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Propriedade Industrial na Lusofonia: diferentes
regimes legais unidos por uma lingua comum
(com especial enfoque na protegao de marcas)
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0 s regimes de protegio de direi-
tos de propriedade industrial
existentes nos paises da Luso-
fonia apresentam contornos bastante
diferenciados, nio obstante a partilha
da lingua oficial portuguesa. A titu-
lo exemplificativo, a protegdo nestes
pafses tanto pode assentar num mo-
delo regional como pode haver au-
séncia de lei especifica a regular es-
tas matérias. Com a presente andlise
pretende-se apontar algumas particu-
laridades especificas dos regimes juri-
dicos existentes em alguns dos paises

Propriedade Industrial para conhecer
das acdes de anulabilidade de alguns
direitos de propriedade industrial (de-
signadamente, de marcas) e a possibi-
lidade de se invocar a auséncia de uso
sério de marca, como meio de defesa,
em processos de oposigao € em pro-
cessos judiciais de violagao de marcas.
Por outro lado, passa a ser possivel o
registo de marcas que nio sejam sus-
cetiveis de representagio grifica (de-
signadamente, marcas olfativas).

Em Angola, o regime juridico da
propriedade industrial encontra-se
regulado pela Lei n.° 3/92, de 28 de
fevereiro de 1992. Espera-se que esta
lei seja entretanto revogada pela nova
lei da propriedade industrial (sendo
que o anteprojeto da lei serd breve-
mente levado a consulta puablica). A
nova lei pretende adequar-se a uma
crescente preocupagao no que res-

Os regimes de protegao de direitos de propriedade
industrial existentes nos paises da Lusofonia
apresentam contornos bastante diferenciados, ndo
obstante a partilha da lingua oficial portuguesa

da comunidade luséfona, dando-se,
todavia, particular atengio a prote-
¢do de marcas.

Portugal e Angola - nova legisiacao
a caminho

O novo Cédigo da Propriedade
Industrial portugués, recentemente
aprovado, traz alteragbes a vdrios ni-
veis, designadamente, no que respeita
ao registo de marcas. Entre essas al-
teragoes, € de ressaltar a competéncia
arribuida ao Instituto Nacional da

peita A protegdo de ativos em sede de
propriedade industrial e a um maior
interesse pelas novas tecnologias, pro-
curando responder as necessidades
dos criadores e inventores com a atri-
bui¢do de uma maior seguranga juri-
dica baseada num regime assente em
principios internacionais. Sendo que
se transitard de uma lei, aprovada hd
mais de vinte anos, com disposigdes
atualmente pouco adequadas e, em al-
guns casos, até inexistentes, para um
verdadeiro regime juridico completo
e estruturado.

Relativamente ao regime juridi-
co aplicdvel 4 protegio de marcas, a
nova lei da propriedade industrial in-
clui um capitulo composto por dis-
posigdes que visam regular, de forma
precisa e detalhada, desde (i) as possi-
veis formas de constitui¢io da marca,
(ii) o regime aplicével as marcas co-
letivas, (iii) o processo de registo da
marca (incluindo o regime aplicivel as
marcas notdrias e de prestigio), (iv) os
efeitos de registo da marca, (v) a trans-
missdo e o licenciamento de marcas e
(vii) as formas de extingdo do registo
da marca. Sem prejuizo das alteracoes
introduzidas pela nova lei, continuard
a nio ser possivel o registo de marcas
em mais que uma classe (vulgarmen-
te designados de registos multiclasse).
Assim, a haver interesse na protegio
de uma marca para mais que uma clas-
se da Classificacio Internacional de
Nice, serd necessdrio submeter rantos
pedidos de registo de marca quantas
sejam as classes de interesse. De re-
ferir ainda que a protegio de marcas
em Angola, até a0 momento, apenas
¢ possivel por via nacional, uma vez
que Angola nio ¢ parte de qualquer
acordo que preveja a possibilidade de
registo por via internacional, designa-
damente do Acordo de Madrid. Por
essa razdo, quaisquer pedidos de regis-
to de marcas terdo de ser apresentados
localmente junto do Instituto Angola-

no da Propriedade Industrial (IAPI).

Mogambique e S3o Tomé
e Principe

Vigora em Mogambique o Decre-
to n.° 47/2015, de 31 de dezembro
de 2015, de acordo com o qual os
pedidos de registo nacionais deverdo

-ser apresentados junto do Instituto
da Propriedade Industrial (IPI). Em
Sao Tomé e Principe € aplicdvel a Lei
n.° 4/2001, de 31 de dezembro de



2001, relativa a propriedade indus-
trial. Os pedidos de registo nacio-
nais deverao ser apresentados junto
do Servi¢o Nacional da Propriedade
Industrial (SENAPI). Mogambique e
Sao Tomé e Principe sio ambos parte
do Protocolo de Madrid e, por isso, ¢
também possivel o registo de marcas
nestes pafses por via internacional.
Mocgambique e Sio Tomé e Principe
sio ainda parte do Protocolo de Ban-
jul sobre Marcas, de 1993. Este Pro-
tocolo prevé a possibilidade de prote-
¢do a nivel regional de marcas, sendo
a tramitagdo dos respectivos pedidos
de registo da responsabilidade da Or-
ganizagio Regional Africana de Pro-
priedade Intelectual (ARIPO).

