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EVARISTO MENDES
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ANTONIO ANDRADE
ADVOGADO

JOAO PAULO MIOLUDO
ADVOGADO

Patentes de Medicamentos — Arbitragem
Necessaria — Invalidade das Patentes —
Incompeténcia dos Tribunais Arbitrais

* Ainda o tema da competéncia para apreciar
a invalidade das patentes. Nota ao Acérdio do
STJ de 14.12.2016

Mediante o recente Acordio de 14.12.2016, o Supre-
mo Tribunal de Justica tomou, finalmente, posi¢io sobre
a questio de saber se os tribunais arbitrais constituidos ao
abrigo da Lei n.° 62/2011 possuem ou nio competéncia
para apreciar, ainda que a titulo incidental, se a patente in-
vocada pelo proponente da agio é vilida ou invalida; ques-
tio acerca da qual existe uma conhecida divergéncia de
opinides doutrinais ¢ de decisdes, tanto ao nivel dos tri-
bunais arbitrais, como do Tribunal da Relacio de Lisboa,
a instincia de recurso na matéria. Confirmando a decisio
que prevaleceu por maioria em acdrdio arbitral relatado
por Fernando Ferreira Pinto, o Supremo afirmou a com-
peténcia exclusiva do Tribunal da Propriedade Intelectual
nesta matéria.

Encontrando-se o presente n.° 6 da revista praticamen-
te fechado, o Aresto ndo pdde ser nele incluido. Contamos
proceder a sua publicacio no préximo namero.

Entretanto, para mais indicagdes sobre o tema, podem
ver-se, nesta Revista, o artigo doutrinal de M. Oehen Men-
des, «Da incompeténcia dos tribunais arbitrais portugueses
para apreciarem a questio da invalidade das patentes...»,
publicado nas péiginas 5 e seguintes do respetivo n.° 4
(2015), bem como diversas observagdes do autor desta nota
[Pi,n.° 3 (2015), pags. 104 e ss., n.° 4 (2015), pags. 34 ¢ s.,
e n.° 5 (2016), pag. 55), ambos citados no Acérdio, e, ainda,
o comentario de Antdnio Andrade ao Acdrdio do TRL de
4.02.2016 [P, n.° 5 (2016), pags. 58 e ss.).

EVARISTO MENDES

Insignia de Estabelecimento — A¢io de
Anulagio

* Acdrdio do Supremo Tribunal de Justica de
23.06.2016'

Sumairio:

I — A insignia de estabelecimento, como sinal distintivo
de comércio, 3 semelhanga da marca, nio pode deixar de
influenciar o seu tratamento juridico.

IT — Assim, por analogia, deve considerar-se aplicivel o
prazo de dez anos, para a propositura da acio de anulacio
do registo do nome ou da insignia de estabelecimento, no
dmbito do CPI, aprovado pelo DL n.° 16/95, de 24-01.

III - Existindo af um regime especifico para casos se-
melhantes, pouco sentido faria a aplicacio da norma geral,
prevista no art. 287.%,n.° 1, do CC.

IV — Sem a alegacio de matéria suscetivel de consubs-
tanciar a ma—f¢ do registo da insignia do estabelecimento,
nio pode deixar de ser aplicivel o prazo de caducidade de
dez anos.

Comentirio

Esta em causa uma agdo declarativa de anulagio do re-
gisto de uma insignia de estabelecimento, sendo que a mes-
ma foi contestada com base na alegacio da caducidade do
direito da acio, pelo decurso do prazo de um ano, contado
a partir do registo.

Embora esteja basicamente em causa a matéria do prazo
da propositura da agio de anula¢io, o Supremo Tribunal de
Justica aborda, de forma irrepreensivelmente didética, a mo-
dalidade da insignia de estabelecimento.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 124/12.1TYLSB-A.L1.S1. Relator: Olin-
do Geraldes — Acdrdio do ST] de 23.06.2016.
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Antes de mais, é crucial sublinhar-se que, como se re-
fere no Acordio em comentirio, as alteragdes introduzidas
ao Cobdigo da Propriedade Industrial de 2003 pelo DL
n.° 14372008, de 25 de julho, procederam “i fusio das trés
modalidades de direitos de propriedade industrial (nomes,
insignias de estabelecimento e logbtipos) num s6, ou seja, 1o
do logétipo (art. 304.°-R)”.

