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A PATENTE DE PROCESSO DE FABRICO 
DE UM PRODUTO NOVO 

E A INVERSAO DO ONUS DA PROVA 

José de Oliveira Ascensao 

1. O art. 3.° do Dec.-Lei n.° 176/80, de 20 de Maio, 
inovou na nossa ordem juridica, ao dispor: «Se uma patente 
tiver por objecto um processo de fabrico de um produto novo, 
© mesmo produto fabricado por um terceiro ser4, salvo prova 
em contrario, considerado como fabricado pelo processo paten- 
teado». 

Tocou-se assim um ponto particularmente sensivel no 
dominio da Propriedade Industrial. 

Suscitou-se por isso debate entre os interessados. 
O legislador foi sensivel as criticas dirigidas ao novo dis- 

positivo, pelo que se decidiu pela sua revogacao pura e simples. 
Fé-lo através do Decreto-Lei n.° 285/83, de 21 de Junho, que 
foi justificado no predmbulo pelo estédio de desenvolvimento 
da indistria portuguesa, e pelas dificuldades, delongas e obstd- 
culos resultantes do sistema instituido. 

Nés préprios nos tinhamos pronunciado desfavoravelmente 
no respeitante 4 solucao estabelecida em 1980; e a reforma 
legislativa fez-se no sentido por nés preconizado. Mas tinhamos 
proposto um sistema mais aperfeigoado. Fizémo-lo alids com 
total independéncia de qualquer das partes em conflito. 

Como o problema continuara sem dtivida na ordem do 
dia, pois nao ¢ de supor que os*interesses, muito poderosos, que 
tiveram de recuar em 1983, aceitem passivamente a nova situagao,
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pensamos que mantém actualidade a comunicagio a publico 
do sistema por nés proposto. 

E o que passamos a fazer, centrando a nossa andlise na 
referida inversdo do énus da prova, tal como a operava o art. 3.° 
do Dec.-Lei n.° 176/80, de 20 de Maio, acima transcrito. 

2. Aquele diploma quebrou a regra fundamental do Di- 
reito Portugués sobre a reparti¢io do énus da prova. Consta 
do art. 342/1 do Cédigo Civil, que é do seguinte teor: «Aquele 
que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos consti- 
tutivos do direito alegado» (1). 

Este principio é, podemos dizé-lo, comum 4 nossa civili- 
zacgio. Nao encontrava até agora nenhum desvio em matéria 
de litigios sobre patentes. Nos termos gerais, seria Aquele 
que alegava a violacio da patente que caberia provar os factos 
ue consubstanciariam essa violagao. Por isso, nio havia nenhuma 

didpesicho especifica sobre énus da prova no dominio das pa- 
tentes. 

A introducio desta excepgio a um principio fundamental 
deverd fundar-se em razdes muito significativas. Procuremos 
determin4-las para as valorarmos de seguida. 

Comegaremos por fixar precisamente o 4mbito da regra. 
3. A patente pode ter por objecto um produto ou um 

processo (art. 4.° do Cédigo da Propriedade Industrial). 
Os inventos de processo superam hoje em dia os inventos 

de produtos, em quantidade e importancia prdtica. Pode defi- 
nir-se © processo como «uma aplicacio ordenada de meios 
técnicos dirigidos 4 obtengaio de um resultado industrial» (2). 

Se o produto é j4 conhecido mas é objecto de patente de 
terceiro, isso nio impede a concessio da patente de processo. 
Apenas a exploragao econdémica desta nao pode ser realizada 

  

  

1) Veja-se também o art. 516.° do Cédigo de Processo Civil. 
2 Ch. Mario Rotondi, Sul brevetto di procedimento, sulla sua 

estensione e sull’onere della prova della contraffazione, em Multitudo Legum- 
-Ius Unum (Estudos em honra de W. Wengler), II, Berlim, 1973, 713.
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sem autorizacao do titular da patente do produto, ou enquanto 
essa patente nao caducar (1). 

Mas a patente de processo pode dirigir-se também a um 
produto novo. 

Pode perguntar-se por que raz4o, nesse caso, nao se obtém 
directamente a patente do produto. 

As razdes podem ser varias. Mas h4 uma muito significa- 
tiva, que basta para ilustrar a importdncia desta matéria entre 
nés: é que o produto pode nao ser patentedvel. O art. 5.° 
do Cédigo da Propriedade Industrial exclui que possam ser 
objecto de patente os alimentos e os produtos e preparados 
farmacéuticos (n.° 3) e os produtos da indistria quimica (n.° 4). 
Todavia, acrescenta que podem ser patenteados os aparelhos 
ou sistemas do seu fabrico (n.° 3) ou os processos de os obter 
(n.° 4). 

