitos da propriedade industrial gera mera presuncio juridica de verificagdo dos requisitos da sua
concessdo. Contudo, o registo das recompensas assegura a veracidade e autenticidade dos titulos da sua concessdo e garante
aos titulares o seu uso exclusivo por tempo indefinido (art. 4.2, n.2 2 e 3 do Cédigo da Propriedade Industrial). Os titulos de
concessdo de direitos de propriedade industrial s6 sdo emitidos e entregues aos titulares na sequéncia de pedido e decorrido
um més sobre o termo do prazo (continuo) de recurso ou, se este for tempestivamente interposto e admitido, depois de
conhecida a decisdo judicial ou arbitral definitiva (arts. 26.2 e 27.2 do Cédigo da Propriedade Industrial).

11 A prova destes direitos faz-se através de titulos (correspondentes as suas diversas modalidades) que devem conter os
elementos necessdrios para perfeita identificagdo dos direitos a que dizem respeito. Tém o valor de titulos os certificados de
direitos de propriedade industrial emitidos por organizagées internacionais para produzir efeitos em Portugal (art. 7.2, n.2s
1 a 3 do Cédigo da Propriedade Industrial).

12 Art. 339.9, n.%s 1 e 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

13 Salvaguardada a hipdtese de as medidas em causa serem adotadas como preliminares de providéncias cautelares a sua
extingdo e caducidade verificar-se-a nos termos previstos no Cédigo de Processo Civil (arts. 342.2, n. 1 e 345.2 do Cdodigo da
Propriedade Industrial). Acresce a declaragdo judicial da sua ineficdcia, a pedido da parte requerida, quando, estando em
causa alegada violagdo de segredo comercial, deixarem de se preencher os requisitos previstos no artigo 313.2 por motivos
ndo imputaveis a essa parte (art. 342.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial). Em sintonia com o regime que resulta do
Codigo de Processo Civil (no atual art. 373.2, n. 3), SALVADOR NUNES DA COSTA observa que, uma vez constante do processo o
facto extintivo, a extingdo das medidas de obtengdo e de preservagdo de prova (por caducidade ou por extingdo do
correspondente direito de propriedade industrial) pode ser determinada (por despacho judicial) a titulo oficioso ou na
sequéncia de requerimento da parte passiva, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade
industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Alimedina, 2010, p. 137.

14 SaLvADOR NUNES DA COSTA nota a auséncia de mencéo, pelo legislador, quanto aos concretos meios de assegurar a tutela da
confidencialidade, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial
(coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, p. 130.

15 Art. 339.9, n.2 3 do Cddigo da Propriedade Industrial.

16 A titulo exemplificativo, o legislador indica como possiveis objetos de violagdo: “a) Os nomes e os enderecos dos
produtores, fabricantes, distribuidores, fornecedores e outros possuidores anteriores dos bens ou servigos, bem como dos
grossistas e dos retalhistas destinatdrios” e as “b) Informacgbes sobre as quantidades produzidas, fabricadas, entregues,
recebidas ou encomendadas, bem como sobre o prego obtido pelos bens ou servigos” (art. 344.2, n.2 1 do Cddigo da
Propriedade Industrial).

17 A concreta convocacao deste regime ndo colide com a possibilidade de aplicagdo de outras disposi¢bes (assim sucede, por
exemplo, como explicita o legislador, com as que i) confiram ao interessado o direito a uma informagdo mais extensa; ii)
regulem a sua utilizagdo em processos de natureza civel ou penal; iii) regulem a responsabilidade por abuso do direito a
informagao; iv) confiram o direito de ndo prestar declaragdes que possam obrigar qualquer das pessoas referidas no nimero
anterior a admitir a sua prépria participagdo ou de familiares préximos; v) confiram o direito de invocar sigilo profissional, a
prote¢do da confidencialidade das fontes de informagdo ou o regime legal de protegdo dos dados pessoais), como se retira
do previsto no n.2 3 do Cédigo da Propriedade Industrial.
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guem tenha sido indicado por pessoa referida em i), como tendo participado na producao,
fabrico ou distribuicdo dos bens ou na presta¢do dos servigos que se suspeite violarem direitos
de propriedade industrial ou segredos comerciais.'®

2.2.Medidas de preservagao de prova

Diferentes das medidas de obtencdo de prova (mas igualmente essenciais para a
efetividade do direito a prova) e com elas cumuldveis sdo as medidas necessarias a sua
preservagao.

O seu relevo surge quando se identifigue um contexto de perigo iminente para a
integra conservagao de provas cuja apresentacao se afigure necessdaria para garantir a tutela
do direito de propriedade intelectual ou de segredo comercial, sob pena de verificacdo de
lesdo grave e dificilmente reparavel.*

Este tipo de medidas assume tripla natureza: urgente, ndo especificada e cautelar.

O carater urgente (expressamente declarado pelo legislador®®) advém da
circunstancia de estarem em causa medidas necessarias a prover a uma situagdo de caréncia
de tutela imediata.

A natureza ndo especificada decorre da circunstancia de o contelddo material destas
medidas ndo se reconduzir a uma ou varias diligéncias taxativamente tipificadas. A enunciagado
constante do n.2 2 do art. 340.2 do Cdédigo de Processo Civil — onde se prevé a possibilidade
de, para efeitos de preservacdo de prova, se adotarem medidas de descricdo pormenorizada
(com ou sem recolha de amostras) e de apreensao efetiva dos bens que se suspeite violarem
direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais (bem como, sempre que adequado,
dos materiais e instrumentos utilizados na producédo ou a eles referentes) — tem natureza
meramente exemplificativa, destinando-se a esclarecer a admissibilidade dessas concretas
medidas. Dela ndo se retira a exclusao da possibilidade de outro tipo de medidas, destinadas
a assegurar o mesmo fim conservativo.

A natureza cautelar resulta do facto de representarem medidas destinadas a evitar a
consumacgdo de um risco — perda ou deteriora¢cdo de prova. Tém, nessa medida, carater
simultaneamente conservatdrio (do estado em que as provas se encontram no momento em
gue é solicitada a adog¢do de medidas) e antecipatério (relativamente a verificagao do risco
cuja ocorréncia se visa impedir. E esta Ultima dimens3o (antecipatdria) que revela o sentido
da indole cautelar do regime - providenciar intervencdo em momento anterior ao da
verificacdo da realidade que se pretende evitar.

Trata-se, porém, de medida cautelar em sentido amplo. Ndo se integra no ambito da
nocao de providéncia cautelar em sentido préprio.

O risco que com cada um desse tipo de medidas (procedimentos cautelares e medidas
de preservacdo de prova) se pretende cautelar é distinto,

A providéncia cautelar consubstancia medida jurisdicional, adotada no ambito de um
procedimento cautelar, em ordem a assegurar o efeito Util da agdo principal (de que o
procedimento cautelar é incidente ou preliminar) e, por essa via, assegurar a efetividade dos
direitos substantivos que ai o autor faz valer.

18 Art. 344.2, n.2 2 do Cédigo da Propriedade Industrial.
19 Art. 340.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial.
20 Art. 340.2, n.2 1, parte final do Cédigo da Propriedade Industrial.
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A medida cautelar que ora se aprecia destina-se, diferentemente, a assegurar a
preservacdo de material informativo (instrutério), a ser convocado em acdo judicial. Visa,
nesta medida, tutelar o direito processual a prova.

A sua natureza cautelar enquadra-se, nesta medida no mesmo espirito (cautelar) que
se prossegue com o regime regulador da producdo antecipada de prova.?! Por intermédio
deste se assegura que a prova seja produzida em momento anterior aquele em que, em
circunstancias normais (de acordo com o tipico regime-regra processual), haveria lugar a essa
producdo. A producdo de prova (por depoimento de pessoas, inspe¢cdo ou pericia) pode,
guando aplicavel esse quadro regulativo, ocorrer ainda antes de intentada a acdo ou antes da
audiéncia de julgamento.