Cabo Verde

O Cédigo da Propriedade Indus-
trial cabo-verdiano foi aprovado
através do Decreto Legislativo n.©
4/2007, de 20 de agosto de 2007.
Sendo que, durante cerca de 30 anos
apés a declaragio de independéncia
de Cabo Verde em 1975, por nio
existir verdadeira legislagio em sede
de propriedade industrial, a prdri-
ca habitual instituida no pais era a
publicagio de andncios em jornais
de maior tiragem por forma a tor-
nar publica a propriedade exclusiva
de uma marca (ou de outro direito
de propriedade industrial) por uma
determinada entidade. At 4 imple-
mentacio do Cédigo da Proprieda-
de Industrial, a publicagio deste tipo
de antincios era reconhecida no pais
como a tnica forma de proteger di-
reitos de propriedade industrial e de
fazer prova da exclusividade dos mes-
mos perante terceiros. Atualmente, os
pedidos de registo nacionais deverdo
ser apresentados junto do Instituto de
Gestao da Qualidade e da Proprieda-
de Intelectual (IGQPI).

Guiné-Bissau

O registo de direitos de propriedade
industrial na Guiné-Bissau é realizado
a nivel regional junto da Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle

(OAPI) e cobre simultaneamente o re-

—
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gisto em todos os paises signatdrios do
Accord de Bangui (i.e. Benim, Burkina
Faso, Camardes, Republica Centro-
-Africana, Comotes, Congo, Costa do
Marfim, Gabio, Guiné, Guiné-Bis-
sau, Guiné-Equatorial, Mali, Mauri-
tinia, Niger, Senegal, Chade e Togo).
O regime juridico aplicdvel aos direi-
tos de propriedade industrial decorre
do Accord de Bangui, o qual é direta-
mente aplicdvel a todos os respetivos
paises signatdrios. De acordo com as
disposicoes do Accord de Bangui, veri-
ficando-se o preenchimento de deter-
minados requisitos formais, o OAPI
concede, desde logo, os pedidos de
registo de marcas. A oposigdo as mar-
cas serd possivel ap6s a publicagio do
registo das mesmas, durante um pe-
riodo de 6 meses. Sem prejuizo de o

nacional, uma vez que o Brasil nao ¢
parte de qualquer acordo que preveja
a possibilidade de registo por via in-
ternacional, designadamente do Acor-
do de Madrid. Por essa razdo, quais-
quer pedidos de registo de marcas
terdo de ser apresentados localmente

junto do INPIL
Timor-Leste

Os direitos de propriedade indus-
trial, incluindo as marcas, nio se en-
contram especificamente protegidos
em Timor-Leste devido a auséncia
de legislagdo especifica que trate desta
matéria. A prdtica comum tem sido,
por isso, dar a conhecer publicamente
os direitos de propriedade industrial
através da publicagio das denomi-

Os direitos de propriedade industrial, incluindo
as marcas, ndo se encontram especificamente
protegidos em Timor-Leste devido d auséncia de
legislacdo especifica que trate desta matéria
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regime juridico aplicdvel 4 protegio de
direitos de propriedade industrial de-
correr de um acordo regional, caso se
revele necessdrio o recurso aos tribu-
nais, por exemplo, para reagio a uso
nao consentido de marca na Guiné-
-Bissau, a competente agio deverd ser
intentada junto dos tribunais locais.

Brasil

No Brasil, a lei que regula os direi-
tos e obrigagbes relativos & proprie-
dade industrial é a Lei n.© 9.279, de
14 de maio de 1996. No Brasil, no é
possivel o registo de marcas em mais
que uma classe. Devendo, na even-
tualidade de interesse na protegio de
uma marca para mais que uma clas-
se da Classificagdo Internacional de
Nice, ser submetidos tantos pedidos
de registo de marca quantos forem
necessdrios. De referir ainda que a
protecio de marcas no Brasil, até ao
momento, apenas ¢ possivel por via

nadas Cautionary Notices (“Avisos”)
em jornais de tiragem relevante. Os
Avisos sio andncios que descrevem o
direito de propriedade industrial em
causa e identificam o respetivo titular.
O objetivo da publicagio dos Avisos,
no caso das marcas, ¢ divulgar o facto
de as mesmas serem propriedade ex-
clusiva de uma determinada entidade.
Sem prejuizo de ndo existir qualquer
fundamento juridico para esta préd-
tica, a publicagio de Avisos tem de-
monstrado tratar-se de uma medida
seguida por diversas entidades para
a prevengio de violagio de direitos
de propriedade industrial. Espera-se,
todavia, que esta matéria venha a ser
brevemente regulada e que a futura lei
de propriedade industrial contemple
um perfodo transitério durante o qual
as entidades que tenham publicado
Antincios das suas marcas possam re-
querer o registo das mesmas, benefi-
ciando da data de prioridade de tais
publicacoes.
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Propriedade Industrial

Recolha elaborada por Colaboradores da
RSA LP - Rede de Servigos de Advocacia

de Lingua Portuguesa: Filipa Leal Barreto
(Coordenagdo), Gongalo Cardao, Joana
Trigo, Jodo Ribeiro Pereira, Nuno Costeira e
Valéria Polska. A consulta deste resumo de
legislagdo e jurisprudéncia nédo dispensa a
consulta das publicagdes originais.

Angola

Lei 3/92 (Lei da Propriedade
Industrial), alterada pelo Decreto
Executivo 20/97

Aprovagio da Lei da propriedade in-
dustrial, a qual visa a prote¢io da pro-
priedade industrial que abarca nio s6
a inddstria e 0 comércio propriamente
dito, mas rambém as inddstrias agri-
colas e extrativas, bem como todos os
produtos naturais ou fabricados.

Convengao de Paris para a Protegao
Industrial ratificada por Angola

A Convengio de Paris estabeleceu
uma Unifo para a prote¢do de Direitos
de Propriedade Industrial e enraizou o
Direito de Prioridade entre Estados-

-Membros.

