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RATIO LEGIS a SUL

O NOVO CODIGO DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Por Carla Lima

Foi publicado no passado dia 10 de dezembro o
Decreto-Lein.2110/2018 que aprova o Cddigo da
Propriedade Industrial, transpondo para a ordem
juridica interna:

-4

a) A Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas (reformulacdo);

b) A Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de
2016, relativa a proteg¢ao de know-how e de informagdes comerciais confidenciais
(segredos comerciais) contra a sua aquisicao, utilizacdo e divulgacdo ilegais.

A propriedade industrial assume hoje um papel de enorme relevancia para o
crescimento econémico, para a criacdo de emprego e para o desenvolvimento do
sistema de inovacdo, conquistando uma importancia crescente no valor das
empresas, tanto de carater tecnoldgico como comercial, ao permitir garantir o
retorno dos investimentos que estas realizam em inovagdo e ao criar vantagens
competitivas que lhes permitem responder, com maior eficicia e seguranca, aos
desafios impostos pela globalizacdo dos mercados.

Esta importancia vem, de resto, confirmada no estudo sobre o impacto dos direitos
de propriedade intelectual na economia europeia, segundo o qual as empresas que
utilizam intensivamente marcas e patentes na sua estratégia de acdo foram
responsaveis por aproximadamente 28 % dos postos de trabalho na Unido Europeia.

A nivel nacional, mantém-se ja por diversos anos a tendéncia de elevada procura da
protecdo de marcas - ainda que ao nivel das patentes se registe uma tendéncia menos
expressiva -, com o numero de pedidos de registo apresentados no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.), a crescer anualmente, posicionando-se



v 64

dezembro 2018

Portugal, em matéria de registo de marcas, como um dos paises da Unido Europeia
que maior numero de pedidos de registo apresenta por milhdo de habitantes.

Para responder com eficacia a este elevado nivel de interesse que a propriedade
industrial atualmente suscita junto dos agentes econdmicos e para que se criem as
condicdes necessdrias para que estes possam manter a sua confianga no sistema de
registo oferecido pelo Estado, a ultima década tem conhecido um conjunto de
reformas muito significativas e a presente iniciativa legislativa procura dar
continuidade a esta estratégia global que tem sido seguida em Portugal no sentido de
reforcar a utilizacdo da propriedade industrial no nosso pais, melhorando as
condicBes para que as empresas possam inovar e diferenciar com sucesso 0s seus
produtos e servicos no mercado nacional e europeu.

Em linha com estes objetivos e com o propdsito de garantir a conformidade do regime
nacional com os mais recentes instrumentos europeus que determinam a
simplificacdo do acesso ao sistema de propriedade industrial e o refor¢o dos direitos
por ele atribuidos, o presente decreto-lei: a) transpde para a ordem juridica interna a
Diretiva (UE) n.2 2015/2436, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, que aproxima as legislacdes dos Estados-Membros em matéria de
marcas (reformula¢do); b) transpde para a ordem juridica interna a Diretiva (UE)
2016/943, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa a
protecdo de know-how e de informagdes comerciais confidenciais (segredos
comerciais) contra a sua aquisicdo, utilizacdo e divulgacdo ilegais; c) simplifica e
clarifica os procedimentos administrativos relativos a atribuicdo, manutencao e
cessacdo de vigéncia dos direitos de propriedade industrial previstos no Cddigo da
Propriedade Industrial; e, por ultimo, d) introduz mecanismos que permitam
fortalecer o sistema de protecdo dos direitos e imprimir maior eficacia a repressao
das infracdes.

A Diretiva de Harmoniza¢do de Marcas, Diretiva (UE) 2015/2436, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislacées dos
Estados-Membros em matéria de marcas, a par do Regulamento (UE) n.2 2017/1001,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (adiante designado
«Regulamento da Marca da Unido Europeia»), fazendo parte integrante de um Unico
pacote legislativo, propdem-se alcancar dois objetivos complementares. Por um lado,
criam um quadro legal que visa promover e impulsionar a inovag¢ao e o crescimento
econdmico através da oferta de sistemas para o registo de marcas mais eficientes e
acessiveis aos cidadaos e as empresas, tanto ao nivel da reducdo de custos, da
simplicidade e da rapidez dos procedimentos administrativos, como ao nivel da
previsibilidade e da seguranca juridica. Por outro lado, mantém como principios
basilares do quadro legal atualmente vigente a coexisténcia e a complementaridade
entre os regimes de protecdao de marcas a nivel nacional e a nivel da Unido Europeia,
mas assumindo claramente o propdsito de reforcar os mecanismos de cooperacédo, a
convergéncia de praticas e o desenvolvimento de plataformas comuns entre as
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autoridades nacionais de registo de marcas e o Instituto da Propriedade Intelectual
da Unido Europeia.

