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Resumo

A leitura de um estudo apresentado pelo Instituto de Harmonizacdo do Mercado Interno (IHMI),
focado nos custos econémicos da violagao dos Direitos de Propriedade Industrial nos setores da
Cosmeética e dos Cuidados Pessoais que enfatiza em nimeros a problematica da contrafagédo na
cosmeética, pulsionou a um estudo pormenorizado da legislacdo envolta na contrafagéo e protegao
legal de marcas destes produtos. A venda de marcas contrafeitas no setor da cosmética é uma
realidade e a preocupacdo pela seguranca dos consumidores e as consequéncias na salde
publica quando estes produtos falsificados s&o utilizados, além do impacto socioeconémico
nefasto para todas as empresas, consumidores ou até o estado, sdo inequivocos. A usurpacgao
das marcas a luz dos Direitos de Propriedade Industrial € um crime, que se pode tornar ainda mais
perigoso se incidir sobre determinados produtos como os cosméticos, pelo que a penalizagédo
deste ilicito criminal deveria ser mais pesada. Conhecer o fenémeno, a sua evolug¢édo ao longo do
tempo e os veiculos utilizados para a distribuicdo das marcas contrafeitas, assim como 0s perigos
que podem causar, é importante pois nem sempre se tem consciéncia da sua gravidade.

O direito ao uso da marca esté protegido por lei, tal como os processos de aquisi¢cdo do registo,
que confere a titularidade, uma vez que o registo € constitutivo. Nem sempre 0 recurso aos
mecanismos do direito industrial, sdo suficientes para acautelar a protecdo dos direitos dos
titulares, pelo que outros auxiliares, como o instituto da concorréncia desleal surgem como
possivel instrumento de protecdo auxiliar aos Direitos da Propriedade Industrial, quando estes nao
possam ser invocados antes da aquisicdo do registo definitivo na marca ou mesmo apos o registo,

em algumas situacdes pontuais.

Os cosmeéticos requerem um controlo reforcado para a sua entrada em circulagdo no mercado,
quer a nivel do mercado interno, quer a nivel fronteirico, pelo que a atuagdo das autoridades
aduaneiras no acompanhamento e combate a contrafacdo deste tipo de mercadorias é de

importancia fulcral.

Tao importante € conhecer o objeto do delito como os atores que o tornam possivel, pelo que
importa conhecer o perfil do contrafator e do consumidor, para se conseguir entender as razdes
que os levam a praticar estas infragcbes. As autoridades fiscalizadoras tém um papel
preponderante no combate a contrafagdo pelo que, ao conhecerem-se as entidades responsaveis
pelo seu combate ou saber onde podem ser acionados 0os mecanismos que podem travar estas
infragBes, serd mais facil acionar esses meios. Ao tratar-se de um ato criminoso, é necessario que
hajam medidas punitivas e nesse sentido com a utilizacdo de um conjunto de mecanismos
juridicos e a aplicacdo de uma tutela penal especifica para sancionar estas condutas ilicitas, ndo

s6 no ordenamento juridico portugués, mas também ao nivel da Comunidade Europeia.

Palavras-chave: Marca; Cosméticos; Contrafacao
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Abstract

Taking a look in a report published in 2015 by the Office for Harmonization in the Internal Market
(OHIM) about the economic costs of industrial infringement property rights on the field of
Cosmetics and Personal Care aroused curiosity about the problem of counterfeit cosmetics. This
study emphasizes the problem of counterfeit cosmetics in numbers and explores deeply the
legislation on counterfeiting and legal protection of trademark of these products. The sale of
counterfeit brands in the cosmetics sector is a reality and it develops concerns about safety of
consumers and public health. Furthermore, the sale of these fake products reflects in a dramatic
impact on the economy for all businesses, consumers or even for the government. The trademark
usurpation in the light of industrial property rights is a crime, which can become more dangerous
related to healthy products, inter alia, as cosmetics. Considering the consequences of this crime to
the health, it should not be punish as a vulgar product. Be aware of the severity of the formulations
vehicles used and the methodology of distribution of counterfeit trademark, as well as the dangers

that may cause are crucial and important.