Trata—se de uma nota aparentemente singela, mas a de-
sinformacio geral do que, realmente, representa um logoti-
po e o seu escopo de protecdo merece, justamente, O T€COr-
datério feito pelo tribunal superior.

E é este, alids, o principal motivo para se ter escolhido
este Acordio para comentirio.

Na verdade, esta generalizada, na linguagem corrente — €
até fortemente enraizada na terminologia empresarial —,
a utilizacio do logdtipo ou, abreviadamente, “logo” como
sinénimo de marca.

Ora, torna-se imperioso referir que o logdtipo ou
“logo” nio é uma marca, antes referindo-se a um diferen-
te sinal distintivo de “uma entidade (e.g., uma empresa) que
presta servigos ou comercializa produtos, podendo ser utilizado, no-
meadamente, em estabelecimentos, anuincios, impressos ou corres-
pondéncia” (vd. artigo 30.°-A do CPI).

Ou seja, a fungio do logdtipo é bem distinta da fungio
da marca, sendo esta um sinal distintivo que visa distinguir
os produtos e servicos de uma empresa dos de outras em-
presas (vd. artigo 222.°,n.° 1,do CPI).

Neste sentido, a nota que se surpreende na decisio em
apreco é de uma inteira pertinéncia didética.

De resto, é relevante recordar-se que as modalidades do
nome de estabelecimento e insignia de estabelecimento —
que foram revogadas pelo pelo DL n.* 143/2008, de 25 de
julho — estio agora contempladas na modalidade do logbti-
po (vd. artigo 304.°A e ss. do CPI).

E ainda historicamente interessante a matéria que ¢
maioritariamente abordada no aresto em causa, no que res-
peita a0 prazo de interposi¢io de uma agdo de anulagdo
do registo de um nome de estabelecimento e insignia de
estabelecimento 2 luz do CPI de 1995.

Como assinala o STJ, “na questio juridica em discussdo, as
instdncias seguiram o entendimento de que o prazo de caducidade
para a agdo de anulabilidade do registo da insignia de estabeleci-
mento, no dmbito do CPI/1995, era de um ano, por aplicagdo
do disposto no art. 287.°, n.° 1, do Cédigo Civil (CC), enten-
dimento sufragado pelo acérddo do Supremo Tribunal de Justica
de 12 de marco de 2009, acessivel em www.dgsi.pt (Processo n.°
09B0369), e pelo estudo de CARVALHO FERNANDES, A Nova
Disciplina das Invalidades dos Direitos Industriais, Revista da Or-
dem dos Advogados, Ano 63, 2003, pags. 96 e segs”

Por sua vez, as Recorrentes, sustentando a aplicagdo do pra-
zo de caducidade de dez anos, apoiam-se no acérddo do Supremo
Tiibunal de Justica de 15 de abril de 2015, também acessivel em
www.dgsi.pt (Processo n.° 267/2001.E2.51)”.

No Acérdio que aqui se comenta acabou por ser reco-
nhecida a existéncia de uma lacuna legal no CPI de 1995,
pelo que se impunha “preenché-la analogicamente, em conformi-
dade com o disposto no art. 10.° do CC”.

E, com inteiro acerto, o STJ refere que “a particularidade
da insignia de estabelecimento, como sinal distintivo de comério,
% semelhanga da marca, ndo pode deixar de influenciar o sew tra-
tamento juridico, nomeadamente em termos da sua equiparagdo” .

Por conseguinte, na decisio em aprego, é concluido que
2 acdo de anulagio do registo da insignia de estabelecimento
podia ser proposta dentro do prazo de dez anos a contar da
data do despacho de concessio do registo (art. 214.%,n.° 5,
do CPI de 1995).