Nem, porém, este intuito acautelador do perigo de que a produgdo de prova se venha
a tornar impossivel ou muito dificil conduziu (e bem) o legislador a integrar esta previsdo no
ambito dos procedimentos cautelares, por ndo existir identidade entre essa natureza cautelar
(em sentido amplo) e a natureza cautelar prdpria dos procedimentos cautelares.

Contudo, o facto de (contrariamente ao que sucede no Cddigo de Propriedade
Industrial), ndo se prever, no Cédigo de Processo Civil, regime normativo em que se consagre
e regule a possibilidade de adog¢do de medidas de preservagdo de prova conduz a que, em
situagdo em que estas se afigurem necessdrias, a solucdo adotada assente em labor
jurisprudencial com pendor mais criativo.?? Esforco que se afigura dispensavel quando - como
sucede no regime que ora se aprecia — existe regime expresso.

A dissemelhangca de natureza entre as medidas de preservacao de prova e os
procedimentos cautelares ndo obsta, contudo, a que algumas dimens&es da técnica legislativa
adotada quanto aos segundos possa ser igualmente adotada quanto as primeiras.

Assim sucede, por exemplo, quanto a técnica de diferimento do contraditério, por via
da qual se dispensa a audicdo prévia do requerido - comum ao regime dos procedimentos
cautelares previstos no Cédigo de Processo Civil®® e ao regime de preservacdo de prova
previsto no Cédigo da Propriedade Industrial.

De acordo com este ultimo, é possivel ordenar a adocdo de medida de preservacdo de
prova sem que, antes, seja facultada ao requerido a possibilidade de exercer o contraditério,

21 Art. 419.2 do Cddigo de Processo Civil.

22 \Veja-se, a titulo de exemplo, a decisdo proferida, em 02.07.2012, pelo Tribunal da Relagdo de lisboa, no Processo n.2
1737/11.4TVLSB.L1-7. Estava em causa pedido de concessdo de providéncia cautelar (formulado no ambito do procedimento
cautelar comum) no sentido de ser ordenado a entidade responsavel pela obtengdo de imagens através de um sistema de
seguranca de videovigilancia (instalado num supermercado), que ndo procedesse a destruicdo das imagens (destrui¢do a que
estava vinculada, nos termos do regime legal aplicavel, 30 dias apds a recolha das imagens). O pedido de preservagdo era
feito com base na alegagdo de que esse documento (registo de imagens) constituia meio de prova essencial no ambito de
acdo judicial que o requerente visava propor. Ante prévia solicitagdo extrajudicial nesse sentido, a referida entidade recusara
garantir a ndo destruicdo da gravagdo, uma vez decorrido o prazo de 30 dias, afirmando que sé ndo procederia a essa
destruicdo caso a requerente obtivesse autorizacdo nesse sentido emitida por entidade jurisdicional ou pela CNPD. Na
sequéncia do pedido de concessdo de providéncia cautelar, o tribunal de 1.2 instancia absolveu a ré da instancia,
considerando (entre o mais) ndo ser esse 0 meio processual adequado, por absoluta inadequagdo formal. O Tribunal da
Relagdo, porém, veio a proferir decisdo no sentido de que, ndo existindo um mecanismo adjetivo diretamente tutelador do
interesse da requerente (por ndo se enquadrar nem no ambito dos procedimentos cautelares, nem no dominio da produgdo
antecipada de prova), e afigurando-se aquele tuteldvel, incumbe ao tribunal, em ultima andlise, aplicar a norma que o
intérprete criaria se houvesse de legislar dentro do espirito do sistema. Nesta senda, e por apelo aos poderes de adequacgdo
formal, convolou a instdncia cautelar em procedimento para preservagdo de prova (para o que tomou por referéncia o
regime de preservagado de prova ja entdo previsto no Codigo da Propriedade Industrial). Ordenou, em consequéncia (em
substituicdo da decisdo proferida em 1.2 instancia, que foi anulada), que a requerida ndo destruisse, guardasse e conservasse
as imagens registadas, embora apenas na parte concernente a requerente.

23 Arts. 366.2 e 372.2 do Cddigo de Processo Civil.
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quando “um eventual atraso na aplicacdo das medidas possa causar danos irreparaveis?* ao
requerente, ou sempre que exista um risco sério de destruicdo ou oculta¢do da prova”.?®

Tanto ndo representa, todavia, em qualquer uma das hipdteses, verdadeira excecdo
ao principio do contraditério, mas tdo s6 uma alteragdo do momento em que tal garantia é
observada.

Uma vez aplicadas (isto é, executadas, transpostas para a realidade) as medidas de
preservacdo de prova ordenadas, a decisdao deve ser notificada ao requerido com a maior
brevidade possivel (imediatamente, segundo o teor literal do preceito)®® a fim de que este
possa, no prazo de 10 dias, solicitar, querendo, a reapreciacdo da decisdo, para o que
produzird prova e alegard factos?’ que n3o tenham sido ja tidos em conta pelo tribunal.?® ?°

N3o obstante tal exercicio (diferido) do contraditério se traduzir em pronuncia
posterior a prolacdo de decisdo, ndo se trata de exercicio inécuo, na medida em que lhe
sucedera nova pronuncia judicial em que o tribunal poderd determinar a alteragdo, a
revogacdo ou a confirmacdo das medidas anteriormente aplicadas.3°

De notar, por outro lado (agora quanto ao requerente), que a solicitagdo de uma
medida de preservacdo de prova pode gerar consequéncias que ultrapassam a prolagdo de
decisdo. Se, depois de executada a requerida (e concedida) medida de preservacao de prova,
esta i) for considerada injustificada ou ii) deixar de produzir efeitos por facto imputavel ao
requerente, bem como se se vier a concluir que a mesma iii) foi requerida de modo abusivo
ou de ma fé ou que iv) ndo foi antecedida por violagdo ou fundado receio de que outrem
causasse lesdo grave e dificilmente reparavel de um direito de propriedade industrial ou de
segredo comercial, pode o requerente ser condenado a pagar indemnizacdo adequada a
reparacdo de dano causado pela aplicacdo de tais medidas. Tanto pressupora, contudo, que
tal pretens3o seja formulada pelo requerido ou por terceiro lesado.?!

No sentido de garantir a efetividade do pagamento desta indemnizagdo (acautelando
a eventualidade de vir a ser proferida decisdao condenatdria nesse pagamento), o tribunal
pode tornar a aplicagdo de uma medida de preservagao de prova dependente da constituicdo,

24 SALVADOR NUNES DA CosTA revela-se critico relativamente ao facto de o legislador se reportar a danos ndo passiveis de
reparagao sem, em simultaneo, fazer qualquer referéncia a sua gravidade, por entender que tanto conflitua com o principio
da proporcionalidade, cuja observancia se impGe “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade
industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Alimedina, 2010, p. 134.

25 Art. 341.2, n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.

26 Art. 341.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

27 A semelhanga do que sustentdmos quanto ao regime de diferimento do contraditério previsto no ambito dos
procedimentos cautelares regulados no Cédigo de Processo Civil, também aqui se nos afigura que o conteddo material da
garantia (contraditdrio) soé ficara intocada (alterando-se tdo s6 o momento do seu exercicio) se o requerido puder, nesse
exercicio diferido, exercer pelo menos os mesmos poderes que estariam ao seu alcance caso o contraditério tivesse sido
exercido antes da prolagdo da decisdo. Tanto significa que a revisdo das medidas deverd poder assentar ndo apenas na
invocagdo de novos factos e de nova prova, como ainda em novas razdes de direito que o requerido aduza, na invocagao de
excegOes dilatorias, arguicGes de nulidade ou em quaisquer outros subsidios argumentativos que o requerido repute
oportuno alegar e que pudesse ter alegado caso o contraditorio ndo tivesse sido diferido ou que se tenham tornado
oportunos em virtude de ter sido proferida decisdo de diferimento do contraditdrio. Cfr. Procedimento Cautelar Comum,
Coimbra Editora, 2009, pp. 278 e ss..