The law protects the right to use the trademark, such as the registration of the acquisition process
gives the ownership once the registration is constitutive. Not always the use of mechanisms of
industrial law are sufficient to safeguard the protection of the rights of the holders. However, by the
way of assistants, the institute of unfair competition arise as a possible tool of protection of
industrial property rights, in case of the impossibility of the acquisition before of the final register of

the trademark or even after registration, in some specific situations.

Cosmetics require a closed monitoring for their entry into the market, either internal market or
border level. For that purpose, the performance of customs authorities in monitoring and combating

of counterfeiting of this kind of goods is pivotal.

The importance to know the offense of the object or the actors who make it possible is equal.
Consequently, it is important to know the profile of the infringer and the consumer, to be able to
understand the reasons that lead them to commit these offenses. The supervisory authorities have
a key role to fight against counterfeiting in way to get knowledge of the entities responsible for their
combat or where the mechanisms can be triggered that violations. In this way, will be easier to
activate these means. In a criminal act is necessary the existence of punitive provisions. According
with that, the use of a set of legal mechanisms and the implementation of a specific criminal
guardianship to fine these unlawful acts, not only in the legal system of Portugal, but also at the

level of the European Community.

Keywords: Trade Mark; Cosmetics; Counterfeiting
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Introducéo

A contrafacdo de qualquer produto jA encerra em si varias consequéncias
nefastas quer para a economia quer para o desenvolvimento das empresas, mas no setor
dos produtos cosméticos, sobre os quais incide este trabalho, além do impacto financeiro
ou social, acresce-lhes o risco de perigo para a salude e seguranca publica, podendo por
em causa a integridade fisica ou até a vida do consumidor, revelando-se assim altamente
perigosos e até fatal em alguns casos. Este fator de risco esta presente cada vez que se
utiliza o produto, tendo em conta que tem uma base de utilizagéo diaria e pode atingir um

numero incalculavel de vitimas.

Neste trabalho abordaremos particularmente as marcas de produtos cosméticos
contrafeitas, por entendermos que se trata de um tema bastante problemético, para o
qual as pessoas ainda ndo estdo devidamente consciencializadas quanto a sua
gravidade, tendo em conta o0 impacto nocivo que tem na saude publica ou a nivel
economico-social. Assim, comegaremos no capitulo 1 por falar sobre os cosméticos, o
que s&o e qual a legislacéo especifica que regula a sua comercializagéo. E uma matéria
ainda com algumas lacunas legislativas, quer ao nivel do controlo para travar a
falsificacdo e comercializacdo destes produtos, quer da sua tutela penal no seio do

mercado interno ou comunitario.

A contrafacdo é um facto e atinge essencialmente as marcas de luxo, cuja fama e
prestigio os contrafatores aproveitam. O crime organizado esta diretamente associado a
estes delitos e continua a registar um crescimento a grande velocidade, o que obriga os
governos nacionais e internacionais a criarem novas medidas que estejam
constantemente adaptadas a realidade atual. A motivacdo por detras do crime é
essencialmente o lucro facil a longo prazo, de custos iniciais reduzidos, crime esse que
ndo observa ainda penas suficientemente pesadas para que faga desistir quem o pratica.
Desenvolveremos este tema no capitulo 2, dando nota do que é exatamente a
contrafagdo, dos canais de distribuicho como a internet e de algumas medidas (ou

tentativas) de combate a esta guerra, quer preventivas, punitivas ou apenas de controlo.

O capitulo 3 encerra talvez a maior problematica deste trabalho. O impacto
causado nos consumidores ao nivel da salde pelo consumo de marcas de cosméticos
contrafeitos € muitas vezes desconhecido, podendo ser de tal forma nociva e perigosa

gque pode chegar em casos extremos a ser fatal. Infelizmente, o consumidor sé tem por
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vezes a nogdo do seu perigo quando ja se vé confrontado com as consequéncias. Por

esse motivo é fundamental saber identificar esses produtos e evitar a sua aquisicao.