A Diretiva dos Segredos Comerciais, Diretiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa a protecdo de know-how e de
informagdes comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a sua aquisi¢ao,
utilizacdo e divulgacdo ilegais, procura harmonizar entre os varios Estados-Membros
os niveis de protecdo de que deve beneficiar um conjunto diversificado de know-how
ou informacdes de natureza confidencial que hoje assumem uma importancia
crescente no quadro de uma economia do conhecimento, que faz assentar nas
atividades de inovacdo e investigacdo um dos motores para o crescimento
econémico, para o progresso cientifico e tecnoldgico, para o emprego e para a
competitividade das empresas.

Os segredos comerciais sdo, hoje em dia, uma das formas mais comummente
utilizadas pelas empresas para protec¢do da sua criacao intelectual, sendo valorizados
ao ponto de estas os utilizarem muitas vezes como complemento aos direitos de
propriedade industrial.

A Diretiva dos Segredos Comerciais procura dar resposta a insuficiéncia existente no
ordenamento juridico em vigor, para protecdo do acesso e da exploracdo desses
segredos contra a sua obtencgdo, utilizacdo ou divulgacao ilegal por terceiros,
instituindo um conjunto de mecanismos de natureza civil que, sem por em causa os
direitos e as liberdades fundamentais ou o interesse publico, permita prevenir e
reprimir praticas ilicitas neste dominio. Seguramente que um quadro legal reforgado,
dotado de mecanismos juridicos equilibrados e eficazes, servira como um incentivo
para que as empresas continuem a utilizar e a explorar com maior seguranga os
segredos comerciais, encorajando-as a prosseguir as suas atividades de inovagdo tao
necessarias ao bom desempenho das economias e ao progresso social.

A introducdo de melhorias aos regimes previstos no Cédigo da Propriedade Industrial
passa também por aperfeicoar alguns dos mecanismos em matéria de repressao das
condutas que violem direitos de propriedade industrial, em linha com a aposta e o
investimento que tem vindo a ser feito pelas autoridades publicas no combate a
contrafacdo. De acordo com uma série de estudos realizados pelo Instituto da
Propriedade Intelectual da Unido Europeia, todos os anos sdo perdidos no espaco
europeu 48 mil milhdes de euros em varios setores de atividade devido a existéncia
de produtos falsificados no mercado. No que respeita a Portugal, estima-se uma
perda direta anual de 1000 milh&es de euros, correspondente a 9,2 % das vendas, o
gue se traduz em mais de 22 200 empregos perdidos em determinados setores.

Muito se tem feito ja para fazer face ao problema da contrafacdo, tanto ao nivel da
sensibilizacdo dos consumidores, como ao nivel da articulagdo entre as autoridades
com responsabilidades nesta area e do reforco dos mecanismos ao dispor dos
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interessados para prevenir e reagir contra a infracdo dos direitos de propriedade
industrial, esperando-se que esta iniciativa legislativa possa ser mais um contributo
nesta matéria. Neste sentido, o presente decreto-lei vem promover a uniformizagao
da tutela criminal entre as varias modalidades de direitos, prever expressamente
sang¢des acessorias relativamente aos ilicitos criminais e contraordenacionais, criar a
obrigacdo de comunicar aos titulares de direitos as apreensdes oficiosas de bens
realizadas pelos érgaos de policia criminal, de modo a tentar reduzir os casos em que
o desconhecimento das apreensdes possa conduzir ao arquivamento do inquérito por
inércia dos interessados, e, ainda, introduzir um novo instrumento que permita a
destruicdo de bens apreendidos mesmo antes da determinacdo judicial sobre a
existéncia ou ndo de uma violagdo de direitos. Este novo instrumento pretende dar
resposta a alguns dos problemas que tém vindo a ser sentidos pelos 6rgdos de policia
criminal sempre que efetuam apreensdes de bens, designadamente ao nivel do
armazenamento das mercadorias e dos custos a isso associados, problema que tem
vindo a agudizar-se com a intensificacdao dos esforcos de combate a contrafacdo e a
pirataria, particularmente com o aumento crescente das apreensdes efetuadas pelas
autoridades de fiscalizagao.