28 Art. 341.2, n.2 3 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

29 N3o obstante o facto de o legislador ndo o explicitar, cremos assistir ao requerido também a possibilidade de, em caso de
discordancia com o teor da decisdo de que é notificado, da mesma interpor recurso (em alternativa ao exercicio do
contraditério). Ao contrario do que sucede no art. 372.2 do Cddigo de Processo Civil, o legislador ndo refere, no Codigo da
Propriedade Industrial, a propésito do exercicio do contraditério, a possibilidade de interposigdo. Esta auséncia de mengdo
nao se nos afigura desadequada, na medida em que o recurso, sendo embora, como o contraditério, uma via de reagdo a
decisdo proferida, ndo representa uma modalidade de contraditério. A epigrafe do art. 372.2 do Cddigo de Processo Civil
revela-se, assim, demasiado restrita para o conteudo da norma.

30 Art. 341.2, n.2 4 do Cédigo da Propriedade Industrial.

31 Art. 343.2, n.2 3 do Cédigo da Propriedade Industrial.
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pelo requerente, de uma caucdo ou de outra garantia que assegure tal hipotético
pagamento.3?

2.3.Nota comum

Ambos os tipos de medidas (de obtencdo e de preservacdo de prova) podem ser
requeridos por qualquer pessoa com interesse direto® no seu decretamento (nomeadamente
pelos titulares dos direitos de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo
estipulacdo em contrario, pelos titulares de licengas (em conformidade com o previsto nos
respetivos contratos).3*

3. Procedimentos cautelares

No plano da tutela cautelar em sentido estrito distinguem-se dois niveis de regulagao:
um, de carater comum; outro, de carater especial.

Em qualquer uma das hipodteses, a legitimidade ativa abrange, também aqui, todas as
pessoas com interesse direto no seu decretamento (nomeadamente os titulares dos direitos
de propriedade industrial e de segredos comerciais) e, salvo estipulagdo em contrario, os
titulares de licencas (nos termos previstos nos respetivos contratos).®

3.1. Procedimento cautelar comum

No seio deste procedimento distinguem-se, por sua vez, dois niveis: um, de carater
geral; outro, de carater particular.

No ambito do primeiro, consagra-se o regime a que, em geral, obedece o
requerimento de providéncia cautelar e a decisdo do procedimento.

No requerimento, deve o requerente juntar os elementos de prova necessarios a
demonstragao de que é titular do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial
gue alega (ou de que estd autorizado a utiliza-lo), bem como de que o mesmo foi violado ou
de que existe fundado receio de que outrem lhe provoque lesdo grave e dificilmente
reparavel.3®

A verificarem-se tais pressupostos, as medidas cautelares (para inibi¢do ou prevencao
da violacdo®’) podem ser decretadas n3o sé contra o agente causador da violagdo ou da

32 Art. 343.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial. Entre os critérios que o decisor tome em consideragdo para efeito
de fixagdo do valor da caugdo contar-se-a, necessariamente, a capacidade econdémica do requerente (cfr. n.2 2 do mesmo
preceito). Sobre o relevo da responsabilidade civil no ambito da propriedade intelectual, AbeELAIDE MENEZES LEITAO, “O reforgo
da tutela da propriedade intelectual na economia digital através de acgdes de responsabilidade civil”, Direito Industrial
(coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, pp. 239-264.

33 SALVADOR NUNES DA COSTA nota a proximidade entre este critério de determinagdo da legitimidade ativa e o critério de
legitimidade adotado, a titulo geral, no Cédigo de Processo Civil (art. 30.2, n.2 1, 1.2 parte), “Alteragdes Processuais. Novos
procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VI, Aimedina,
2010, p. 128.

34 Art. 338.2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

35 Art. 338.2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

36 Art. 345.2, n.2s 1 e 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

37 Art. 345.2, n.2 1, als. a) e b) do Cddigo da Propriedade Industrial.
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perigosidade de lesdo, como contra quaisquer sujeitos intermediarios (assim também
incluidos no perimetro da legitimidade passiva) cujos servigos sejam utilizados por terceiros
para violar direitos de propriedade industrial ou segredos comerciais, .3

Em sede de decisdo de mérito concessora de providéncia cautelar, o decisor deve ter
em consideracdo a natureza dos direitos de propriedade industrial ou do segredo comercial,
“salvaguardando, nomeadamente, a possibilidade de o titular continuar a explorar, sem
qualquer restric3o, os seus direitos”.°

Quando, porém, esteja em causa a violacao de segredos comerciais, a decisdo sobre
o pedido de concessdo da providéncia cautelar podera presidir, em acréscimo, a ponderacao
judicial sobre o “valor do segredo ou outras suas caracteristicas especificas”, as “medidas
tomadas a fim de os proteger”, a “conduta do requerido”, o “impacto da utilizacdo ou
divulgacdoilegal”, os “interesses legitimos das partes, de terceiros e do interesse publico” e
a “salvaguarda dos direitos fundamentais”.*°

E porque, mais que a declaragdo judicial de direitos e a imposi¢do declarativa de
prestacoes, importa o efetivo cumprimento destas, o decretamento da medida cautelar pode
ser acompanhado pela convocagado de um estimulo do réu ao cumprimento. A tanto se destina
a complementar condenacdo judicial do requerido (por iniciativa do tribunal ou na sequéncia
de pedido formulado pelo requerente) no pagamento de san¢3o pecuniaria compulséria.*!

A prolacgdo de decisdo de concessdo de medida cautelar pode ndo representar, porém,
o fim de linha, mesmo em primeira instancia.

Ao requerido é dada, ainda, a possibilidade de requerer a substituicdo da providéncia
por prestacao de caucdo que se mostre adequada a assegurar a indemnizacao do requerente,
sendo a decis3o quanto a tal pedido necessariamente precedida de audi¢do do requerido. #?

A possibilidade de recurso a esta via de evitar a subsisténcia da providéncia cautelar
decretada ndo é, contudo, admissivel em todas as hipdteses, na medida em que ndo é
permitida a divulgacdo de um segredo comercial contra a constituicdo de uma garantia.*?

Por outro lado, a semelhanga do que acima se observou a propédsito das medidas de
preservacdo de prova, também as providéncias cautelares podem ser concedidas sob regime
de contraditério prévio ou diferido, podendo também, nos mesmos termos, haver lugar a
responsabilidade do requerente.*

As providéncias cautelares extinguem-se e caducam em conformidade com o previsto
no Cadigo de Processo Civil. Acresce que, estando em causa alegada violacdo de segredo
comercial, a providéncia cautelar tornar-se-a ineficaz, a solicitacdo do requerido, caso, por
raz6es ndo imputaveis a esta parte, deixem de se encontrar preenchidos os requisitos de
protecdo de informac3o a titulo de segredo comercial.*®

3.2. Procedimento cautelar especificado de arresto

A par do regime cautelar comum a que acabamos de fazer referéncia, o legislador
prevé e regula, no Cédigo da Propriedade Industrial, o procedimento cautelar de arresto.

38 Art

41 Art

44 Art
45 Art

.345.2, n.2 3 do Cédigo da Propriedade Industrial.
39 Art.
40 Art.

345.2,n.2 7 do Cédigo da Propriedade Industrial.
354.2,n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.

.345.2,n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.
42 Art.
43 Art.

345.2, n.2 6 do Codigo da Propriedade Industrial.
354.2,n.2 2 do Codigo da Propriedade Industrial.

.345.2,n.2 5 do Cédigo da Propriedade Industrial.
.345.2, n.2 4 do Cédigo de Propriedade Industrial, em leitura articulada com o previsto nos arts. 313.2 e 343.2 do

mesmo Cdédigo.
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Apesar da identidade de designacdo com o homdnimo procedimento cautelar
especificado previsto no Cédigo de Processo Civil*®, da circunstancia de ter em comum com
este a execucdo mediante apreensado de bens e do facto de lhe ndo ser estranho o intuito de
assegurar a preservacgao de garantia patrimonial (quando esta se revele em perigo) necessdria
a satisfacdo de direito de crédito, ndo estdo em causa figuras totalmente sobreponiveis.