O que, alias, como refere o Tribunal “harmoniza-se ainda
com a prevista no n.° 4 do art. 5.° do CPI/95, segundo a qual
as agdes de anulagio, por registo anterior, s6 podiam ser admissiveis
10 prazo méximo de dez anos, sendo certo que o n.° 3 do mesmo
artigo tanto se referia ao registo de marca como ao registo da insig-
nia de estabelecimento, o que contribui, também, para a aplicagdo
de um regime comuw’”.

Atualmente, a questio estd completamente resolvida por
disposicio expressa, o artigo 304.°-R, n.° 2, do CPI, sendo
que, nunca é demais relembrar, a modalidade do logdtipo
agregou as anteriores modalidades de nome e insignia de
estabelecimento, entretanto revogadas.

.Finalmente, cumpre assinalar que, tal como sucede com
a anulacio de registo de marcas, o direito 3 agdo de anulagio
nio prescreve quando o registo tenha sido obtido de ma-fé.

ANTONIO ANDRADE
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Marcas — Risco de Confusio

¢ Acérdio do Tribunal da Relagdo de Lisboa de
17.05.2016'

Sumario:

I — A marca deve, por defini¢io e no cumprimento da
sua funcdo propria, ter capacidade distintiva o que significa
que deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espé-
cie de produtos e servigos.

IT — Mediante a sua efetiva utiliza¢io no mercado, um
sinal indistintivo pode converter-se numa referéncia capaz
de permitir a0 consumidor reportar esses bens ou servi-
¢os a uma determinada origem, cumprindo, desse modo, a
fungio distintiva associada 2 marca. Trata-se do fenémeno
denominado secondary meaning, que & um processo inverso
ao da vulgariza¢io da marca, prevista na alinea a) do n.® 2
do artigo 269.° do CPIL.

Comentario

Estd em causa o despacho de recusa do registo da mar-
ca nacional n.° 529031 (mista) “Maximiza-te”, com fun-
damento na anterioridade do registo da marca nacional
n.° 410086, “MAXIMIZA”, que foi mantido por sentenga
do 2.° Juizo do Tribunal da Propriedade Intelectual.

O presente Acdrdio contém assinaliveis referéncias a re-
levante doutrina nacional em matéria de direito de marcas,
pelo que, s6 por este facto, merece uma especial atengio.

Acresce que, a nosso ver, o inteiro acerto da decisdo jus-
tifica também a sua sele¢do para o presente comentario.

Mas, acima de tudo, entre outras matérias — nomeada-
mente a dos critérios que devem presidir 4 integragio do
conceito juridico de imitagio de marcas —, o aresto aborda
o interessante tema do chamado secondary meaning.

Tal como é sumariado na decisio em aprego, poderia
aqui aplicar-se, em teoria, “a regra do Secondary meaning’,
segundo a qual a regra (que impede a apropriagdo dos elementos
banais) comporta uma excegio, conhecida pela designagdo inglesa do
secondary meaning, que tem consagragio positiva no CPI [arts.
223.°,n" 2,e 238.°, n.° 3] ¢ no RMC [Regulamento (CE) n.°
207/2009 do Conselho de 27 de fevereiro de 2009, sobre a Mar-
ca Comunitéria]: os elementos genéricos que integrem uma marca
(e, até, uma marca constituida exclusivamente por tais elementos)
poderdo ser protegidos quando, na prdtica comercial, os sinais tive-
rem adquirido cardcter distintivo”[36]. “Estamos [aqui] perante
sinais que, apds um uso prolongado sem beneficiarem de qualquer
registo, vietam a tornar-se de tal modo conhecidos do piblico que
este passou a reconhecé-los como verdadeiros sinais distintivos de
produtos ou servigos™[37].