Tem portanto razio Ascarelli quando afirma, considerando 
o alcance diverso de uma patente de produto e duma patente 
de processo: «A primeira refere-se 4 tutela do produto, de 
qualquer modo obtido, e a segunda 4 tutela do processo, sendo, 
portanto, possivel a existéncia de um diverso processo para o 
‘mesmo resultado, podendo, portanto, pensar-se na subsistén- 
cia de um invento de produto e de um invento de processo e, 
em consequéncia, de duas patentes industrialmente coorden4veis, 
como ocorre quando a primeira se refere a um produto e a 

da a um processo que implica a consecucio (ou a utilizagao) 
do produto» (2). 

4. Omencionado art. 3.° do Dec.-Lei n.° 176/80 é expresso 
ao referir-se apenas 4s patentes que tém por objecto um processo 
de fabrico de um produto novo. E de supor que a indistria 
alimentar, a indistria quimica e a inddstria farmacéutica, esta 

  

(1) No mesmo sentido Rotondi, ob. cit., 717-718; A. Silva Car- 
valho, O Objecto da Invengio, Lisboa, 1970, $5. 

(2) Teoria de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Barcelona, 
1970, 5561 (trad. cast. da 3.* ed., Mildo, 1960).
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ainda com mais relevo, sejam as destinat4rias prevalentes desta 
previsdo. 

E neste A4mbito, e apenas neste 4mbito, que o citado pre- 
ceito opera a inversio do dénus da prova. Por qué? 

Responde o n.° 2 do preambulo do Decreto-Lei: «Quanto 
ao problema da prova nas patentes, a legislagio portuguesa 
sobre propriedade industrial, no que respeita ao dominio da 
quimica, prevé apenas a existéncia de patentes de processos, para 
obter os respectivos produtos, o que levanta questdes de ditt 
cil solugio, pois que o titular de uma patente nao pode, em 
acgdes de contrafaccao, fazer a prova deste delito por nao ter 
normalmente acesso 4s instalagdes do eventual contrafactor. 
Torna-se, portanto, aconselhdvel seguir a orientagio preconizada 
pela OMPI... na sua lei-tipo sobre patentes de invengio». 

Temos as maiores dtividas quanto 4 valia desta explicagao. 
Nao é verdade que o titular de uma patente nfo possa, 

em accdes de contrafacgaio, fazer a prova, por nao ter normal- 
mente acesso as instalacSes do eventual contrafactor. 

No processo de contrafaccio aplicam-se as regras proba- 
térias normais, podendo-se requerer as mesmas diligéncias 
que nos outros casos. 

E certo que h4 uma regra no Cédigo da Propriedade 
Industrial, o art. 228.°, que pode trazer alguma perplexidade. 

Dispde este que o Ministério Pablico e as partes interessadas 
poderao requerer varias providéncias, que enumera. 

E poderia inferir-se que com isto se afastavam os meios 
processuais normais. Nomeadamente, poderia pér-se em divida 
a admissibilidade da inspeccao judicial. 

Mas nao é assim. Em primeiro lugar, porque o preceito 
nio tem apenas indole processual. Concedem-se poderes subs- 
tantivos, como quando se permite a destruicio dos instrumentos 
da pratica do delito, ou da marca, modelo ou desenho contra- 

feitos ou imitados. 
No aspecto estritamente processual, haver4 quando muito 

uma mA técnica em preverem-se em particular meios pro- 
cessuais que sao ja facultados pela lei geral.
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Mas a ratio é claramente ampliadora e no restritiva dos 
meios utiliziveis em processos de contrafaccio. Por isso tera 
de ser entendido — sem prejuizo dos meios genericamente uti- 
lizaveis em. juizo. 

De facto, o objectivo principal do preceito no campo 
processual é assegurar a legitimidade a entidades como o Minis- 
tério Piblico, e para além dele a quaisquer associagdes repre- 
sentativas das actividades econédmicas implicadas. Por isso teve 
a cautela de enumerar os actos que estas entidades podem pra- 
ticar. 

A inten¢gio ampliativa resulta clara da alinea a) do preceito, 
onde se prevéem: «buscas, exames, vistorias ou quaisquer outras 

diligéncias para descobrimento ou verifica¢io ane elitos pre- 
vistos neste diploma». Portanto, por aplicagao directa do texto, 
seria sempre possivel recorrer 4 providéncia da inspecgao judicial, 
estabelecida pela lei geral. 