Duas notas de especialidade se observam no procedimento que ora consideramos.

Por um lado, a particularidade de o fim justificativo do arresto ndo ter
necessariamente de ser (como é no arresto regulado no Cédigo de Processo Civil) a
conservacdo de garantia patrimonial do requerido (enquanto forma de assegurar a
observancia coerciva do dever de pagar). Também o objetivo de eliminar do alcance do
lesante ou de terceiros os bens que sejam utilizados para violagdo de direitos de propriedade
industrial ou de segredos comerciais representa fundamento vdlido de requerimento de
concessdo de arresto. A medida cautelar consistira, nesta hipotese, na ordem de apreensao
dos bens que se suspeite violarem esses direitos ou segredos (incluindo os bens importados,
a fim de prevenir a sua entrada ou circulagdo no mercado) ou dos instrumentos que apenas
possam servir para a pratica do ilicito®’.

Por outro lado, mesmo quando o objetivo justificativo da medida seja a preservagao
da garantia patrimonial de direito de crédito, este arresto distingue-se (relativamente ao
arresto regulado no Cédigo de Processo Civil) pelo facto de se destinar a assegurar a
viabilidade de efetiva e coerciva satisfagdo de um particular direito de crédito: o direito a
cobranca da indemnizagdo por perdas e danos, decorrente de infragdo (atual ou iminente) a
escala comercial. Neste especial caso, a diligéncia de arresto consistird na ordem de
“apreensdo preventiva dos bens mdveis e iméveis do alegado infrator, incluindo os saldos das
suas contas bancdrias”.®® A esse poder de apreensdo acresce, como competéncia dele
complementar do tribunal, o poder de ordenar a comunica¢cdo ou o acesso aos dados e
informacdes bancarias, financeiras ou comerciais respeitantes ao infrator.*

A concessao do arresto pressupde, em qualquer das circunstancias, a verificacdo de
duas condicdes: incumbe ao requerente alegar e demonstrar, em simultaneo, que é titular do
direito de propriedade industrial ou do segredo comercial (ou que estd autorizado a utiliza-lo)
e que se verifica ou estd iminente uma viola¢do.*®

Também quanto a este procedimento cautelar vale o que acima dissemos, a propdsito
do procedimento cautelar comum, quanto: aos acrescidos elementos informativos que

46 Arts. 391.2 a 396.2 do Cddigo de Processo Civil.

47 Art. 346.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

48 Art. 346.2,n.2 1, 1.2 parte do Cédigo da Propriedade Industrial.

49 Art. 346.2, n.2 1, 2.2 parte do Cédigo da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA COSTA nota, este segundo poder
assume natureza instrumental relativamente ao poder de apreensao, “Alterages Processuais. Novos procedimentos para
tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensédo), vol. VII, Almedina, 2010, p. 147.

50 Art. 346.2, n.2 3 do Cddigo da Propriedade Industrial, cujo teor se revela em sintonia com o contemplado no art. 345.2, n.2
2 do mesmo Cddigo.
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podem ser tidos em consideracdo pelo tribunal para efeitos decisérios®!, ao regime de
contraditdrio,*? s causas de extin¢3o e caducidade® e a responsabilidade do requerente®.

Critérios de decisao judicial
4.1. Decisdao indemnizatoria

Depois de explicitar que a producdo de danos decorrente de violagdo ilicita e culposa
(a titulo de dolo ou de mera culpa) de direito de propriedade industrial ou segredo comercial
de outrem gera para o lesante a obrigacdo de indemnizar, o legislador fixa critérios de
determinac3o do montante indemnizatdrio.>®

Distinguem-se, nesta sede, dois planos.

Num primeiro plano, determina-se que, para definicdo do montante indemnizatério
por danos patrimoniais, devera o tribunal tomar em consideragdo, quanto ao infrator, o lucro
por este obtido e a importancia da receita resultante da conduta ilicita do infrator.%®
Tomara em conta, quanto a parte lesada, os danos emergentes e os lucros cessantes por esta
sofridos, bem como os encargos pela mesma suportados com a protegao, a investigacdo e a
cessacdo da conduta lesiva do seu direito.>’

No que diz respeito aos danos ndo patrimoniais, o legislador limita-se a prever que o
tribunal devera toma-los em consideragdo. Nao indica, contudo, critério de determinacdo do
correspondente valor compensatdrio.®®

Em segundo plano, o legislador antecipa, em regime de aplicacdo subsidiaria, a
solucdo alternativa a adotar quando os critérios contemplados no primeiro plano ndo se
revelem aptos a determinar o montante de danos efetivamente sofridos. Nesse caso, o
tribunal decidird de acordo com critérios de equidade.

Encontra-se limitado, contudo, nessa determinacdo, a dois titulos. Por um lado, pela
ndo oposicao da parte lesada. Por outro lado, pela necessidade de respeitar uma moldura
indemnizatoria minima (correspondente as remuneragdes que teriam sido auferidas pela
parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorizacdo para utilizar os direitos de
propriedade industrial ou os segredos comerciais em questdo, aos encargos suportados com
a protecdo do direito de propriedade industrial ou do segredo comercial e a investigacao e
cessacao da conduta lesiva). >

Os dois planos, que, como salientado, em principio se articulam em regime de
subsidiariedade do segundo relativamente ao primeiro (e, portanto, de alternatividade),
podem, porém, passar a assumir carater cumulativo (integral ou parcial) quando a conduta do

51 Art. 354.2, n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.

52 Art. 341.2 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 346.2, n.2 4 do mesmo Cddigo. O legislador parece,
assim, ter adotado um critério diferente daquele que selecionou no ambito do regime de contraditério vigente quanto ao
arresto previsto no Cédigo de Processo Civil, na medida em que neste Gltimo o contraditério é, por imposicdo legal, sempre
diferido (cfr. art. 393.2, n.2 1 do Cddigo de Processo Civil).

53 Art
54 Art
55 Art
56 Art
57 Art
S8 Art
59 Art

.342.2 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 346.2, n.2 4 do mesmo Cddigo.
.343.2 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 346.2, n.2 4 do mesmo Cddigo.
.347.2,n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.

.347.2,n.9s 2 e 3 do Cédigo da Propriedade Industrial.

.347.2,n.2 2 do Cédigo da Propriedade Industrial.

.347.2,n.2 4 do Cédigo da Propriedade Industrial.

.347.2,n.2 5 do Cédigo da Propriedade Industrial.
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infrator constitua pratica reiterada ou se revele especialmente gravosa em relacdo a parte
lesada.®®

Minimo denominador comum a qualquer um dos identificados critérios de definicao
de valor indemnizatdrio é, em qualquer circunstancia, o dever de o tribunal fixar uma quantia
razoavel destinada a cobrir os custos (quando devidamente comprovados) suportados pela
parte lesada com a investigac3o e a cessacdo da conduta lesiva.5!

4.2 Decisao inibitoria

A par das decisGes impositivas da ado¢do de uma conduta (e com elas cumulaveis),
identificam-se as decisdes condenatdrias em comportamento omissivo.

Neste dominio, distingue-se também um regime e um regime particular (este aplicavel
guando esteja em causa a violagdo de segredos comerciais).