O Tribunal da Relagio entendeu que “a existéncia da
marca nacional n.° 410.086, nominativa (“MAXIMIZA”), nio
pode impedir o registo de marcas nominativas ou mistas onde tam-
bém se utilize o vocdbulo “maximiza”, por se tratar duma palavra
que ndo constitui uma designagdo de fantasia, antes representa um
elemento genérico, que se tornow usual na linguagem corrente e nos
usos correntes do comércio (com o significado de aumentar, am-
pliar, potenciar ou sobrevalorizar os efeitos ou as caracteristicas de

produtos ou servigos, relativamente aos dos concorrentes), pelo que
é insuscetivel, por natureza, de ser utilizada em exclusivo por um
inico agente econdmico”.

Neste sentido, o tribunal superior conclui que, por na-
tureza, aquela marca nio pode ser utilizada em exclusivo
por um unico agente econdmico, tratando-se de uma “marca
muito ‘fraca’.

No entanto, tal como alegado pela Recorrida neste pro-
cesso, poderia chamar-se i colagio a consideragio e aplica-
¢ao in casu do secondary meaning da marca que é composta
pelo vocibulo “MAXIMIZA”.

Isto porque, tal vocibulo «devido ao uso intenso e reiterado
que lhe tem sido dado desde hd muitos anos pela Recorrida, bem
como aos investimentos na promogdo e publicitacio do sinal Maxi-
miza” levados a cabo por esta, se converteu nuwm sinal distintivo do
servigo de “publicidade on-line numa rede informdtica”».

Sio conhecidos varios exemplos de marcas que sdo
compostas por sinais genéricos, designadamente por expres-
sdes que se tornaram usuais na linguagem corrente e nos
usos correntes do comércio, mas que, gragas a0 seu usoc no
mercado, associado diretamente a uma determinada empre-
sa ou entidade, adquiriram verdadeira eficicia distintiva.

Tal como assinala a decisio em comentirio, “‘mediante a
sua efetiva utilizagdo no mercado, um sinal indistintivo pode con-
verter-se numa referéncia capaz de permitir ao consumidor reportar
esses bens ou servigos a uma determinada ovigem, cumprindo, desse
modo, a fungdo distintiva associada & marca. Trata-se do fendmeno
denominado secondary meaning, que é um processo inverso ao
da vulgarizagdo da marca, prevista na alinea a) do n.” 2 do artigo
269.° do CPL”

E bastante completo e pertinente o sumirio da regra do
secondary meaning operado pelo Acérdio em causa, nomea-
damente quanto i sua ocorréncia antes do registo ou de-
pois do registo da marca e no que concerne a0 seu enqua-
dramento legislativo no Cédigo da Propriedade Industrial
(CPI) de 1995 e no de 2003.

E, note-se, a consagra¢io mais expressiva da regra no
artigo 223.°,n.° 2, no CPI de 2003 nio deixa margem para
quaisquer davidas.

Nio obstante, também como refere, com inteiro acer-
to, o Tribunal da Relagio de Lisboa, recorrendo i relevante
doutrina sobre esta matéria, & importante atender-se ao ne-
cessario 6nus da prova do secondary meaning e, em concreto,
i sua desejada extensio.

Neste sentido, ndo bastara a mera invocacgio de que uma
marca débil ou fraca goza de secondary meaning, mas deve an-
tes provar-se, com a amplitude adequada, que a eficicia dis-
tintiva da marca foi plenamente alcangada no mercado, que
pode ser até um mercado especifico de menor dimensio em
termos de consumidores de certos produtos ou utilizadores
de determinados servigos.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 452/14.1YHLSB.L1-1. Relator: RuiVou-
ga — Acdrdio do TR Lisboa de 17.05.2016.
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O Acérdio cita, a este propésito, a pertinente doutrina
que aponta no sentido da prova, por exemplo, do reconheci-
mento do consumidor do sinal distintivo e da sua associagdo
a uma finica entidade, cumprindo assim a funcio da marca,
i.e.,de que o sinal seja adequado a distinguir os produtos ou
servigos de uma empresa dos de outras empresas (vd. artigo
222°,1.° 1, do CPI).