As consequéncias nefastas deste crime ndo afetam apenas a saude, mas também
todo um conjunto de agentes econdmicos, nomeadamente empresarios, titulares das
marcas, consumidores e até o préprio Estado, quer pela receita que deixam de obter
pelas vendas dos produtos legitimos ou pela receita fiscal que o Estado deixa de encaixar
ou mesmo ao nivel social pela perda de empregos. O mercado negro da contrafacédo gera
um mercado paralelo com trabalhadores precérios ao seu servico, em que ndo tém
qguaisquer condi¢des de trabalho ou regalias. Para se ter a verdadeira no¢do do impacto
deste flagelo na sociedade, particularmente quanto a contrafagdo das marcas de
produtos cosméticos, iremos fazer ao longo do capitulo 4, uma anélise a nivel econémico
e social, com base num estudo piloto apresentado pelo IHMI (Instituto de Harmonizacéo
do Mercado Interno) e , sobre os custos econémicos da violacdo dos direitos da
Propriedade Industrial nos setores da cosmética e dos cuidados pessoais, onde

apresentaremos varios valores indicativos associados a esta realidade.

Para toda uma conduta ha um agente que a pratica e por isso, dedicaremos o
capitulo 5 ao estudo do perfil dos contrafatores e dos consumidores numa tentativa de
perceber as motivagbes de cada um destes intervenientes neste processo. Se existe
producao de produtos contrafeitos é porque existe mercado para os escoar e desta forma
€ necessario sensibilizar os consumidores para ndo adquirirem estes produtos solicitando

a sua colaboracdo com as autoridades para combater este tipo de criminalidade.

A marca pode ser um dos maiores ativos de uma empresa e permite distinguir os
produtos mais prestigiados no mercado. De entre os direitos de propriedade industrial
transpostos, iremos dar destaque no capitulo 6 e 7 deste trabalho ao direito do uso
exclusivo da marca pelo seu titular. E nosso objetivo alertar para os problemas da
protecéo legal das marcas e da sua tutela. Abordaremos a necessidade do registo para a
constituicdo desse direito, assim como, 0s meios para o seu pedido e efetivacdo, quer a

nivel da marca nacional quer da marca comunitaria.

Em qualquer ordenamento juridico onde ha lei, ha entidades e organismos que a
aplicam e a fiscalizam. Assim, apresentamos no capitulo 8 um conjunto de organismos e
entidades que tém como finalidade fiscalizar o cumprimento dos direitos da propriedade

industrial. A sua atuacdo € importante para o controlo da producdo de imitacbes e
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falsificacbes dos produtos e das marcas registadas, pelo que faremos uma abordagem
aos diversos meios para garantir aos titulares os seus direitos de propriedade industrial,
com mais énfase na fiscalizacdo das marcas contrafeitas, onde apresentaremos alguns
resultados da atuacdo destes organismos. A lei pretende garantir uma atuacao célere
sobre este tipo de criminalidade e p8e-nos a disposi¢cdo alguns mecanismos juridicos
como as providéncias cautelares, que permitem ao titular do direito ao uso da marca agir
rapidamente quando vé o seu direito comprometido. Os efeitos do registo da marca néao
sdo imediatos quando é feito o seu pedido e surge para o titular uma falha de protecao
entre o0 momento do pedido e a distribuicdo definitiva do registo, em que pode ver o seu
direito usurpado por terceiros nesse momento sem gque este ato seja considerado uma
violagdo dos direitos de propriedade industrial, entdo surge o instituto da Concorréncia
Desleal como mecanismo juridico alternativo, uma vez que a infracdo diz respeito a
violagdo de um direito de propriedade de propriedade industrial mas que nédo se enquadra

no ambito da tutela do Codigo da Propriedade Industrial.

A tutela penal dos direitos da propriedade industrial € uma tematica muito
abrangente. No capitulo 9 iremos abordar apenas a tutela penal relativamente ao crime
de Contrafacdo, imitacdo e uso ilegal de marca, que é sobre o qual incide o nosso
trabalho. Faremos uma pequena descricdo comparativa do ordenamento juridico em
alguns paises da comunidade e em Portugal, enfatizando a moldura penal aplicada em

cada um deles.

E, inserindo-se este trabalho no ambito de um mestrado em solicitadoria, também
julgamos pertinente, ainda que de uma forma muito sucinta, reservar o capitulo 10 para
abordarmos o papel que o solicitador pode ocupar para ajudar os titulares dos direitos da
propriedade industrial a protegerem os seus direitos de forma ativa, quer ao nivel do
aconselhamento quer ao nivel do acompanhamento ou representagcdo nOS Processos

contraordenacionais ou outros, junto das entidades e organismos competentes.