4.2.1. Regime geral

Com a ado¢do de medidas inibitdrias (aplicaveis tanto ao infrator, como a qualquer
intermedidrio cujos servigcos estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de
propriedade industrial ou segredos comerciais)®? pretende-se, nos termos da explicitacio
legal, assegurar o impedimento de continuacio de pratica da infra¢do.®®

Sem pretensdo esgotante, o legislador indica, como medidas (deste tipo) adotaveis a
interdicdo temporaria do exercicio de certas atividades ou profissGes; a privacdo do direito de
participar em feiras ou mercados e o encerramento temporario ou definitivo de
estabelecimento.®* O efetivo cumprimento voluntdrio de medidas inibitérias destinadas a
assegurar a cessacdo de uma atividade ilicita é passivel de ser promovida mediante
condenacdo em san¢do pecunidria compulséria.®®

4.2.2. Regime particular

Quando esteja em causa a violacdo de segredo comercial, o tribunal pode impor ao
infrator: a cessacdo ou a proibicdo da utilizacdo ou divulgacdo do segredo comercial
(consoante este tenha ja sido, ou ndo, objeto de violagado); a proibicdo de produzir, oferecer,
colocar no mercado ou utilizar mercadorias em infragédo e a proibicdo de importar, exportar
ou armazenar mercadorias em infrac3o para prosseguir esses mesmos fins.% ¢’

Para tanto, devera ter em consideracdo os requisitos gerais de concessdo de
providéncias cautelares e os requisitos de concessdo de providéncias cautelares em caso de

60 Art. 347.2, n.2 6 do Cddigo da Propriedade Industrial.

61 Art. 347.2, n.2 7 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

62 Art. 349.2, n.2 3 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

63 Art. 349.2, n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial. SALvADOR NUNES DA CosTA salienta que o decretamento destas medidas
pressupde a prévia formulagdo de pedido, nesse sentido, pelos interessados, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos
para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Aimedina, 2010, p. 150.
64 Art. 349.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

65 Art. 349.2, n.2 4 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

%6 Art. 356.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial.

57 No que diz respeito a violagdo de segredos comerciais, o prazo de prescri¢do é de 5 anos e tem inicio no momento em que
o direito puder ser exercido. O regime de interrupgdo e suspensdo obedece, em termos subsididrios e devidamente
adaptados, ao regime de suspensido e interrupgdo previsto no Cédigo Civil (art. 353.2 do Cédigo da Propriedade Industrial).
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violacdo de segredos comerciais®®, podendo ainda tomar em conta o valor do segredo ou
outras suas caracteristicas especificas, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta
do requerido, o impacto da utilizagdo ou divulgacdo ilegal, os interesses legitimos das partes,
de terceiros e do interesse publico e a salvaguarda dos direitos fundamentais, entre outros
eventuais fatores.®

Embora o tribunal possa limitar o periodo de duracao das medidas inibitdrias que
imponha, impde-se que, nessa definicdo, assegure a preservacdo de um horizonte de duragao
que se revele apto a eliminar qualquer vantagem comercial ou econdmica de que o infrator
possa ter beneficiado em consequéncia da obtencdo, utilizacdo ou divulgacdo ilegal do
segredo comercial.”®

A extingdo destas medidas obedece ao regime de extingdo aplicavel as medidas de
preservacdo de prova (supra referido).”*

O decretamento judicial de medidas inibitérias pode ndo representar uma
inevitabilidade, mesmo quando preenchidos os pressupostos do seu decretamento. Pode a
pessoa que devesse ficar as mesmas submetida requerer que, em alternativa a essas medidas,
haja lugar a sua condenacdo no pagamento de compensagdo pecuniaria razoavelmente
satisfatoria a parte lesada.

Necessario sera, porém, para tanto, demonstrar, por um lado, que a adogdo desse regime
alternativo se justifica por razdes enquadraveis no ambito do principio da proporcionalidade
(alegando e provando que a execugcdo das medidas inibitérias causaria danos
desproporcionados a pessoa sobre quem impendessem) e, por outro lado, o
desconhecimento ndo culposo da violagdo de segredo (mediante alegacdo e prova de que a
pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitérias ndo tinha conhecimento — nem motivos
para ter conhecimento — de que estavam em causa bens associados a violagao de segredo
comercial).”

Se a pretensdo formulada proceder — havendo assim lugar, em alternativa as medidas
inibitdrias, a fixagdo de montante compensatério -, o montante fixavel encontra-se limitado
no que diz respeito ao seu maximo, na medida em que o valor compensatdrio ndo podera
superar o montante de remuneracgdes que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o
infrator tivesse solicitado autorizacdao para utilizar os segredos comerciais em questao
durante o periodo em que essa utilizacdo estivesse proibida.”

4.3. Decisdao de sancionamento acessorio

As decisOes acima referidas correspondem a decisGes adotadas a titulo principal.

Podem, contudo, ser complementadas por sancdes acessdrias, cujo regime é também

permeado por especificidades caso esteja em causa a violacdo de segredo comercial.

68 Art. 345.2 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo, em cadeia, do art. 356.2, n.2 3 e do art. 354.2 do mesmo

Caodigo.

69 Art. 356.2, n.2 1, 2.2 parte do Cddigo da Propriedade Industrial.

70 Art. 354.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 356.2, n.2 3 do mesmo Cddigo.

71 Art. 342.2 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 356.2, n.2 4 do mesmo Cédigo.

72 Art. 355.2, n.2 3 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 356.2, n.2 4, 1.2 parte do mesmo Cdédigo.
73 Art. 355.2, n.2 4 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remiss&o do art. 356.2, n.2 4, 1.2 parte do mesmo Cddigo.
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As sangOes acessOrias traduzir-se-do em medidas relativas ao destino dos bens em que se
tenha verificado viola¢do dos direitos de propriedade industrial ou dos segredos comerciais’4, bem
como aos instrumentos utilizados no fabrico dos bens em que se manifeste violagao dos direitos de
propriedade industrial ou dos segredos comerciais.”

Na determinagdo das medidas aplicaveis deve o tribunal tomar em consideragdo (a
semelhanca do que sucede em matéria de providéncias cautelares) os critérios previstos no art.
345.2 do Cédigo da Propriedade Industrial’®, bem como critérios de proporcionalidade em sentido
amplo (devem as medidas ser adequadas, necessdrias e proporcionais a gravidade da viola¢do)”’ e
os legitimos interesses de terceiros (em particular dos consumidores)’®. Estando em causa a violagdo
de segredo comercial, o tribunal poderd, ainda, atender, designadamente, ao valor do segredo ou
outras carateristicas especificas deste, as medidas tomadas a fim de os proteger, a conduta do
requerido, ao impacto da utilizacdo ou divulgacdo ilegal, aos interesses legitimos das partes, de
terceiros e do interesse publico e a salvaguarda dos direitos fundamentais.

No que respeita ao teor das medidas, determina o legislador, pela positiva, que estas podem
incluir a destruicao, a retirada ou a exclusdo definitiva dos circuitos comerciais, sem que tanto
implique atribuicdo de qualquer compensac3o ao infrator.” Estipula, também, agora pela negativa,
que essas medidas ndo poderdo, em caso algum, prejudicar a protecdo do segredo comercial que
esteja em quest3o®. Na mesma esteira, ndo é permitida a divulgacdo de segredo comercial contra a
constituicdo de uma garantia.®!

A semelhanca do que referimos quanto as decisdes que decretem medidas inibitdrias, pode
0 sujeito passivo das medidas requerer que, em alternativa a estas, seja proferida decisdo
condenatdria no pagamento de compensacgao pecuniaria razoavelmente satisfatéria a parte lesada.
Também aqui o sujeito passivo tem o dnus de provar, quer que a adogdo desse regime alternativo
se justifica por razées enquadraveis no principio da proporcionalidade (mediante alegacado e prova
de que a execugdo das medidas inibitdrias causaria danos desproporcionados a pessoa sobre quem
impendessem), quer o desconhecimento ndo culposo da violacdo de segredo (mediante alegacdo e
prova de que a pessoa que deveria ser objeto das medidas inibitdrias ndo tinha conhecimento —nem
razOes para o ter — de que estavam em causa bens associados a violacdo de segredo comercial).8?
Em caso de deferimento do pedido, o montante compensatdrio ndo poderd ser superior ao
montante de remuneragdes que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse
solicitado autorizagdo para utilizar os segredos comerciais em questdo durante o periodo em que
essa utilizac3o estivesse proibida.®