Nao nos parece pois procédente a afirmagio contida no 
preambulo do diploma, de que o autor nao pode fazer a prova 
da contrafaccio por normalmente nao ter acesso As instalacdes 
do eventual contrafactor. 

5- Quais sAo ent3o os meios processuais de que o autor 
se pode servir? 

Sao todos aqueles que constam, quer do art. 228.° do Cédigo 
da Propriedade Industrial, quer da lei processual civil ou da 
lei processual penal, consoante estiver em causa um ilfcito civil 
ou um ilfcito penal. 

Como a lei sanciona penalmente a contrafac¢io, os meios 
mais enérgicos do processo penal sio genericamente aplicdveis. 

Nao cabe agora examinar sistematicamente esses meios. 
Limitamo-nos a algumas observagdes pontuais. 

A prova por inspecg¢do, que referimos hid pouco, vem 
prevista nos arts. 390.° e segs. do Cédigo Civil. 

Tem por fim a percepg¢ao directa de factos pelo tribunal. 
As disposigSes sio de cardcter genérico, pelo que sao utili- 

zaveis no processo por contrafaccao, dentro do rito préprio 
destas acgdes. Se portanto houvesse dificuldades na apreciagio 
dos factos, restaria sempre ao Tribunal esse meio definitivo.
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_ Por outro lado, é possivel recorrer a providéncias cautelares. 
O art. 228/ al. b) do Cédigo da Propriedade Industrial menciona 
expressamente o arresto. Mas nio hé nada que afaste nestes pro- 
cessos © recurso As providéncias cautelares nio especificadas dos 
arts. 399.° e segs. do Cédigo de Processo Civil (1). 

Isto quer dizer que as partes podem sempre requerer a 
concessio das providéncias que em concreto se revelem as 
adequadas ao objectivo que se tem em vista — o afastamento de 
perigos que se receiam. Ser4 apenas necessdrio que se verifiquem 
aes. 8 fundamentos gerais destas providéncias: o fumus boni 
iuris, a demonstragao prima facie da razdo que assiste ao reque- 
rente, e o periculum in mora, quando nao convier que a situagao 
fique sujeita 4s delongas do processamento comum. 

Adiante teremos ocasiio de retomar esta matéria. 
6. Diz-se também no predmbulo do mesmo decreto-lei 

que se torna aconselh4vel seguir a orientagdo preconizada pela 
OMPI na sua lei-tipo sobre patentes de inven¢io. 

De facto, a Organizac¢io Mundial da Propriedade Intelec- 
tual elaborou uma iei-tipe sobre patentes de invencio, donde 
constava a mencionada inversio do énus de prova. Mas ¢ uma 
lei-tipo destinada aos paises em vias de desenvolvimento. 

Serd isto um argumento na ordem juridica portuguesa? 
E dificil admiti-lo. 

Portugal nao ¢ um pais em vias de desenvolvimento. Pelo 
menos nunca foi como tal admitido sempre que poderia tirar 
beneficios dessa qualificagio. 

E do facto de a OMPI ter preconizado a inversio do énus 
da prova nada se retira quanto 4 exceléncia da regra. 

Sobretudo, nada se retira quanto 4 vantagem da regra para 
os paises nao industrializados. Muito pelo contrario. 

A OMPI é, com escasso disfarce, uma longa manus dos 
paises industrializados. 

  

(1) Cfr., neste sentido, R. Corte Real, Cédigo da Propriedade Indus- 
trial, 5.2 ed., Coimbra, 1982, sub art. 228.°
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Se ela propugna a adopgio de regra, ficamos a saber que 
esta convém aos paises detentores da alta tecnologia. 

E fica a suspeita de que ser desfavoravel aos outros, pois 
que pela vantagem daqueles alguém pagar4 um prego. 

Quer isto dizer que a justificagio do decreto-lei nao é 
convincente. 

Abstraiamos dela, para verificar em geral como se deve 
colocar o problema da prova nas patentes de processo. 

7. A inversdo do énus de prova em litigios sobre violagio 
de patentes de processo de fabrico de produtos novos fora ja 
realizada em sistemas estrangeiros. 

Constava, por exemplo, do art. 2.° do Decreto italiano de 
29 de Junho de 1939, sobre patentes de invengao: «Qualquer 
outro produto idéntico presume-se obtido, salvo prova em 
contrério, com o método ou processo que é objecto da pa- 
tente» (1). 

A regra foi acolhida noutros paises industrializados euro- 
peus, como a Alemanha, embora nio em todos: nunca foi 
aceite em Franga, por exemplo. 

Actualmente a tendéncia é a da extensio a pafses menos 
industrializados. E por forga dessa tendéncia chegou também 
a Portugal. 