Lein.° 15/14, de 31 de Julho

Direiros de Autor - A presente lei tem
por objeto a protegio dos direitos de
autor e visa estimular a produgio do
trabalho criador na drea de literatura,
da arte e das ciéncias, promovendo a
utiliza¢io social das mesmas com vista
3 criagio duma cultura que correspon-
da 4 nova ordem social em construgio
na Republica Popular de Angola.

Constituicdo da Repiblica
de Angola
Artigo 42°
(Propriedade intelectual)
E livre a expressio da atividade in-
telectual, artistica, politica, cientifica e
de comunicagio, independentemente

de censura ou licenga.

Aos autores pertence o direito exclu-
sivo de utilizagdo, publicagio ou repro-
ducio de suas obras, transmissivel aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

Sao assegurados, nos termos da lei:

a) A protegiao as participagOes in-
dividuais em obras coletivas e a
reproducio da imagem e voz hu-
manas, incluindo nas atividades
culturais, educacionais, politicas
e desportivas;

b) O direito aos criadores, aos intér-
pretes e 4s respectivas representa-
cdes sindicais e associativas de fis-
calizacio do aproveitamento eco-
némico das obras que criem ou de
que participem.

A lei assegura aos autores de inven-
tos industriais, patentes de invengoes
e processos tecnoldgicos o privilégio
tempordrio para a sua utilizagio, bem
como a protecdo s criagdes industriais,
4 propriedade das marcas, aos nomes
de empresas e a oucros signos distinti-
vos, tendo em vista o interesse social e
o desenvolvimento tecnoldgico e eco-
némico do pais.

Artigo 4:3°

(Liberdade de criagdo cultural

e cientifica)

E livre a criacdo intelectual, artistica,
cientifica e tecnolégica.

A liberdade a que se refere o nii-
mero anterior compreende o direito
A invengdo, produgio e divulgacio da
obra cientifica, literdria ou artistica,
incluindo a protegio legal dos direi-
tos de autor.

Brasil

Lein.®9.279,
de 14 de Maio de 1996

Regula os Direitos e as obrigacbes re-
lativos A Propriedade Industrial.

Lein.°9.610,
de 19 de Fevereiro de 1998
Lei sobre os Direitos de Autor.

Lein.° 9.456,
de 25 de abril de 1997

[nstitui o Direito 4 Protecio de Cul-
tivares.

Lei 10973/04,
de 2 de Dezembro de 2004
Lei da Inovagio: dispde sobre incen-
tivos A inovagdo e & pesquisa cientifica
e recnolégica no ambiento produtivo.

Decreto n° 5.563/2005,
de 22 de Novembro de 2005

Regulamenta a Lei de Inovagao.

CABO VERDE

Portaria 26/2018
Aprovagio da tabela de atividades e de
profissdes de elevado valor acrescentado,
com o fito de atrair atividades de pres-
tacdo de servigos e profissdes de eleva-
do valor acrescentado ou da proprieda-
de intelectual, industrial ou know-how.

Decreto-Lei 17/2018

Estabelece a estrutura, organizagao e
o funcionamento do Ministério da In-
dustria, Comércio ¢ Energia (MICE),
enquanto departamento governamental
cuja atribui¢do consiste em conceber,
propor, coordenar, executar e avaliar as
politicas publicas governamentais nos
dominios das infraestrururas industriais,
comerciais e energéticas, da gestio da
qualidade, da prote¢do da propriedade
intelectual, dos direitos da propriedade
industrial, do sistema e rede de comércio,
das energias renovdveis ¢ da dessaliniza-
Gdo, regulando os érgios e os servigos.

I |
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Portaria 22/2007
Revisdo e atualizagio da classificagio
de marcas, para efeitos do seu registo na-
cional e derrogagio da Tabela 5, anexa
ao Cédigo da Propriedade Industrial,
aprovado pelo Decreto n.° 30679, de 24
de Agosto de 1940, e tornado extensivo
a Cabo Verde pela Portaria n.© 17043,

de 20 de Fevereiro de 1959,

Decreto Legislativo 4/2007
(Codigo da Propriedade
Industrial)

Aprovagio do Cédigo da Propriedade
[ndustrial, o qual abrange a industria, o
comércio e os servigos, bem como os pro-
dutos naturais ou fabricados, e revogacio
do Cédigo da Propriedade Industrial,
aprovado pelo Decreto n.2 30.679, de 24
de Agosto de 1940, e do Decreto-Lein.0
712003, de 7 de Abril, a partir da data
em que entrar em vigor o novo Diploma
que aprova as taxas pelos actos previstos
no Cédigo da Propriedade Industrial.

Lei 8/VII/2007
Auroriza o Governo a legislar para
estabelecer o regime juridico aplicdvel
a promogio e protecio dos direitos da
propriedade industrial.

Guiné-Bissau

Decreto-Lei 6/96 (Regime Juridico
da Propriedade Industrial)
de 03/03/1997

Estabelece o Regime Juridico da Pro-
priedade Industrial, o qual estabelece
normas sobre as patentes de invengio,
modelos de utilidade, desenhos e mo-
delos industriais, marcas, marcas co-
letivas, nomes comerciais, nomes de
estabelecimentos e a protegio contra
atos de concorréncia desleal.