5. Grau de publicidade processual

74 Art. 348.2, n.2 1 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

75 Art. 348.2, n.2 4 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

76 Por remissdo, em cadeia, dos arts. 355.2 e 354.2 do mesmo Cddigo.

77 Art. 348.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

78 Art. 348.2, n.2 3 do Cddigo da Propriedade Industrial.

79 Art. 348.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

80 Art. 355.2, n.2 1 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

81 Art. 354.2, n.2 2 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 355.2, n.2 2
82 Art. 355.2, n.2 3 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 356.2, n.2 4,
83 Art. 355.2, n.2 4 do Cédigo da Propriedade Industrial, por remiss&o do art. 356.2, n.2 4,

do mesmo Cddigo.
2 parte do mesmo Cddigo.
a

1.
1.2 parte do mesmo Cédigo.
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5.1. Publicidade da decisao

18 as decisdes

Se, de acordo com o regime geral previsto no Cddigo de Processo Civi
sdo, por regra, publicas mas ndo publicadas, de acordo com o regime previsto no Cddigo da
Propriedade Industrial a vontade do lesado releva no que diz respeito a publicacdo da decisdo
final, na medida em que aquele beneficia do direito de requerer® ao tribunal que ordene a
publicacdo dessa decisdo.® &

A publicacdo é feita por extrato®®, a expensas do infrator®, no Boletim da Propriedade
Industrial ou através da divulgacdao em qualquer meio de comunicagdao que se considere
adequado®. Do extrato constardo elementos da sentenca e da condenacdo, bem como a
identificac3o dos agentes.”! Este Ultimo elemento informativo (identificacdo dos agentes) n3o
constara, porém, da publicacdo da decisdo se o tribunal entender que a mesma nao se
justifica, atentos os potenciais danos que a publicita¢cdo dessa identificagdo possa vir a causar
areputacdo e a privacidade do infrator. %2

Impende sobre o tribunal o dever de preservar a confidencialidade dos segredos
comerciais, bem como de, quanto a estes, tomar em consideragdo, designadamente, o valor
do segredo ou outras suas caracteristicas especificas, as medidas tomadas a fim de os
proteger, a conduta do requerido, o impacto da sua utilizacdo ou divulgacao ilegal, os
interesses legitimos das partes e de terceiros, o interesse publico e a salvaguarda dos direitos
fundamentais.®

84 Pronunciamo-nos sobre o regime de publicidade e de segredo em processo civil, analisando o regime regra e as suas
excegOes (quer no sentido da ampliagdo do grau de publicidade, quer no sentido da sua restrigdo) em “Publicidade e segredo
em Processo Civil — que fronteiras”, Revista da Ordem dos Advogados, Vol. lll/IV, dezembro, 2020, pp. 633 a 665.

85 SALVADOR NUNES DA COSTA apresenta como possivel justificagdo para o facto de a publicagdo pressupor a formulagdo desse
pedido pelo lesado o facto de esse tipo de publicidade se poder revelar prejudicial a este ultimo, “AlteragGes Processuais.
Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascens3o), vol. VII,
Almedina, 2010, p. 150.

86 Art. 350.2, n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial. Como SALVADOR NUNES DA CoSTA bem salienta, ndo obstante constar
do teor literal da norma que o juiz pode ordenar a publicagdo, esta em causa um verdadeiro poder dever, que ndo uma mera
faculdade, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”, Direito Industrial (coord.
José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Aimedina, 2010, p. 151.

87 De notar que as decisdes finais relativas a a¢gdes propostas com base na protegdo provisoria ndo podem ser proferidas
antes da concessao ou da recusa definitiva da patente, do modelo de utilidade ou do registo, suspendendo-se a instancia
uma vez finda a fase dos articulados (art. 5.2, n.2 3 da Cddigo da Propriedade Industrial). Sobre o regime de defesa da
propriedade industrial, em matéria de protegdo provisdria e de protegdo prévia, a luz do regime vigente em 2009 (constante
do D.L.n.236/2003, de 5 de margo, com as alteragdes introduzidas em 2007 e em 2008), MIGUEL MOURAE SiLVA, “A defesa dos
direitos de propriedade industrial — protecgdo proviséria e protecgdo prévia: breves notas”, Direito Industrial (coord. José de
Oliveira Ascensdo), Vol. VI, Almedina, 2009, pp. 369-374.

88 Arts. 350.2, n.2 3 e 357.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial.

89 Art. 350.2, n.2 1 do Cdédigo da Propriedade Industrial.

% Art. 350.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial. SALvADOR NUNES DA COSTA observa que a adequacdo do tipo de
publicagdo ao teor da decisdo comporta a possibilidade de simultanea publicitagdo no Boletim da Propriedade Industrial e
em outro meio de comunicagdo, “Alteragdes Processuais. Novos procedimentos para tutela da propriedade industrial”,
Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), vol. VII, Almedina, 2010, p. 151. Segundo o previsto na alinea h) do art.
375.2 do mesmo Cddigo, as decisdes finais de processos judiciais sobre propriedade intelectual sdo publicadas no Boletim da
Propriedade Industrial.

91 Arts. 350.2, n.2 3 e 357.2, n.2 1 do CAdigo da Propriedade Industrial.

92 Art. 357.2, n.2 1 do Cédigo da Propriedade Industrial.

93 Art. 354.2 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 357.2 do mesmo Cédigo.
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No que em particular diz respeito as decisGes finais de declaragao de nulidade ou de
anulacdo de patentes® °° %6, de certificados complementares de protecdo, de modelos de
utilidade e de topografias de produtos semicondutores®” (declaracdo que s6 pode resultar de
decis3o judicial®®), incumbe & secretaria do tribunal remeter a decisdo definitiva, logo que
transitada em julgado, ao INPI, I. P. (por transmissao eletrénica de dados, sempre que possivel,
ou em adequado suporte alternativo), a fim de que os respetivos texto, averbamento e aviso
sejam publicados no Boletim da Propriedade Industrial. 9 1

Este regime é também aplicavel aos recursos.%!

94 Qs direitos emergentes de patentes e de modelos de utilidade, assim como de registos de topografias de produtos
semicondutores, de desenhos ou modelos e de marcas e outros sinais distintivos do comércio e os direitos emergentes dos
pedidos podem ser objeto de execugdo para realiza¢do coerciva de obrigagdo (através de penhora), de tutela cautelar
conservatoria (mediante arresto), de garantia real voluntariamente constituida (por via de penhor) e de outras apreensdes
de bens efetuadas nos termos legais (art. 6.2 do Cédigo da Propriedade Industrial).

9 Os processos de declaracdo de nulidade e de anulagdo podem ser da competéncia de tribunais judiciais (em caso de
declaragao de nulidade ou de anulagdo de patentes, de certificados complementares de prote¢do, de modelos de utilidade
e de topografias de produtos semicondutores, bem como de declaragdo de nulidade ou anulagdo de registos de desenhos
ou modelos, de marcas, de logdtipos, de denominagdes de origem, de indicagdes geograficas e de recompensas quando
resulte de um pedido reconvencional deduzido no ambito de uma agdo que corra termos no tribunal) ou do INPI (quanto a
declaragdes de nulidade ou a anulagGes de registos de desenhos ou modelos, de marcas, de logétipos, de denominagbes de
origem, de indicagOes geograficas e de recompensas que nao resultem de pedido reconvencional deduzido no ambito de
uma agdo que corra termos no tribunal), como se retira do art. 34.2, n.% 1 e 2 do Cddigo da Propriedade Industrial. Sdo
diferentes os circulos de legitimidade ativa correspondentes a cada uma dessas hipdteses (art. 34.2, n.2s 3 e 4 do mesmo
Codigo). Na ordem juridica brasileira a agdo tendente a declaragdo de nulidade de patente pode ser intentada pelo INPI ou
por qualquer pessoa com legitimo interesse, a todo o tempo de vigéncia da patente, podendo também a nulidade da patente
ser arguida, em defesa, a todo o tempo (art. 56, §1 da Lei da Propriedade Industrial — Lei 9.279 de 14 de maio de 1996). A
acdo serd apreciada pelo foro da Justica Federal (art. 57 da mesma Lei). Para uma perspetiva de conjunto do regime da
propriedade intelectual nesse ordenamento juridico, quer numa perspetiva de direito interno, quer sob o angulo
internacional, CARLA EUGENIA CALDAS, Manual de Direito da Propriedade Intelectual, Evocati, 2007.