De certa maneira, podemos dizer que nos paises industria- 
lizados o interesse de regra é hoje em dia menor. Como dissemos, 
ela esté particularmente ligada aqueles dominios em que a 
lei veda a concessdo de patente de produtos. Mas como a tendén- 
cia tem sido a de fazer cair as varias restrigdes 4 concessio de 
patentes de produtos, a importdncia pratica do problema acaba 
por ficar muito restringida (7). 

  

(1) Veja-se a este propésito a andlise de Rotondi, ob. cit., 719-720 
e a sua demonstracao de que a presuncao cessa, por exigéncia légica, se 
houver vdrias patentes de processos dirigidos ao mesmo produto novo, 
situagdo esta que demonstra ser pega na pratica. 

(2?) Em Franga, por exemplo, a lei actual eliminou as restrigdes 
referentes a produtos quimicos e alimentares, e praticamente também 

RD-2
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De todo o modo, vamo-nos interrogar directamente sobre 
a justificagio de semelhante inversio do dénus da prova. 

8. Por detrés dessa regra sé pode estar a presuncio de 
que, se h4 uma patente que tem por objecto um processo de 
obtengio de um produto novo, todo o produto que apareca 
no mercado serd resultado da utilizagao desse processo. 

E uma presuncio fundada na normalidade das circuns- 
tancias, como é préprio das presungdes, pois sem dtivida que 
na grande generalidade dos casos assim aconteceré. 

Mas tirar consequéncias legais dessa normalidade signi- 
fica submeter todos os casos que porventura se afastem da 
normalidade a um regime violento. 

O direito nio procede geralmente assim. A consideracio 
estatistica da normalidade da razio de uma parte, em relacio 
a outra, nado é motivo para partir do principio que em todos os 
casos é essa quem tem razdo. Nao sdo consideragdes deste tipo 
que o levam a agravar a situagio de um dos litigantes. 

No direito criminal, a evidéncia da maior razio estatistica 

da acusagio em relagio 4 defesa nao leva a ordem juridica a 
presumir o réu culpado. Consideragdes de ordem totalmente 
diversa intervém no sentido de levar, muito pelo contrério, 
a presumir a inocéncia do réu. 

O simile tem interesse, até porque aqui se discute da 
perpetragao de um crime, a contrafaccio. O art. 3.° presume, 
se nao propriamente a culpa do réu, pelo menos a verificagao 
da violagio de que ele é acusado. Assim se agrava muito consi- 
deravelmente a situagio deste, duma forma que torna proble- 
matica a observancia das regras constitucionais, tendentes a 
assegurar ao réu todas as garantias de defesa. 

Na verdade, o réu inocente, mesmo que a inocéncia seja 
figura estatisticamente nao predominante, em casos daquela 
natureza, nao pode ver agravada a sua situagao com consideragGes 

  

as relativas a produtos farmacéuticos. A evolugio é historiada por Chavanne 
e Burst, Droit de la propriété industrielle, 2.2 ed., Paris, 1980, n.°* 62 a 98.
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desta ordem. E o sistema actual deixa-o de facto em posicio 
muito desfavorecida (1). 

9. Qual o verdadeiro fundamento da solucgao do art. 3.° 
do Dec.-Lei n.° 176/80? 

Pode dizer-se que o autor nao tem possibilidade de conhe- 
cer os processos utilizados. Mas vimos j4 que o pode fazer; 
e pode-o no decorrer do processo de contrafaccio ou como 
providéncia prévia, destinada a evitar um prejuizo que se receia. 
Nao se vé assim que o titular da patente esteja em piores condi- 
ges do que o est4 em geral o titular de um direito que age em 
juizo. E portanto, nao se justifica que neste caso concreto se 
crie um regime discrepante do regime geral. 

Mas nao sendo este, qual o verdadeiro fundamento da 
inversio do énus de prova? 

Sé pode ser o de reforgar o vigor das patentes. Particu- 
larmente, esse reforgo resulta aqui de se ir estendendo subtil- 
mente a proteccio, nao sé ao processo, mas também, ao produto, 

inclusivé nos sectores em que a lei portuguesa nao permite 
a concessio de patentes de produto. Cai-se numa figura inter- 
média, numa forma de transi¢io, para a protecgio do préprio 
produto (2). 

  

(1) Vale por isso o julgamento severo de Rotondi para uma figura 
desta indole: «Assiste-se, na legislagio e na prdtica de alguns paises, 4 
afirmagio de todo abnorme de uma presungao de que o produto impor- 
tado tenha sido fabricado justamente com aquele processo para que existe 
a patente no pais de importagio —presung&o que comporta uma subversio 
do énus de prova, pela qual se impde a prova negativa, isto é, de que a 
fabricagdo nao se fez Setlinnes aquele processo que é titulado pela patente 
no pais de importagaio» (ob. cit., 716). 