7

O nosso objetivo com este trabalho é acima de tudo chamarmos a atencédo e
fazermos um alerta para a realidade da violacdo dos direitos da propriedade industrial,
mais concretamente a contrafagdo das marcas e em particular a contrafacdo das marcas
de produtos cosméticos, enfatizando as consequéncias econdmico-sociais deste ilicito
criminal, assim como as gravissimas consequéncias para a saude publica que derivam

do consumo desses artigos, de forma a apelar a consciencializacdo de todos os agentes
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gue intervém no circuito comercial, desde fabricantes a consumidores e até mesmo o

préprio Estado, no sentido de adequar cada vez mais a tutela aplicada & conduta criminal.
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CAPITULO |

A CONTRAFACAO DE PRODUTOS COSMETICOS

1. Os Cosméticos

Atualmente ndo conseguimos imaginar a vida sem a utilizagcao diaria de produtos
cosméticos ou de higiene pessoal. Uma quantidade de cremes, fragrancias, champés,
maquilhagem, fazem parte da higiene diaria do ser humano e séo postos a venda no
mercado todos os dias. Desde as primeiras civilizagdes que assistimos a utilizagdo pelo
homem de produtos cosméticos, desde as pinturas com que se tatuavam os homens pré-
historicos, ao 6leo de castor usado como balsamo protetor e ao sabéo feito de uma
mistura perfumada a base de cinzas ou argila usado pelos egipcios habitualmente na sua
higiene. Durante a idade moderna as inovagdes técnicas do setor quimico impulsionam a
indastria de cosméticos. No inicio do sec. XX com o progresso tecnoldgico em paralelo
com um maior conhecimento cientifico, conseguiu-se o desenvolvimento de numerosas
formulas e preparagbes mais eficientes e seguras e com o aumento do seu consumo

assistiu-se ao nascimento de uma nova inddstria: a indlstria dos cosmeéticos.

Associada a esta indlstria, comecaram a surgir as primeiras marcas de
cosmeéticos. As empresas cedo se aperceberam que, se 0 seu produto cuja qualidade
fosse comprovada junto dos consumidores estivesse associado a um nome que
identificaria rapidamente aquele produto, além de ser menos confundivel com os de
outras empresas, venderia melhor. Assim, comecaram a surgir grandes marcas de

cosméticos como a Revlon, a SCHWARZKOPF,a Sephora, a L oreal, entre outras.

A custa da venda destes produtos as empresas faturam milhdes tornando-se um

negdcio extremamente atrativo, ndo s6 para as industrias legitimas e legais mas também
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para os mercados paralelos e clandestinos. Como em todos os negdécios ndo se registam
s6 lucros para colocar no mercado produtos de qualidade, as empresas deparam-se
também com muitos custos, alguns destes associados a investigacdo e ao
desenvolvimento destes produtos, a aquisicdo de matéria-prima de qualidade ou até
mesmo ao marketing. A procura de lucro fécil faz com que muitos invistam nesta area de
mercado da pior maneira, pois aproveitam-se das empresas legalmente instaladas, cujas
marcas se encontram ja colocadas e acreditadas no mercado e a qualidade do produto
reconhecida pelos consumidores e introduzem assim produtos falsificados, de tal forma
semelhantes aos originais, que muitos consumidores s6 0S conseguem por vezes

distinguir pelos efeitos adversos que causam na saude.

Ao longo dos dultimos anos tem havido uma expansdo e uma diversidade

alarmante nas marcas contrafeitas, nomeadamente produtos farmacéuticos e cosméticos.

De forma a tentar controlar esta atividade ilicita, existe legislacdo especifica para
esta area além da prevista no Codigo da Propriedade Industrial (CPI). A adogéo e o uso
de marcas no mercado no setor dos cosméticos é regulado pelo Direito Industrial (DI),
mas também por legislacdo especial externa ao DI, cuja colocagdo no mercado obedece
aos requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) n.° 1223/20092 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 30 de novembro?, e ao Decreto-Lei (DL) n.° 189/2008, de 24
de setembro, a semelhanca do setor dos medicamentos (subcategoria dos produtos
farmacéuticos), cuja legislacdo base é o Estatuto dos Medicamentos* que estabelecem
exigéncias legais que visam garantir os direitos dos consumidores e a prote¢do da saude
publica e “quando se trata de situagdes sujeitas a um mais elevado nivel de exigéncia e
restricdo como € o0 que € imposto pela salvaguarda de outros interesses para além da

eficiéncia do mercado, como é o caso do superior interesse da saude publica”®.