% O facto de uma patente ter por objeto um processo de fabrico de um produto novo gera inversdo de énus da prova, na
medida em que, salvo prova em contrario, o mesmo produto fabricado por um terceiro serd considerado como fabricado
pelo processo patenteado (art. 99.2 do Cddigo da Propriedade Industrial). De notar que, antes da data do pedido ou da data
da prioridade, quando esta é reivindicada, os direitos conferidos pela patente ndo sdo oponiveis a quem, de boa-fé, tenha
chegado pelos seus préprios meios ao conhecimento da invengdo e a utilizava ou fazia preparativos efetivos e sérios com
vista a tal utilizag¢do (salvo se esse conhecimento tiver resultado de atos ilicitos ou contrarios aos bons costumes, praticados
contra o titular da patente), sendo que o énus da prova dessa inoponibilidade impende sobre quem dela se pretenda fazer
valer (art. 105.2,n.%2s 1 a 3 do Cddigo da Propriedade Industrial). Em particular sobre as especificidades do regime de patentes
no ambito da biotecnologia, JoAo PAauLo REMEDIO MARQUES, “Patentes biotecnoldgicas e direitos de obtentor de variedades
vegetais Diferengas de regime e pistas para a respectiva articulagdo”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo),
Vol. ll, AlImedina, 2002, pp. 163-231. O mesmo autor pronuncia-se, de modo desenvolvido, sobre o relevo e implicagbes da
biotecnologia no ambito da propriedade intelectual em “Biotecnologia(s) e propriedade intelectual. Direito de Autor. Direito
de Patente e Modelo de Utilidade. Desenhos ou Modelos”, Almedina, 2007.

97 Especificamente sobre a tutela deste tipo de produtos, ALEXANDRE DIAs PEREIRA, “Circuitos integrados: protecc¢do juridica das
topografias de produtos semicondutores”, Direito Industrial (coord. José de Oliveira Ascensdo), Vol. ll, Alimedina, 2002, pp.
163-231. No sentido de que o imposto incidente sobre o software em licenciamento como mercadoria deve assumir natureza
redistributiva, CARLA EUGENIA CALDAS BARROS, “E afinal software é mercadoria ou n30?”, PIDCC — Revista de Propriedade
Intelectual, Direito Contempordneo e Constituigdo, Ano V, vol. 10, n. 2 3, 2016, pp. 48-70.

98 Art. 34.2, n.2 1 do Codigo da Propriedade Industrial.

99 Art. 34.2, n.2 5 do Cddigo da Propriedade Industrial.

100 Na ordem juridica brasileira as decisGes de nulidade de patentes transitadas em julgado sdo objeto de anotagdo publica
pelo INPI, a fim de ser assegurada a sua cognoscibilidade por terceiros (art. 57, §2 da Lei da Propriedade Industrial — Lei 9.279
de 14 de maio de 1996).

101 Art. 34.2, n.2 5 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 46.2 do mesmo Cédigo.
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E igualmente ao seu abrigo que, quando o ente decisor seja tribunal arbitral®?, este
pode determinar a publicidade da decis3o final.1%

5.2. Publicidade do processo

Ciente do relevo do segredo comercial, o legislador procurou assegurar a sua tutela
normativa em varios planos.

Desde logo, regulando a conduta de quem, com o propdsito de obter informagdo com
essa natureza sigilosa, ativamente interfere em dominio de dados cujo acesso lhe esta vedado.

Pode, porém, suceder que o acesso a esse tipo de informacgdo se verifique sem que
seja necessario desenvolver qualquer atividade propositadamente destinada ao alcance desse
fim. O processo judicial (sobretudo quando tenha por objeto matéria de propriedade
industrial) pode, precisamente, tornar-se um natural manancial de informacdo representativa
de segredo comercial.

Na auséncia de qualquer previsdo regulativa sobre este aspeto (no sentido de
assegurar a tutela do segredo), recorrer a juizo tornar-se-ia uma espada de dois gumes: de um
lado, via necessaria para obtencdo de tutela judicial de posi¢des juridicas (violadas ou
ameacadas) em matéria de propriedade industrial; de outro lado, fonte de risco de
conhecimento e indevida utilizagao por terceiros (isto é, por sujeitos ndo titulares do segredo)
de informacgao representativa de segredo comercial que a parte houvesse de invocar em juizo
como forma de instruir e assegurar tutela para a posicao juridica que ai pretenda fazer valer.

Compreende-se que o legislador se revele sensivel a fragilidade que esta bivaléncia
implicaria para o titular de direitos de propriedade industrial que recorra a tribunal. A
titularidade do direito de acesso ao direito e aos tribunais ndo deve ser acompanhada por
temor que iniba ou intensamente desestimule esse acesso, sob pena de real ndo efetividade
dessa garantia constitucional.

Duplicidade tanto mais incompreensivel quanto esteja ao alcance do legislador a
implementagdo de medidas normativas que tendencialmente neutralizem (ou
consideravelmente minorem) esse fundado receio. Foi 0 que se pretendeu com as medidas
adotadas no sentido de assegurar a preservacao da confidencialidade dos segredos comerciais
em processos judiciais.

Estas medidas abrangem o periodo de pendéncia do processo judicial e o periodo
posterior a sua extingao. Consideremos, separadamente, cada um desses periodos.

5.2.1. Na pendéncia do processo judicial
No primeiro periodo prevalece a proibi¢do, dirigida a quem seja parte em processo

judicial ou tenha acesso aos documentos que o integrem, de utilizar ou divulgar qualquer
segredo comercial ou alegado segredo comercial de que tenha tomado conhecimento em

102 Em matéria de propriedade industrial os tribunais arbitrais podem ser constituidos para o julgamento de questdes
suscetiveis de recurso judicial, mesmo quando existam contrainteressados, desde que que estes aceitem o compromisso
arbitral (art. 47.2, n.2 2 do Cédigo da Propriedade Industrial). O compromisso arbitral e a constituicdo (e funcionamento) do
tribunal arbitral encontram-se regulados, respetivamente, nos arts. 48.2 e 49.2 (neste ultimo caso, mediante remissdo para
a Lei da Arbitragem Voluntaria) do Codigo da Propriedade Industrial. Em particular sobre a arbitragem em matéria de
medicamentos de referéncia e genéricos, designadamente sobre o regime processual aplicavel nesse dominio, ALEXANDRE DE
SOVERAL MARTINS, “Arbitragem e propriedade industrial: medicamentos de referéncia e medicamentos genéricos”, Revista de
Legislagdo e de Jurisprudéncia, ano 144, n. 3993, julho-agosto, 2015, pp. 424 e ss..

103 Art. 34.2, n.2 5 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 47.2, n.2 3 do mesmo Cddigo.
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virtude dessa participagao ou acesso e que o tribunal tenha identificado como confidencial
em resposta a um pedido que a parte interessada haja formulado de modo devidamente
fundamentado.

Essa proibicdao geral pode ser acompanhada, em cada concreto processo, pela adogdo
de acrescidas e especificas medidas de preservacdo de segredo comercial ou de alegado
segredo comercial que seja utilizado ou mencionado no decurso desse processo, quando
tanto se afigure necessario para salvaguardar o direito a acdo e a um tribunal imparcial, bem
como os interesses das partes ou de terceiros.

A adocdo dessas especificas medidas ndo pressupde a necessdria formulacdo de
pedido pela parte interessada; pode o tribunal decreta-las oficiosamente. Hao-de, porém, em
qualquer circunstancia, ser tomadas de acordo com critérios de proporcionalidade.