(2) Silva Carvalho, ob. cit., 85, que advogou entre nés a implan- 
tacgio do sistema no direito anterior (embora referido a produto novo 
«sem car4cter inventivo») fala mesmo num «meio termo de protec¢Ao». 
O autor, diz, apenas conhece 0 seu prdéprio processo, e pode nfo ter 
qualquer possibilidade de fazer prova acerca do processo do réu, como 
poder4 acontecer se este nao estiver patenteado» (pdg. 86). Sdo argumentos 
cuja valia pusemos j4 em causa.
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Mas é muito contest4vel que a indistria portuguesa neces- 
site dessa extensio. 

A nossa economia continua a ser escassamente inovadora. 
Vive muito mais dos vazios abertos na propriedade industrial 
do que de exclusivos que ela prépria obtenha. A limitag3o 
dos seus meios de pesquisa condena-a a um atraso que nfo ser4 
sem divida recuperado nos anos mais préximos. 

Sendo assim, nao sio evidentemente as empresas portuguesas 
quem reclama esta extensio; sio as empresas estrangeiras, ou 
as suas subsididrias que querem ampliar a zona de dominio. 
A inversio do énus da prova é um triste exemplo de auto- 
-subordinagao a interesses estrangeiros, totalmente ao arrepio 
das exigéncias nacionais, que falam no sentido da manuteng¢io 
e se possivel ampliacio, da esfera de liberdade. 

10. Mas pode dizer-se que esse sacrificio da nossa liber- 
dade é mera decorréncia dos movimentos de integrago econé- 
mica europeia em que o Pais est4 implicado. 

um argumento que esté muito no ar e que alids tem sido 
acolhido com um grau de provincianismo muito grande. Deze- 
nas de convengdes tém sido aceites pelos nossos governantes 
ainda que sejam contrdrias aos interesses portugueses, ainda 
que nao tenham sequer entrado em vigor, ainda que delas nao 
participem paises tao significativos como a Franca—com a 
alegacio que temos de nos adequar 4 legislagao europeia. 

Procurando encarar lucidamente a situacio, temos de dis- 
tinguir dois aspectos. 

Um, é a adaptagao da nossa legislagao 4s exigéncias comu- 
nitdrias, que se deve de facto ir fazendo gradualmente e nos 
pontos verdadeiramente significativos. 

Outro, pelo contrdrio, ¢ a garantia para Portugal de um 
periodo de transi¢io que permita 4 nossa economia preparar-se 
melhor para o embate da integracio. A volta deste periodo de 
transicio e suas coordenadas batalham efectivamente os nossos 
negociadores. 

Nao teria nenhum sentido irmos nés préprios, enquanto 
a isso nio somos obrigados, renunciar ao nosso espago de liber- 
dade, ficando na estranha condi¢gio de antecipar os inconve- 
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e 

nientes da integragio enquanto vemos cada vez mais diferidas 
as suas vantagens. 

Como a existéncia de produtos nio patente4veis é inteira- 
mente adequada ao grau de desenvolvimento da economia 
portuguesa, nio tem justificagio uma inversio de énus de prova 
ue representa um passo em sentido contrério. Ha que legislar 

de harmonia com os interesses portugueses, que sao lesados 
por semelhante reforgo da proteccio concedida pela patente 
de processo. | 

11. De muitas maneiras se tem procurado unificar inter- 
nacionalmente o direito das patentes. 

Varias formulas tém sido utilizadas para assegurar o resul- 
tado de uma patente se repercutir sobre varios paises simul- 
taneamente, ultrapassando o cardcter de concessio nacional 
que até agora era sua caracteristica. 

O tratado conhecido por P.C.T. procurou que essa refrac- 
¢io se pudesse operar a nivel mundial. 

No sector europeu, temos a patente europeia e a patente 
comunitdria. 

Esta representa um esquema ainda mais adiantado. Ai haver4 
verdadeiramente uma patente comum, supranacional, que todos 
os paises da comunidade econédmica europeia deverao aceitar. 

Acontece porém que o esquema de implantagio da patente 
comunitaria est4 ainda muito atrasado. Pelo que nfo seria sequer 
a adesio de Portugal ao Mercado Comum que tornaria fatal 
a aceitagio dos seus pressupostos. 