Resolugdo 5/88 de 16/03/1988
Ratificagdo, para adesio, a Conven-
Gdo de Paris (Franga) para a protecio da
Propriedade Industrial, de 20 de Margo
de 1883, revista em Bruxelas (Bélgica)

no dia 14 de Dezembro de 1990, em
Washingron (Estados Unidos da Amé-
rica) a 2 de Junho de 1911, em Haia
(Holanda - Paises Baixos), no dia 6 de
Novembro de 1925, em Londres (Rei-
no Unido) no dia 2 de Junho de 1934,
em Lisboa (Portugal) a 31 de Outubro
de 1958, e em Estocolmo (Suécia), no

dia 14 de Junho de 1967.

Portaria 17043, de 27/04/1959
Manda publicar no Boletim Oficial
da Guiné-Bissau, com as alteragdes da
presente Portaria, o Decreto n.¢ 30679,
de 24 de Agosto de 1940, que promul-
ga o Cédigo da Propriedade Industrial.

Decreto 30679 [Cadigo da
Propriedade Industrial) de
24/08/1940
Promulgagao do Cédigo da Proprie-
dade Industrial, o qual determina que
a propriedade industrial desempenha a
fun¢do social de garantir a lealdade da
concorréncia, pela atribuicio de direitos
privativos sobre os diversos processos
técnicos de produgdo e desenvolvimento
da riqueza, abrangendo a induistria e co-
mércio propriamente ditos e as induistrias
agricolas, florestais, pecudrias e extrativas,
bem como todos os produtos naturais ou
fabricados o qual define os regimes juridi-
cos da propriedade industrial (Ttrulo IT),
os delitos contraa propriedade industrial
(Titulo I11) e os servicos da propriedade
industrial (Tirulo IV).

Macau

Decreto-Lein.° 97/99/M,
de 13 de Dezembro

Aprova o Regime Juridico da Pro-
priedade Industrial e revogou o Cédi-
go da Propriedade Industrial, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de
Janeiro, relativo a patentes, modelos
e desenhos industriais, marcas, indi-
cagbes geogrificas e as topografias de
produtos semicondutores.

Decreto-Lei n.o 43/99/M,
de 16 de Agosto
Aprovou o novo Cédigo do Direi-
to de Autor e dos Direitos Conexos
(CDA).

Decreto-Lein.° 40/99/M,
de 3 de Agosto

Cédigo Comercial de Macau, que
estabelece o regime da concorréncia

desleal.

Portaria n.° 313/95/M,
de & de Dezembro
Aprova a tabela de classificacio de
produtos e servigos, para efeito de re-
gisto de marcas.

Despacho do Chefe do Executivo
n.° 202/2000

Respeitante aos modelos dos titulos e
certificados que provam os direitos de
Propriedade Industrial ¢ dos impressos
para os pedidos de concessio de direi-
tos de Propriedade Industrial.

Lein.?11/2001
Cria os Servigos de Alfindega da Re-
gido Administrativa Especial de Macau
da Reptiblica Popular da China. - Re-

vogacoes.

Despacho do Chefe do Executivo
n.° 59/2004

Designa a Direcgdo Nacional da Pro-
priedade Intelectual como entidade ha-
bilitada a elaborar os relatérios de exa-
me de invengao para efeitos de pedido
de registo de patentes na Regido Admi-
nistrativa Especial de Macau, e aprova
o modelo de impresso a utilizar para o
pedido de extensio 2 RAEM de paten-
te concedida ou de pedido de patente a
conceder pela entidade acima referida.

Aviso do Chefe do Executivo
n.° 7/2004

Manda publicar o «Acordo de Coo-
peragao entre a Direccio Nacional da
Propriedade Intelectual ea Direcgio dos
Servigos de Economia da Regido Admi-
nistrativa Especial de Macau na Area dos
Direitos de Propriedade Intelectuals.

Despacho do Chefe do Executivo
n.°57/2005

Aprova a tabela de taxas devidas pe-
los actos previstos no Regime Juridico
de Propriedade Industrial.



Decreto-Lein.° 39/99/M,
de 3 de Agosto
Cédigo Civil de Macau, artigo
1227,

JURISPRUDENCIA

Acbrdio do Tribunal de Ultima
Instancia da Regido Administrativa
Especial de Macau

Processo n.? 52/2017,de 17 de
Novembro de 2017

Relator: Viriato Manuel Pinheiro de
Lima

Disponivel em: http://www.
court.gov.mo/sentence/pt-
36dda671e2259.pdf

Assunto: Direitos de propriedade
industrial. Patente. Eliminagdo de
reivindicacdes. Concessdo parcial
de patente. Artigo 97.° e alinea a)
don.° 1 do artigo 119.° do Regime
Juridico da Propriedade Industrial.

SUMARIO:

A lei ndo permite que a entidade
administrativa elimine reivindicagdes
ilegais [artigo 97.° ¢ alineaa) don.° 1
do artigo 119.° do Regime Juridico da
Propriedade Industrial (RJPI)].

Acordio do Tribunal de Sequnda
Instancia da Regido Administrativa
Especial de Macau

Processo n.° 122/2018,de 17 de
Maio de 2018

Relator Fong Man Chong
Disponivel em http://www.
court.gov.mo/sentence/pt-
2be565c8ece06b9b.pdf
Assunto: Marca, Dissemelhanga
visual e fonética.

SUMARIO:

[ - A marca, como sinal distintivo
que é, tem essencialmente uma funcio
identificadora (de produtos ou servi-
¢os) e distintiva, sendo de resto através
desta que a marca favorece ¢ protege a
empresa no jogo da concorréncia.

II - E, porque assim €, bem se com-
preende, portanto, que, tal como de-
corre do disposto no artigo 219° do
RJPI, uma vez registada a marca, pas-
se o seu titular a dispor do respectivo
direito de propriedade e do exclusivo
da mesma para os produros e servigos
a que ela se destina.