O contetido material destas especiais medidas ndo obedece a previsao taxativa, pelo
gue assume carater exemplificativo a enunciacdo literal em que se prevé poder o tribunal: i)
limitar (total ou parcialmente) a um ndmero restrito de pessoas o acesso a documentos que
tenham sido apresentados pelas partes ou por terceiros e que contenham segredos
comerciais ou alegados segredos comerciais e i) limitar a um nimero também restrito de
pessoas o0 acesso a audiéncias, bem como aos respetivos registos e transcri¢des, quando exista
a possibilidade de divulgacdo de segredos comerciais ou de alegados segredos comerciais. 1%

De sublinhar, a este propésito, dois limites, comuns a estes dois tipos de medidas. No
sentido de assegurar a observancia do nucleo do principio do contraditério impde-se que no
mencionado nucleo restrito de pessoas se inclua, pelo menos, uma pessoa singular de cada
uma das partes e os respetivos mandatdrios (ou outros representantes). A fim de garantir,
tdo intensamente quanto possivel, a preservacdo do segredo comercial, 0 nimero desse
nucleo restrito de pessoas ndo deve exceder o necessario para assegurar o respeito do direito
das partes a acdo e a um julgamento imparcial.1%

No dmbito da legal enunciacdo exemplificativa de medidas adotaveis, neste contexto,
pelo tribunal, inclui-se, ainda, a possibilidade de este disponibilizar as demais pessoas (ndo
incluidas nas duas hipdteses acima referidas em j) e ii)) uma versdo ndo confidencial das
decisdes judiciais que se revele tuteladora do segredo comercial (isto é, uma versdo de que
tenham sido removidas ou ocultadas as passagens que contenham os segredos comerciais).?’

5.2.2. Apos a extingdo do processo judicial

O dever de confidencialidade manter-se-3, por principio, mesmo apds a extingao do
processo judicial. S6 assim ndo serd em duas circunstancias: i) se as informac¢des em causa
tiverem, entretanto, passado a ser conhecidas (ou a ser de conhecimento facilmente
acessivel) nos circulos de pessoas que normalmente lidam com esse tipo de informagdes'®®
ou ii) se resultar de decisdo transitada em julgado que o alegado segredo comercial ndo
preenche os requisitos cumulativos que a informagdo deve reunir para que seja tutelavel

104 Art. 352.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial.

105 Art. 352.9, n.2 3, als. a) e b) do Cddigo da Propriedade Industrial.
106 Art. 352.2, n.2 4 do Cddigo da Propriedade Industrial.

107 Art. 352.2, n.2 3, al. ¢) do Cddigo da Propriedade Industrial.

108 Art. 352.2, n.2 2, 2.2 parte do Cddigo da Propriedade Industrial.
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enquanto segredo comerciall®. Requisitos que se traduzem no facto de a informac3do dever:
assumir carater secreto; beneficiar de valor comercial pelo facto de ser secreta e ser objeto
de diligéncias razodveis no sentido da manutencdo da sua confidencialidade por parte da
pessoa que detenha o respetivo controlo legal®.

A violacdo do dever de confidencialidade quanto a informagdo representativa de
segredo comercial gera, por principio, consequéncias para o infrator, como decorre do que
supra se referiu quer quanto a possibilidade de condenagdo no pagamento de montante
ressarcitdrio, quer quanto a prolacdo de decisdes de natureza inibitéria e acessoéria.

A aplicagdao das medidas, procedimentos e vias de reparagdo deve desenvolver-se em
conformidade com o principio da proporcionalidade e de modo a evitar abusos ou a criagdo
de obstaculos ao comércio legitimo.'!

Tais medidas, procedimentos e vias de reparacdo ndo serdao adotados, porém, quando
a obtencgdo, utilizacdo ou divulgacdo de um segredo comercial se tenha verificado em
contexto: i) de exercicio do direito a liberdade de expressdo e de informagdo (com inclusdo
do respeito pela liberdade e pelo pluralismo dos meios de comunicac¢do social) consagrado na
Carta dos Direitos Fundamentais da Unido Europeia; ii) de revelacdo de ma conduta,
irregularidade ou atividade irregular, se a revelagdo tiver sido realizada pelo infrator para
protecdo do interesse publico geral; iii) de divulgacdo por trabalhadores aos respetivos
representantes quando estes se encontrem em exercicio legitimo das suas fungdes
representativas, nos termos legais, se tal revelacdo for necessdria para o exercicio dessas
fungdes representativas ou iv) de protecdo de um interesse legitimo e legalmente
reconhecido.'?

Conclusao

N3o obstante a autonomia cientifica existente entre direito material e direito
processual, conecta-os um duplo tipo de relagao.

Por um lado, num plano geral, uma relagdo de instrumentalidade geral, na medida
em que, no ambito de um sistema de justica publica (enquadrado em contexto de Estado de
Direito), o processo (na dimensao de due process of law) representa a via constitucional e
legalmente admitida, como regra, para a resolucdo de conflitos com relevo juridico e, assim,
para a pratica e concreta realizagdo do direito substantivo.

Instrumentalidade cuja efetividade assume natureza essencial, na medida em que
constitui meio de garantia do direito constitucional de acesso ao direito e a tutela jurisdicional
efetival®s.

Como JOSE CARLOS BARBOSA MOREIRA nota, “o processo deve dispor de instrumentos de
tutela adequados, na medida do possivel, a todos os direitos (e outras posi¢des juridicas de
vantagem) contemplados no ordenamento, quer resultem de expressa previsdo normativa,

quer se possam inferir do sistema” .4

109 Art. 352.2, n.2 2, 2.2 parte do Cddigo da Propriedade Industrial.

110 Art. 313.2 do Cddigo da Propriedade Industrial, por remissdo do art. 352.2, n.2 2, 2.2 parte do mesmo Cdédigo.

111 Art. 351.2, n.2 2 do Cddigo da Propriedade Industrial.

112 Art. 351.2, n.2 1 do Cddigo da Propriedade Industrial.

113 Art. 209, n.2 1 da Constituicdo da Republica Portuguesa. No art. 5. 2, XXXV da Constituicdo da Republica Federativa do
Brasil o direito de acesso a justiga encontra-se consagrado enquanto garantia de que “a lei ndo excluira da apreciagdo do
Poder Judiciario lesdo ou ameaga a direito”.

114 «Efetividade do processo e técnica processual”, Temas de Direito Processual Civil, Sexta Série, Sdo Paulo, Saraiva, 1997,

p. 197.
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Tal efetividade pode implicar que o regime processual acompanhe, com previsdes
instrumentais (adjetivas) especiais, as especialidades que o regime substantivo assuma. Com
0 que se entra num segundo plano de instrumentalidade, dotado de nota de especialidade.

A técnica legislativa adotada no Cddigo da Propriedade Industrial atualmente vigente
em Portugal congrega os dois planos, na medida em que o legislador optou por assegurar a
tutela jurisdicional dos direitos materiais ai regulados através de disposi¢cdes adjetivas
(instrumentais) especiais, complementadas pela aplicagdo subsididria do regime instrumental
geral (regulado no Cddigo de Processo Civil).

Tais notas especiais respeitam a dimensdes fulcrais do processo. Contendem, de
modo direto, com areas normativas que intensamente condicionam a preservacao do efeito
util da acdo (no que respeita as especialidades em sede de procedimentos cautelares), a
efetividade de direitos processuais (no que concerne as medidas de obtencdo e de
preservagao de prova), o teor da atividade jurisdicional (no que diz respeito aos critérios de
decisdo judicial) e a escala de divulgacdo do contetdo da tramitagdo processual, bem como
do seu resultado ultimo (grau de publicidade processual).

O que nasce com vocagao de especialidade pode, contudo, vir a assumir eficacia
irradiante para quadrantes juridicos ndo integrados nessa particular area. O que permite
admitir como hipdtese que algumas das notas especiais de regime que vimos de analisar —
mormente as que relevam em sede de prova e de publicidade — possam (pelos seu relevo
pratico) vir a servir de mote inspirador para adocdo de regime equivalente, devidamente
adaptado, no ambito do regime processual civil geral.
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