Quanto 4 patente europeia, menos ambiciosa, retiraria, 
em todo o caso, o exclusivo da decisio sobre a concessio da 
patente aos d6rgaos internos, e forgaria a aceitar patentes em 
dominios onde até agora tém sido exclufdas. 

Mas de toda a maneira, o problema nfo se altera substan- 
cialmente. A adesio 4 patente europeia nao é questao de meses. 
Talvez um dia ela se torne fatal. Mas enquanto assim no acon- 
tecer toda a preocupaco da lei portuguesa dever4 ser a de 
garantir o espaco de liberdade que permita ao Pais recuperar 
quanto possivel o seu atraso, antes de consumada a integracio,
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para suportar em melhores condigdes o impacto negativo 
desta. 

E claro que se ouve sempre dizer que sé um sistema de 
forte proteccao da propriedade industrial permite o desenvol- 
vimento industrial. E um argumento meramente ideolégico, 
que nao merece consideragio. A proteccio da propriedade 
industrial tem hoje muito mais a fungao de assegurar que se 
mantenha a supremacia dos paises industrializados sobre os 
restantes. 

Nada o comprova melhor do que o préprio desenvolvi- 
mento industrial de Portugal, fundador if Uniio de Paris, 
e zeloso defensor da propriedade industrial. 

Ao todo, em 1979, foi feito 1 (um) pedido de reconheci- 
mento de patente portuguesa no estrangeiro (1). 

12. Vejamos agora qual pode ser o funcionamento con- 
creto do sistema, caso o titular da patente agir contra um even- 
tual contrafactor. 

E que se podem recear dois tipos principais de prejuizos 
derivados desse funcionamento: 

1) Pode a inspecgao das instalagdes do arguido levar 4 
violagao de segredos industriais; 

2) Pode a suspensio da actividade do arguido, cautelar- 
mente imposta, implicar para este prejuizos considerdveis. 

isemos sucessivamente os dois aspectos. 
E admissivel que um eventual contrafactor esteja na rea- 

lidade utilizando um método préprio, que nao queira reve- 
lar (2). 

A inspec¢io as suas instalacdes, de qualquer modo realizada, 
poderia ter sempre a consequéncia de desvendar processos que 
se querem secretos. E poderia até ser fraudulentamente requerida 

  

  

(1) Cfr. a este propdésito a comunica¢gio do Dr. Jorge Cruz, apresen- 
tada ao Semin4rio da Associac¢io Portuguesa da Indistria Farmacéutica 
(8/9 de Junho de 1981). 

(2) Esta hipétese € prevista expressamente por Silva Carvalho, 
ob. cit., 98.
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por um concorrente, com a verdadeira finalidade de obter esse 
conhecimento. 

Cria-se entio um conflito efectivo, entre o titular da pa- 
patente de processo que necessita saber se o processo patenteado 
est a ser indevidamente usado, e 0 terceiro que quer garantir 
um segredo de fabrico. 

E uma hipdtese de muito escassa verificagio pratica, dado 
justamente o atraso portugués no sector da invencio (1). 

Mas sera possivel encontrar um esquema de composi¢io? 
Pensamos que sim. 
Nao sé vé que o interesse no segredo de fabrico nfo seja 

merecedor de tutela. 
Mas como quem produz o produto novo nao se pode 

escusar a facilitar a prova de que nao é obtida pelo processo 
patenteado, o direito de recusa sé se poder4 exercer se nao 
trouxer prejuizo ao titular da patente. i 

A conciliagio esté em, justamente nesses casos, admitir a 

inversio do énus da prova que o Dec.-Lei n.° 176/80 estabelecera 
em geral. 

Se esta conclusio é verdadeira, ¢ conveniente a publicacgio 
de um diploma alterando o direito existente. 

Comegaria, para evitar quaisquer dividas, por consagrar 
© recurso a todos os meios de prova admissiveis em juizo; 
e f4-lo-ia com generalidade, de modo a aplicar-se a todos os 
processos de contrafaccio. 

Far-se-ia depois esta ressalva, com a consequente inversio 
do énus da prova. Mas ela tem a mesma justificagio no respei- 
tante a toda e qualquer patente de processo, e nao apenas aque- 
las que se referem a um produto novo. Mesmo que o produto 
nao seja conhecido, ha idéntico interesse do autor em assegurar 

  

(1) Outro aspecto da relevancia do segredo industrial é 0 referido 
por Silva Carvalho, ob. cit., 89: sobre a inaplicabilidade do principio 
do segredo que envolve de inicio a invengio patenteada, se o titular da 
patente actuar contra terceiro em contrafacgao. O réu podera, nesse caso, 
consultar o processo burocratico de concessdo de patente.
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a prova, e idéntico interesse do réu em resguardar eventuais 
segredos de fabrico. 