A apresenta¢io de inquéritos aos consumidores (surveys),
de referéncias na imprensa, de agdes promocionais ou atri-
bui¢io de prémios ou reconhecimentos constituem bons
exemplos do acervo probatério do secondary meaning que
deve ser considerado pelos titulares de registos de marcas
em que a mesma regra possa ser invocada. A decisio em
aprego refere-se, em particular, a este aspeto.

E deve notar-se que foi justamente pela auséncia de
prova suficiente da demonstragdo de que a marca registada
adquiriu eficicia distintiva no mercado que o Tribunal da
Relacio de Lisboa acabou por revogar a decisio de primeira
instincia que, confirmando a decisio do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, havia indeferido o pedido de re-
gisto da marca registanda, concedendo-lhe assim protegio.

Este Acérdio é, assim, uma excelente revisitagio ao
tema do secondary meaning e A necessria prova efetiva dasua
ocorréncia.

ANTONIO ANDRADE

Marcas — Unido Europeia — Tribunais de
Marca da Unido Europeia — Competéncia
do Tribunal da Propriedade Intelectual -
Contrafacio (acBes de contrafacdo vs. processos
crime relativos ao crime de contrafagdo) —
Invalidade (anulagio e declaragio de nulidade)
-~ Reconvengdo

+ Acbrdio do Supremo Tribunal de Justica de
21 de abril de 2016

Sumario:

I—A lei portuguesa exige que as decisoes judiciais sejam
fundamentadas (arts. 154.°,n.° 1,607.°,n."3€4,663.°,n.° 2,
e 679.° do CPC e art. 205,n.° 1, da CRP); mas nio impede
a fundamentagio por incorporagio da decisio apreciada em
recurso ou por aceitagio dos respetivos fundamentos.

II — O Tribunal da Propriedade Intelectual é, em Por-
tugal, o tribunal da marca comunitiria (art. 40.°, n.° 2, do
CPI). O Tribunal da Relagio de Lisboa ¢ o tribunal de 2.2
instdncia correspondente (art. 46.°,n.° 2,do CPI).

IIl — A competéncia para apreciar pedidos de declara-
¢io de invalidade de marcas comunitirias (atualmente de-
nominadas “marcas da EU”) encontra-se concentrada no
THMI — Instituto de Harmonizagio do Mercado Interno
(atualmente denominado “Instituto da Propriedade Inte-
lectual da UE™), salvo se a declaragio de invalidade tiver
sido pedida pelo réu, por via de reconvengio, em agdes de
contrafagio (infringement).

IV — Nessa eventualidade, o tribunal competente para
julgar a agio — e que ha de ser um tribunal de marcas comu-
nitirias — vé a sua competéncia estendida i apreciacio do
pedido reconvencional de declaragdo de invalidade [alineas
a) ¢ d) do art. 96.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009].

V — S6 se preveem, assim, duas modalidades de anula-
¢do ou declaragio de invalidade de uma marca comunitaria:
mediante um pedido dirigido ao IHMI ou através de um
pedido reconvencional deduzido perante um tribunal de
marca comunitiria, em acdes da sua competéncia.

VI — Ao prever as agdes de contrafagio e a dedugio de
reconvencio em agdes de contrafagio, para obter a anulagio
ou declaracio de nulidade de marcas comunitarias o Regu-
lamento (CE) n.° 207/2009 nio se esti a referir a processos-
~crime relativos ao crime de contrafagdo.

VII — Nio podendo o tribunal da agio julgar os pe-
didos de anulagio das marcas comunitirias, por niao ser o
competente para o efeito, deve toma-las como validas, nos
termos do art. 107.° do Regulamento (CE) n.® 207/2009,
na medida em que isso for relevante para 2 apreciagio de
quaisquer outras questdes para as quais o tribunal é com-
petente, 0 que ndo € 0 mesmo que declari-las validas, em
julgamento incongruente com a falta de competéncia pre-
viamente declarada.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo 185/13.6YHLSB-B.L1.51. Relatora: Ma-
ria dos Prazeres Pizarro Beleza.
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