[1I - J4 no 4mbito na andlise compa-
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rativa das marcas em confronto, mdxi-
me para afericio de uma “imitagdo”,
importa sobremaneira atender ao con-
junto — que ndo as dissemelhangas que
resultem de diversos pormenores iso-
ladamente considerados — de todos os
elementos constitutivos da marca, pois
que é a partir da globalidade da compo-
sicio de cada uma que se hd-de aferir do
risco de semelhanca ou dissemelhanga.

IV - Entre as marcas ... (registanda) e
a marca ... (registada), ndo existe acen-
ruada semelhanca, visual e fonérica,
e nio servem para assinalar produtos
idénticos, nio ¢ de concluir pela exis-
téncia de um risco de confundibilidade
para o consumidor médio entre ambas.

Mocambique

Decreto 47/2015 (Cddigo da
Propriedade Industrial)

Aprovagio do Cédigo da Proprie-
dade Industrial (CPI), o qual abrange
todo o comércio, os servigos e a indus-
tria propriamente ditos nomeadamen-
te, a agroindustria, a inddstria de pes-
ca, florestal, alimentar, de construgdo e
extractiva, incluindo todos os produtos
naturais ou fabricado, estabelecendo o
regime especial de protecgdo de direitos
da propriedade industrial, definindo os
direitos e obrigagdes emergentes da sua
concessdo e registo e disciplinando os
mecanismos de fiscalizagio, o regime
sancionatério, as taxas, e o Boletim da
Propriedade Industrial, e revogagdo do
anterior Cédigo da Propriedade Indus-
trial, aprovado pelo Decreto n.° 4/2006,
de 12 de Abril, e do Regulamento das
Denominagoes de Origem e das Indica-
coes Geograficas, aprovado pelo Decre-
to n.° 21/2009, de 3 de Junho.

Lei 34/2014 (Lei da Informagao)
Aprovagio da Lei da Informagdo que
regula o exercicio do direito 3 informa-

cio, compreendendo a faculdade de
solicitar, procurar, consultar, receber
e divulgar a informagio de interesse
publico, a materializagao do principio
constitucional da permanente partici-
pagio democrdtica dos cidaddos na vida
puiblica e a garantia de direitos funda-
mentais conexos, estabelecendo, desig-
nadamente, regras sobre legitimidade,
prazos e gratuitidade bem como garan-
tias de legalidade no acesso 4 informagio
e 0 regime sancionatério por violagio do
sigilo profissional, da dignidade huma-
na, do segredo de estado, dos direitos
de propriedade industrial ¢ intelectual,
e uso indevido da informagio.

Decreto 50/2003
Criacio do Instituto da Propriedade
Industrial (IPI), tutelado pelo Ministro
da Inddstria e Comércio, e aprovagio
dos respetivos Estaturos Organicos.

Despacho 13/12/2000
Aprovagio do modelo de Certifica-
do de Agente de Oficial de Proprieda-
de Industrial.

Resolugéo 34/99

Determina a adesio da Republica
de Mogambique & Organizagio Regio-
nal Africana da Propriedade Industrial
(ARIPO), por via do Protocolo de Ha-
rare sobre Patentes e Desenhos Indus-
triais, adotado em Harare (Zimbabué),
no dia 10 de Dezembro de 1982, e re-
visto em 28 de Novembro de 1997 ¢
em 26 de Maio de 1998.

Resolugdo 21/97
Relativa 3 adesdo da Republica de
Mogambique 2 Convengao de Paris
para a protecio da Propriedade Indus-

trial, assinada em Paris (Franga), no dia
20 de Margo de 1883.

Portugal
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Constituicdo da Replblica
Portuguesa

Artigo 42.°

[Liberdade de criagdo cultural)

1. E livrea criacio intelecrual, artis-
tica e cientifica.

2. Esta liberdade compreende o di-
reito a invengio, produgio e divulga-
¢do da obra cientifica, literdria ou ar-
tistica, incluindo a protecio legal dos
direitos de autor.

Codigo Civil
Artigo 48.°
(Propriedade Intelectual)
2. A propriedade industrial é regula-

da pela lei do pais da sua criagio.

Artigo 1303.°
(Propriedade Intelectual)

1. Os direitos de autor ¢ a proprie-
dade industrial estdo sujeitos a legisla-
¢do especial.

2. Sio, todavia, subsidiariamente apli-
civeis aos direitos de autor e 4 proprieda-
de industrial as disposices deste cédigo,
quando se harmonizem com a natureza
daqueles direitos e nio contrariem o regi-
me para eles especialmente estabelecido.

Novo Codigo da Propriedade
Industrial aprovado em Conselho
de Ministros de 26 de Abril
de 2018

Procede 4 transposicdo para a or-
dem juridica interna de duas diretivas
comunitdrias em matéria de marcas e
informagdes confidencias (segredos co-
merciais), promovendo a protecio da
propriedade industrial.

Lein.°46/2011, de 24 de Junho
Cria o tribunal de competéncia espe-
cializada para propriedade intelectual
e o tribunal de competéncia especiali-
zada para a concorréncia, regulagio e
supervisio.

Decreto-Lein.° 318/2007,
de 26 de Setembro

Cria um regime especial de aquisi-
¢do imediata e de aquisi¢io online de
marca registada.

Decreto-Lein.° 132/2007,
de 27 de Abril

Estabelece a orginica do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial.

Despachon®9179/2016
Regulamentacdo dos requisitos for-
mais dos requerimentos e dos docu-
mentos de instrugio dos pedidos de
concessio de direitos de propriedade
industrial.