Eis o texto que propomos: 

Art. 1.° 

1. Nas acgdes fundadas na violacio do direito de titular 
de patente, a prova pode ser feita por todos os meios admissiveis 
em. juizo. 

2. Seo objecto for uma patente de processo, o réu pode 
opor-se 4 inspecgao judicial, alegando segredo de fabrico, mas 
caber-lhe-4 nesse caso o 6nus de provar que o produto nio é 
obtido pelo processo patenteado. 

13. O outro problema diz respeito aos prejuizos que pode- 
rjam ser causados pelo recurso a providéncias cautelares que 
implicassem a suspensio da laboragio do pretenso infractor. 

Essa suspensio pode trazer prejuizos muito graves ao 
arguido; e todavia, pode chegar-se ao fim e verificar-se que nio 
houve efectivamente infraccio. 

Serd possivel mitigar de alguma forma o poder do titular 
da patente de fazer cessar preventivamente a laboracio do 
arguido? 

Vejamos: 

As providéncias cautelares esto sujeitas a um regime 
comum. Suficientemente acentudmos j4 que o sector da proprie- 
dade industrial no foge 4 aplicacio das regras gerais sobre 
providéncias cautelares. 

Ora, a aplicagao de uma providéncia como a da suspensio 
da laboragao tem, como toda a providéncia cautelar, dois pres- 
supostos e uma consequéncia constante. 

Os dois pressupostos foram j4 indicados atrds. Sd0 0 peri- 
culum in mora e o fumus boni iuris. Portanto, nao ha poder auto- 
mitico do titular da patente de fazer parar a laboragao. E neces- 
sfrio que proceda a uma demonstragdo prima facie do funda- 
mento da alegada violagio e dos prejuizos que essa laboracio
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lhe causa. Sé assim a suspensdo poderd ser decretada. Vai trazer 
prejuizos para o requerido, mas como tmica forma de evitar 
os prejuizos que poderiam resultar para o requerente, que aparen- 
temente tem fundamento no seu pedido. 

Mas ha mais. O requerente age sempre por sua conta e 
risco. Nos termos do art. 387 do Cédigo de Processo Civil, 
se a providéncia for julgada injustificada ou caduca, o reque- 
rente é responsdvel pelos danos causados ao requerido, quando 
nao tenha agido com a prudéncia normal: e o juiz pode fazer ee 
der a providéncia de prestacio de caucio. 

Daqui resulta j4 uma certa garantia para o requerido. Pode 
todavia observar-se que a indemnizagio dos prejuizos sé surge 
quando houver temeridade por parte do ‘Sates da patente, 
enquanto que prejuizos surgem para o arguido em todos os 
casos de cessacio da laboracio. 

O aspecto mais grave consiste em a suspensaio poder ser 
decretada sem audiéncia do réu, nos termos do art. 400/1, 
se o tribunal entender que esta pde em risco o objectivo da 
providéncia cautelar. 

Nao parece que este risco se verifique tipicamente quando 
ha alegada violagio de uma patente; ou pelo menos é tao rele- 
vante como ele a consideracgio do prejuizo injusto que assim 
pode ser trazido ao réu. 

A conciliagao estar4 aqui em admitir a providéncia cautelar 
da suspensio da laboragio, mas em fazé-la preceder em todas os 
casos de audiéncia do réu. 

Sugere-se por isso que no diploma proposto se insira um 
art. 2.°, do seguinte teor: 

Art. 2.° 

Nao podem ser decretadas, sem audiéncia do réu, provi- 
déncias cautelares que impliquem a suspensdo da actividade 
em. que consiste a alegada contrafacco. 

14. No mesmo diploma devem-se inserir ainda duas dis- 
posigdes complementares.
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Como a matéria é complexa, convém deixar bem explicito 
que o art. 3.° do Dec.-Lei n.° 176/80 fica revogado. Nao basta 
confiar na revogacao tacita, que resultaria do art. 1.° do diploma 
por nds proposto. 

Por outro lado, como se trata de um diploma de cardcter 
essencialmente processual, deverd entrar imediatamente em vigor, 
nao se vendo que haja razdes que se oponham a esse facto. 
Um art. 4.° e dltimo consignaria este aspecto. 

O diploma seria aplicdvel mesmo a processos pendentes. 
Mas ai j4 nao é€ necessdrio previsdo especial, pois trata-se de 
principio incontestado o de que a lei processual é de aplicacio 
imediata. 