Sao varias as situacdes em que existe alguma desadequacao na concretizacdo do
regime geral das marcas, como € o exemplo, da “abrangéncia e aplicabilidade da tutela

do prestigio a respeito das marcas de medicamentos ou ditas marcas farmacéuticas,

2 JO-L 342 de 22.12.2009.

3 Este normativo veio ser complementado com a deliberagdo n.° 15/CD/2013, e as disposicdes do DL
189/2008 de 24 de setembro, na atual redacdo vigentes, nomeadamente nos artigos 10.°, 20.°, 22.°, 23.2, 24.°,
25.2,29.° 30.° e normas sancionatdrias correspondentes.

4 Aprovado pelo DL n.° 176/2006, recentemente alterado pelo DL n.° 20/2013, de 14 de fevereiro.

5 SILVA, Ana Maria Pereira da, “Marcas Farmacéuticas e Tutela de Prestigio”, in, Estudos de Direito
Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensdo. 50 anos de vida universitaria, sob a
coordenacdo de Dario Moura Vicente e outros, Almedina, 2015, p.679.
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comparativamente com marcas de produtos de outros setores, sobre os quais ndo se
ocupa qualquer regulagdo extravagante ao Direito Industrial”®. Ndo encontramos no
regime geral das marcas previsto no CPl nenhuma definicdo do que sejam produtos
cosméticos, produtos farmacéuticos ou de medicamentos. No entanto, aos produtos
farmacéuticos a convengéo internacional de Nice atribui-lhe uma classificagdo mediante a
sua finalidade e utilidade genérica, incluindo na categoria de produtos farmacéuticos
todos os medicamentos’, sem diferenciacdo relativa ao tipo de comercializacdo, pré-
preparados, finalidade terapéutica ou outros®. Para os cosméticos o Regulamento (CE)
n.° 1223/2009, no artigo 2.°, apresenta uma definicdo do produto cosmético identificando-
o claramente como sendo “qualquer substancia ou mistura destinada a ser posta em
contacto com as partes externas do corpo humano (epiderme, sistemas piloso e capilar,
unhas, labios e 6rgaos genitais externos) ou com os dentes e as mucosas bucais, tendo
em vista, exclusiva ou principalmente, limpa-los, perfumé-los, modificar-lhes o aspeto,
protegé-los, manté-los em bom estado ou corrigir os odores corporais; sendo entendido
que qualquer “substancia” se trate de um elemento quimico e os seus compostos, no
estado natural ou obtidos por qualquer processo de fabrico, incluindo todos os aditivos
necessarios para preservar a sua estabilidade e todas as impurezas derivadas do
processo utilizado, mas excluindo todos os solventes que possam ser separados sem

afetar a estabilidade da substancia nem alterar a sua composicao”.

Assim, quando falamos de cosméticos, estamos a referir-nos a substancias e
preparacgdes, diferentes dos medicamentos. Os cosméticos sdo para uso externo na pele,
no couro cabeludo, cabelos, unhas, labios, genitais externos, dentes e revestimento da
boca. Os cosméticos podem higienizar, perfumar, mudar a aparéncia, proteger e
preservar estas areas em boas condi¢des, mas ndo se destinam a ter um efeito

terapéutico.

Apesar destes produtos serem utilizados através de uma aplicacéo tépica® no

organismo, todos os componentes tém que atestar obrigatoriamente a devida qualidade e

6 1dem, ibidem.

7 O Estatuto do Medicamento, publicado pelo DL n.° 176/2006, de 30 de agosto. considera «o medicamento»
como sendo um produto farmacéutico e define-o como sendo “toda a substéncia ou associagdo de substancias
apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doencas em seres humanos ou dos
seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um
diagnostico médico ou, exercendo uma acdo farmacoldgica, imunologica ou metabdlica, a restaurar, corrigir
ou modificar fungdes fisiologicas”.

8 SILVA, Ana Maria Pereira da, “Marcas Farmacéuticas e Tutela de Prestigio”, ob. cit., p. 680.

° A aplicacdo topica reside na aplicagdo cutanea ou dermatoldgica do produto de modo a que os principios
ativos passem em quantidade diminuta para a circulacdo sanguinea, evitando-se efeitos sistémicos.
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devem ser testados dermatologicamente antes da sua colocacédo no mercado, de forma a

garantir a sua seguran¢ca huma utilizacao regular pelo consumidor.