Legislacdo comunitaria sobre
propriedade industrial

Diretiva 2015/2436 do Parlamento
Europeu e do Conselho de 16 de
Dezembrode 2015

Visa aproximar as legislagoes dos Es-
tados-Membros em matéria de marcas,
de modo a promover e criar um mer-
cado interno que funcione de forma
harmoniosa e facilitar o registo, gestio
e proteciao das marcas na Unido, em
beneficio do crescimento e da com-
petitividade.

Diretiva 2016/943 do Parlamento
Europeu e do Conselho
de 8 de Junho de 2016

Relativa a protecio de know-how
e de informacdes comerciais confi-
denciais (segredos comerciais) contra
a sua aquisi¢io, utilizagio e divulga-
¢ao ilegais.

Diretiva 2004/48/CE
do Parlamento Europeu e do
Conselho de 29 de Abril de 2004

Relativa ao respeito dos direitos de
propriedade intelectual, tem como ob-
jetivo garantir a aplicagio de um mes-
mo conjunto de instrumentos em toda
a EU que permita aos criadores e in-
ventores exercerem os seus direitos de
propriedade intelectual.

Diretiva 98/44/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho
de 6 de Julho de 1998

Relativa & protecio juridica das in-
vengodes biorécnicas.

Diretiva 98/71/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho
de 13 de Outubro de 1998

Relativa i protecio legal de desenhos
e modelos.

Jurisprudéncia
Supremo Tribunal de Justica

Acordio de 20 de Dezembro de
2017

Proc. n-° 144/11.3TYLSB.L2.52
Relatora: Fernanda Isabel Pereira
Assunto: Propriedade Industrial.
Marca. Confusdo. Firma. Registo.
Denominacdo Social. Agdo de
Anulacdo. Agdo de Anulagao. Abuso
do Direito. Venire Contra Factum
Proprium.

SUMARIO:

“l - A propriedade industrial visa
proteger ou tutelar os modos de afir-
macio da identidade econdémica da
empresa no mercado, pela atribuicio
de direitos privativos, nomeadamente,
aafirmagio e protecdo de sinais distin-
tivos da empresa ou pela proibicio de
determinados comportamentos con-
correnciais.

11 - De entre os sinais distintivos da
empresa figuram as marcas que, po-
dendo apresentar diferentes configura-
¢oes, visam identificar os produtos ou
servicos de uma empresa no mercado,
distinguindo-os dos de outras empre-
sas (art. 222.2 do CPI).

III - A configuracio de duas marcas
provenientes de diferentes empresas
pode induzir, pela semelhanca apre-
sentada, confusio no consumidor que,
assimilando uma a outra, adquire in-
discriminadamente os produtos ou ser-
vigos de ambas no convencimento da
sua idéntica proveniéncia, prejudican-
do a empresa cuja marca é prioritdria.

IV - O pedido de anula¢io do re-
gisto de marca depende da verificagio
dos seguintes pressupostos legais: (i) o
uso sério da marca; (ii) a imitacio, no
todo ou em parte, de marca anterior-
mente registada por outrem para pro-
dutos ou servicos idénticos ou afins,
que possa induzir em erro ou confusio
o consumidor ou que compreenda o
risco de associagdo com a marca regis-
tada; e (iii) a imitacdo ou traducio de
outra marca notoriamente conhecida
em Portugal, se for aplicada a produtos
ou servicos idénrticos ou afins e com ela
possa confundir-se ou se, dessa aplica-
¢o, for possivel estabelecer uma asso-
ciagio com o titular da marca notéria
(arts. 266.°, n.° 1, e 239.2, n.o 1, al.
a), a 242.° do CPI).

V - A imita¢io da marca registada
ocorre quando se verificam cumulativa-
mente as seguintes previsdes: (1) a mar-
ca registada tiver prioridade; (i) ambas



as marcas sejam destinadas a assinalar
produros ou servigos idénticos ou afins;
e (iii) ambas as marcas tenham seme-
lhanga grdfica, fonética ou outra que
induza facilmente o consumidor em
erro ou confusio, ou que compreen-
da um risco de associagio com marca
anteriormente registada, de forma que
o consumidor ndo as possa distinguir
sendo depois de exame atento ou con-
fronto (art. 245.2, n.o 1, do CPI).
VIII - O registo da firma apenas con-
fere o direito ao uso exclusivo de fir-
ma e j nio o direito a propriedade e
uso exclusivo da marca; este tltimo s6
¢ conferido pelo registo da marca, que
tem natureza constitutiva (art. 224.°,

n.e 1, do CPI).

Supremo Tribunal de Justiga
Acordio de 20 de Maio de 2015
Proc. N.°© 747/13.1YRLSB.S1
Relator: Orlando Afonso
Assunto: Propriedade Industrial.
Patente. Medicamento Genérico.
Medicamento de Referéncia.
Autorizagdo de Introdugdo

no Mercado. Transmissao.
Sancao Pecuniaria Compulsoria.
Incumprimento.

SUMARIO:

“I - O ritular de uma partente tem
o direito 4 sua exploragio econdmica
exclusiva, isto é, um verdadeiro mono-
pélio de exploragdo —art. 101.2,n.0 1,
do CPI —, podendo fazer valer os seus
direitos contra terceiros que, de algum
modo, pretendam invadir esse mono-
pélio, enquanto aquela ndo caducar.