15. Vamos resumir os varios aspectos considerados: 
1.2 O art. 3.° do Dec.-Lei n.°.176/80, de 30 de Maio, ao 

determinar a inversio do énus da prova nos processos de contra- 
facgio de patente de processo de fabrico de um produto novo, 
contraria um principio fundamental da ordem juridica por- 
tuguesa. 

2.0 A patente de processo ¢ muito significativa entre 
nés, até por haver varios produtos que nado sao patentedveis, 
podendo sé-lo os processos do seu fabrico. 

3.° As dificuldades de prova invocadas no predmbulo 
do diploma nio sao diferentes das comuns, pois o titular da 
patente pode ter acesso 4s instalagdes do pretenso contrafactor. 

4.° De facto, no processo de contrafaccio sao utilizdveis 
os meios de prova genericamente permitidos em direito, nomea- 
damente a prova por inspec¢ao judicial. 

5.° Pode também o titular da patente recorrer a provi- 
déncias cautelares, nomeadamente as providéncias cautelares nao 
especificadas, que se tornem necessdrias para evitar danos pro- 
vindos das delongas judiciais. 

6.0. Também nfo é convincente a referéncia do preambulo 
ao facto de a solucio ser preconizada em lei-tipo da OMPI, 
destinada alids aos paises em vias de desenvolvimento. 

7.°_ A referida inversio do énus da prova inspira-se em 
leis de pafses industrializados, mas nestes vai perdendo impor-



A PATENTE DE PROCESSO DE FABRICO DE UM PRODUTO NOVO 27 

tancia 4 medida que caem as restrigdes 4 obetencio da patente 
do produto final. 

8.° O art. 3.° em causa funda-se na presungao de que todo 
o produto ser4 produzido pelo processo patenteado; mas seme- 
Ihante presunc¢io estatistica nao deve levar a uma presun¢gaio 
juridica em detrimento do réu, que nos termos gerais se presume 
inocente até prova em contrario. 

9.° O argumento é ainda mais relevante considerando que 
a contrafacgio é crime, e que no processo penal devem cons- 
titucionalmente ser outorgados ao arguido todos os meios de 
defesa. 

10.°. O fundamento real da regra da inversio do énus 
da prova esté na criagio de um meio termo em direcgHo A 
patente de produto, nos casos em que a lei portuguesa nao 
admite esta. 

11.° Esta preocupagio em nada quadra 4 situagaio da 
indistria portuguesa, escassamente inovadora e necessitada da 
manutengio do espago de liberdade existente. 

12.° A prevista adesio 4 Comunidade Econémica Euro- 
peia sé reforga a necessidade de assegurar um perfodo de tran- 
si¢io que permita ao Pais preparar-se para esse impacto. 

13.° Nao releva invocar uma eventual aceitagao por parte 
de Portugal da patente europeia ou da patente comunitdria, 
pois até x se dar é necessdrio dispormos de legislacio adequada 
ao nosso estadio de desenvolvimento. 

14.° No plano do funcionamento concreto do sistema 
propugnado, pode objectar-se que a inspecgAo das instalacdes 
evassa os segredos da indistria. Poderd entao atribuir-se ao 

arguido o direito de a recusar, mas ent4o recair4 efectivamente 
sobre ele a inversio do énus da prova. 

15.° Também a suspensdo da actividade do arguido, 
cautelarmente imposta, pode trazer ao arguido prejufzos consi- 
deraveis. Propde-se que uma providéncia cautelar desta ordem 
nunca seja decretada sem audiéncia do réu. 

16.° Propde-se ainda que seja expressamente revogado o 
art. 3.° do Dec.-Lei n.° 176/80, e que o diploma previsto entre 
imediatamente em vigor.



28 JOSE DE OLIVEIRA ASCENSAO 

16. E este o texto que, em conclusio, propomos: 

Dec.=Lei: 1.9 205..3 hiss 

iat: 1° 

1. Nas accdes fundadas na violagdio do direito de titular 
de patente, a prova pode ser feita por todos os meios admissiveis 
em. juizo. 

2. Seo objecto for uma patente de processo, o réu pode 
opor-se 4 inspeccio judicial alegando segredo de fabrico; mas 
entao caber-lhe-4 o énus de provar que o produto nfo é obtido 
pelo processo patenteado. 

Art'.2.9 

Nao podem ser decretadas, sem audiéncia do réu, provi- 
déncias cautelares que impliquem a suspensaio da actividade 
que consubstancia a alegada contrafaccio. 

Art. 3.° 

E revogado o art. 3.° do Decreto-Lei n.° 176/80, de 30 de 
Maio. 

Art. 4.° 

Este diploma entra imediatamente em vigor. 

José de Oliveira Ascensao