O crescente consumo deste tipo de produtos fez também aumentar a tentacdo
para a colocacdo no mercado de marcas falsificadas de cosméticos, por individuos pouco
escrupulosos, sem qualquer preocupacédo pela saude dos consumidores, apenas visando
lucros faceis. Assim, encontramos ho circuito de comercializacao deste setor de mercado
inUmeras marcas contrafeitas que, sob a utilizacdo da imagem da marca original que
garante a qualidade e seguranga que o0 consumidor precisa, sdo introduzidas por
fabricantes ndo autorizados e sem qualquer vigilancia por parte das entidades

reguladoras.

As marcas contrafeitas ou falsificadas s&o de qualidade muito inferior e vendidas
geralmente em feiras ao ar livre, em casa e grande parte na internet. Sdo produzidas
ilegalmente muitas vezes em locais sem condicbes ou higiene, com recurso a
substancias muitas vezes proibidas por lei, mas que requerem menos investimento e
menores custos de producgdo, logo sem qualquer controlo ou testados para que se
assegure a sua qualidade, porque o objetivo para quem fabrica é ter o mesmo resultado

do original, mas usando componentes mais baratos.

Neste setor regista-se a contrafacdo de produtos como po facial, p6 de talco
utilizado depois do banho ou para a higiene geral, tintas de cabelo, cremes, emulsdes,
locbes, gel e Oleos para a pele (maos, pés, rosto, etc.), desodorizantes e anti
perspirantes, mascaras faciais, produtos de banho e duche (sais, espumas, 6leos, gel,
etc.), tratamentos capilares, produtos odontoldégicos e de higiene bucal, produtos de
higiene feminina, produtos de beleza e vernizes de unhas, produtos depilatérios e
produtos de barbear (sabdes, espumas, locbes, etc.), perfumes, aguas-de-toilette e
aguas-de-colonia, sabonetes, sabonetes desodorizantes e produtos de maquilhagem ou

desmaquilhagem.

A variedade de produtos falsos no mercado é assustadora e para termos nocgao
do perigo da introdugdo dos produtos contrafeitos no circuito comercial € imperativo
sabermos o0 que € afinal a contrafacdo, como se desenvolve e quem a pratica, 0 que

passaremos a analisar de seguida.



A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

2. A Contrafacéo

A contrafacédo'® é um fenémeno que desde o inicio da década de oitenta registou
um consideravel crescimento, tendo-se vindo a transformar desde entdo num fenémeno
internacional, que tem acompanhado as evolucbes econdmicas e politicas marcantes e
gue pela sua magnitude em constante crescimento € hoje, mais do que nunca, um flagelo
com forte impacto socioeconémico, quer a nivel europeu quer a nivel mundial, onde tem
gerado no dominio econdmico-financeiro perda de receita fiscal, perturbacdo no mercado,
perda de confianga dos agentes economicos e do consumidor, redugéo do investimento
em inovacdo bem como do proprio crescimento econémico. O efeito negativo faz-se
ainda sentir no dominio social, com o aumento do desemprego, do trabalho clandestino e

da imigracéo ilegal'!.

O crescimento mundial da economia, a liberalizacdo dos mercados, o crescimento
dos meios de comunicacao e o constante surgimento de novas e sofisticadas tecnologias,

tém sido meios que favorecem o crescimento deste tipo de criminalidade.

Para além da forte perda de receita para o Estado, ameagando a receita fiscal e
postos de trabalho, as consequéncias da contrafagdo s&o igualmente graves para o
consumidor, principalmente quando diz respeito a produtos que podem por a sua

segurancga e a saude publica em risco.

Ao nivel da Comunidade Europeia a consciéncia real da falsificacdo e da violacao
dos direitos de propriedade intelectual é marcada pela adog&o do Livro Verde, sobre o

combate a contrafacdo e a pirataria no mercado interno, publicado em outubro de 1998.