[T - Concretizando o contetdo desse
direito de monopélio de exploragio, o
art. 101.0, n.2 2, do CPI, prescreve que
«a partente confere a0 seu titular um
conjunto de direitos, nomeadamente o
direito exclusivo de explorar a invengio
em qualquer parte do territério por-
tugués e de impedir a terceiros, sem o
seu consentimento, o fabrico, a oferra,
a armazenagem, a introdugdo no co-
mércio ou a utilizagio de um produto
objeto de patente, ou a importagio ou
posse do mesmo, para algum dos fins
mencionados».

II1 - Nio obstante a entrada no
mercado de medicamentos genéricos
implicar, necessariamente, que as pa-
tentes respeitantes aos medicamentos

—
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de referéncia renham expirado (arrs.
99.0 ¢ 101.° do CPI), o processo ad-
ministrativo de concessdo de autoriza-
cio de introdugio no mercado (AIM)
e de fixacio de prego pode ser inicia-
do antes dessa caducidade, por razdes
econémicas e de ordem publica que
se prendem com a morosidade de rais
processos.

V1 - Face ao referido em [V e V, re-
sulca evidente a constatagio, e subse-
quente afirmacdo, de que para o le-
gislador, sem qualquer distingdo, a
concessio de aurorizacio de introdu-
¢do de um genérico no mercado nio
constitui, por si, violagdo da patente
que proteja substincia, processo de
fabrico ou urilizagdo implicada nesse
medicamento, nio se inserindo assim
em nenhuma das aruagdes proibidas
pela previsio do n.° 2 do art. 101.°
do CPL”

Tribunal da Relagdo de Lisboa
Acord3o de 28 de Junho de 2018
Proc.N.° 108/16.0YHLSB.L1-2
Relator: Arlindo Crua

Assunto: Propriedade Industrial.
Patente de Invengao.

SUMARIO:

— A patente de invengio define-se
como um titulo concedido pelo Esta-
do ou por uma Organizagio interna-
cional, em nome de um Estado, que
atribui ou confere ao seu titular um
exclusivo direito de exploragio da in-
vengio em equagao;

- o direito privativo reconhecido ao
inventor requerente tem como contra-
partida a revelagio dos meios operacio-
nais de execucio e as caracteristicas da
sua invengdo, passando aquele a deter
um direito exclusivo de propriedade,
que tem por objeto os conhecimen-
tos técnicos ;

- a natureza ou qualidade da pessoa
que deve proceder i apreciagdo do
requisito da atividade inventiva, nos
termos do n°. 2 do art.2. 55° do Cdd.
da Propriedade Industrial, em relagio
4 qual a invengdo ndo deva ser eviden-
te, é aquele que possui conhecimentos
normais e médios da técnica em causa,
ou seja, ndo deve ser uma pessoa com
uma capacidade distinta ou acima da
média, com uma especial sapiéncia,
pois, neste caso, a atividade inventi-

va serd apreciada segundo um critério
muito rigoroso;

- e, caso contrdrio, se essa pessoa for
alguém que desconhece tudo da técni-
ca em causa, a atividade inventiva serd
apreciada de maneira muito mais libe-
ral, visto que para ela nada serd eviden-
te, pelo que o legal conceito de perito
na especialidade reporta-se a um pra-
ticante comum, conhecedor do que €
o conhecimento geral comum na drea
técnica em questdo, Com acesso a0 que
estd disponivel no estado da técnica;

- para que a invengdo seja prote-
gida como coisa em sentido juridico
¢ necessdrio ou exigivel que esta seja
legalmente possivel, licita e preen-
cha os requisitos de patenteabilida-
de, ou seja, a novidade, a atividade
inventiva(originalidade) e a suscetibi-
lidade de aplicagdo industrial;

- a afericao do requisito ou pressu-
posto de patenteabilidade de atividade
inventiva nio ¢ concretizada ou efe-
tuada pelas diferengas entre a inven-
¢io patenteada e o “estado da técnica
mais préximo”, mas antes pela adogio
da doutrina da abordagem problema-
-solucio, carecendo a invengao de ati-
vidade inventiva se o perito na especia-
lidade, partindo do problema e do es-
tado da técnica mais préximo, chegar
de forma ébvia 4 invengdo.”

Tribunal da Relagao de Lisboa
Acdrddo de 7 de Junho de 2018
Proc. N.° 433/17.3YHLSB.L1-6
Relator: Cristina Neves

Assunto: Propriedade Intelectual.
Violacdo Efectiva ou iminente.
Registo Constitutivo. Sinais
Distintivos do Comércio. Fungao
Distintiva. Funcdo Publicitaria. Uso
Enganoso de Marca.

SUMARIO:

“I- Até 1 entrada em vigor do CPI,
aprovado pelo DL n.© 36/ 2003 de
05/03, a tutela caurelar dos direitos de
propriedade intelectual era feita essen-
cialmente através de providéncias cau-
telares ndo especificadas, nos termos dos
arts. 3819, n° 1 e 3879, n° 1, do CPC,
ndo se estabelecendo qualquer distingio
entre as situagdes em que a lesdo ainda
nio ocorrera (lesdo iminente) e aquelas
em que a lesdo jd efetivada, prosseguia
de forma repetida ou continuada.
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I1- Para ser decretada a providéncia
caurelar ao abrigo do disposto no art.®
338.0-1 do Cédigo da Propriedade In-
dustrial, basta a requerente alegar e de-
monstrar, sumariamente, ser titular de
um direito de propriedade industrial
ou de autorizagdo para o utilizar e a
sua violacdo efetiva ou iminente, sendo
que, quando a lesdo jd se encontra con-
cretizada, o decretamento das medidas
cautelares ndo depende da apreciagio
da sua gravidade ou das dificuldades
da sua reparagio.

I1I- Nos termos do arc.2 4.2, n.° 2,
do Cédigo da Propriedade Industrial,
a concessio de direitos de proprieda-
de industrial confere ao seu titular a
presungdo “juris tantum” dos requisi-
tos da sua concessio, conferindo-se ao
registo natureza constiruriva.

IV- A marca, em conjunto com ou-
tros como a insignia e o nome do es-
rabelecimento, constitui sinal distin-
tivo do comércio, integrando os titu-
los de propriedade industrial, por esta
protegidos.

V-Tem esta, como funcio essencial,
distinguir e garantir que os produtos
ou Servigos se reportam a uma pessoa
que assume em relagio aos mesmos o
énus pelo seu uso nio enganoso (fun-
¢do distintiva), uma fungao derivada
de garantia indireta de qualidade dos
produtos ou servigos marcados por re-
feréncia a uma origem nio enganosa, €
uma fun¢io complementar da fungio
distinriva que é a de contribuir, por si
mesma, para a promogio dos produ-
tos ou servicos que assinala (fungio
publicitdria).

VI- Sendo a marca registada em
nome de diversos cotitulares, rege o
disposto nos arts. 1405 e 1406 e segs.
do C.C., no que se reporta ao exerci-
cio dos direitos de uso e administra-
¢do da coisa, ou seja, que, na falta de
acordo sobre o uso da coisa comum,
a qualquer dos proprietdrios ¢ lici-
to servir-se dela, contanto que a ndo
empregue para fim diferente daquele
a que a coisa se destina e ndo prive os
outros consortes do uso a que igual-
mente tém direito.

VII- Existindo acordo quanto ao uso
e administracdo da marca comum, s6
nos termos deste acordo pode esta ser
usada pelos seus cotitulares.”

Supremo Tribunal de Justica
Acordao de 8 de Janeiro de 2009
Revistan.° 3726/08

Relator: Mota Miranda

Assunto: Propriedade industrial.
Marcas. Logotipo. Anulagdo.
Utilizagdo abusiva

SUMARIO:

“I - A aurora tem registado a seu
favor o logéripo “hicis lab” em tudo
idéntico e suscetivel de confusio com
a marca que a ré, que exerce a mesma
atividade que a aurora, tem registada,
com data posterior, a seu favor.

IT - Na agio ndo estd em causa 0 uso
que a autora faz desse seu logétipo;
nio se trata de reprodugio ou imita-
¢io de marcas a que haja de aplicar o
disposto no art. 266.°, n.%s 2 e 3, do
CPI; em causa estd apenas o uso que
a ré faz desse logétipo registado a fa-
vor da autora.

I1I - E esse uso pela ¢, do logéri-
po da autora, como sua marca, in-
dependentemente de os produtos
serem ou ndo distintos, estd-lhe ve-
dado pelo disposto nos arts. 295.° ¢
239.0, al. f), do CPI, pois nenhuma
marca deve integrar elementos de um
logétipo pertencente a outrem, sem
autorizagio.

[V - Uma coisa € a anulagio daque-
la marca por violagao do disposto no
citado art. 239.9, al. f) — direito que
assiste A autora — ¢ outra a imposi¢ao
de proibigio de uso daquele sinal, di-
reito que também assiste 3 autora; am-
bas as situacdes merecem a tutela do
direito, sendo que a protecio de uma
delas ndo invalida nem se esgota na
protegdo da outra.”

Supremo Tribunal de Justica
Acordio de 26 de Novembro de
2009

Processo n.° 08B3671

Revistan® 3671/08

Relator: Maria dos Prazeres Pizarro
Beleza

Assunto: Concorréncia Desleal.
Propriedade Industrial. Firma.

SUMARIO:

“I - Nio hd sobreposigio entre vio-
lagdo de direitos privativos da proprie-
dade industrial e concorréncia desleal.

I1 - O Ambito de protegdo da firma,

do logéripo e da marca abrange todo
o territério nacional.

111 - Do registo da firma, do logétipo
e da marca resulta o direito de explo-
rar economicamente, em exclusivo, os
correspondentes sinais distintivos, em
todo o territério nacional.

[V - Mantendo-se o registo, a so-
ciedade titular dos direitos nio pode
ser impedida de os utilizar, com fun-
damento em confusio gerada com a
atividade de uma outra sociedade que
atua numa Regido Auténoma no mes-
mo ramo do comércio e cuja firma é,
em parte, constituida pelos mesmos
termos, ainda que a sua atividade,
globalmente considerada, possa hipo-
teticamente ser qualificada como con-
trdria s normas e usos honestos, nos
termos previstos para a concorréncia

desleal.”

* K

S30 Tomé e Principe

Lei 4/2001 (Lei de Propriedade
industrial)

Aprovagio da Lei de Propriedade In-
dustrial, a qual ¢ aplicivel a rodas as
pessoas, singulares ou coletivas, san-
tomenses ou nacionais dos paises que
constituem a Unido Internacional para
a Protecio da Propriedade Industrial,
nos termos da Convengdo de Paris de
20 de Marco de 1883 e as suas revi-
sdes, sem dependéncia de condigio de
domicilio ou estabelecimento, salvo as
disposigdes especiais de competéncia e
processo, e determina que a Proprie-
dade Industrial desempenha a fungio
social de garantir a lealdade da con-
corréncia pela atribuicio de direitos
privativos, bem como pela repressao
da concorréncia desleal e abrange a
industria e 0 comércio propriamente
ditos, industrias das pescas, agricolas,
Horestais, pecudrias e extrativas, bem
como todos os produtos naturais ou
fabricados e os servigos.