10 Curiosamente, celebra-se a 5 de junho, o Dia Mundial do Combate a Contrafacdo. Este dia é assinalado por
varias entidades nacionais e internacionais através do lancamento de campanhas e eventos que alertam para
0s perigos e consequéncias do comércio de bens contrafeitos e pirateados. Estas a¢Bes de sensibilizacdo
permitem alertar o consumidor para 0s riscos associados ao consumo deste tipo de produtos e para as
consequéncias econdmicas que lhe estdo associadas. Com 0 objetivo de sensibilizar os consumidores para o0s
riscos associados a estes produtos, o Observatdrio Europeu para as Infracfes aos Direitos da Pl tem vindo a
apoiar varias campanhas, entre as quais se destaca a aplicagdo movel “Hacker Fighter”. Trata-se de um jogo
de piratas, desenvolvido pela Universidade da Beira Interior (UBI), que apresenta os principais conceitos e
definicbes da Propriedade Industrial, colocando o jogador no papel de um cientista que pretende proteger a
sua propriedade industrial. Uma primeira versdo do jogo ja se encontra disponivel nas lojas oficiais Google
Play (ver: WWW<URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PIl.hfighter) e Apple Store (ver:
WWW<URL.: https://itunes.apple.com/us/app/hfighter/id1114500993?I=pt&Is=1&mt=8).

11 “Relatério de Atividades 2014, Grupo Anti Contrafagdo” (GAC), Lisboa, disponivel em WWW<URL:
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%20

2014.pdf, acedido e consultado em 20/12/2015.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PI.hfighter
https://itunes.apple.com/us/app/hfighter/id1114500993?l=pt&ls=1&mt=8
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf
http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/216/496/Relat%C3%B3rio%20de%20Atividades%202014.pdf
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Este documento constitui o ponto de partida de uma ampla consulta a varios
estados membros e de instituicbes da comunidade europeia. A consulta destacou a
necessidade de reformar o sistema de luta da Unido Europeia contra a contrafacéo,
particularmente a luz da mutacdo que tem sofrido este fendbmeno que passou de um

estado artesanal para o crime organizado.

A definicdo de contrafacédo!? pode revestir situacées diferentes, ndo somente entre
os varios Estados Membros, mas também, por vezes dentro do mesmo pais, por isso é
indispensavel precisar o seu conteudo. Quer no setor produtivo quer no setor comercial, a
mercadoria é suscetivel de ser “imitada, adulterada ou viciada nas suas qualidades,
sinais e marcas distintivas, o que ainda em linguagem comum, constitui uma contrafacéo,

permitindo que se dé gato por lebre ao consumidor™?3,

Contrafacao refere-se habitualmente a uma imitagdo n&do autorizada de uma boa
marca, mas a definicao oficial podia ser encontrada na alinea a) do n.° 2 do art.° 1.° do
Regulamento n.° 3295/94 do Conselho, de 22 de dezembro de 19944, e pelo artigo 51.°
do acordo ADPIC sobre direitos de propriedade intelectual negociados no ambito da
Organizacdo Mundial do Comércio, também conhecido como Acordo TRIPS (Trade-
related aspects of intellectual property rights), como sendo “bens de marca contrafeitos,
produtos, incluindo a embalagem, a que seja aposta sem autorizagdo uma marca que
seja idéntica a marca validamente registada em relacdo a essas mercadorias, ou que nao

possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca e que, portanto, infringe

12 pode confundir-se com a contrafacdo a pirataria, no entanto, a pirataria consiste numa copia exata nio
autorizada pelo titular do direito, e ndo uma simples imitacdo, de um produto protegido pelo direito de
propriedade industrial. Também se pode encontrar a defini¢do legal no Acordo TRIPs ou ADPIC, art.° 51.°,
n. 2: "Bens pirateados, quaisquer bens que sdo coOpias feitas sem o consentimento do titular ou pessoa
devidamente autorizada pelo titular do direito, no pais de producdo e que séo feitas direta ou indiretamente de
um artigo em que a realizagcdo dessa mesma cdpia teria que constituir uma violagao de um direito de autor ou
direitos conexos ao abrigo da lei do pais de importacéo".

13 VIDAL, José Alberto Marques, “Mercadorias em Contrafacdo e Violagdo de Direitos Industriais”, in,
Direito da Sociedade da Informacéo, Vol. V, Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora,
2004, p.11.

14A experiéncia adquirida com a aplicagdo da regulamentacdo comunitaria em vigor desde 1 de janeiro de
1988, relativa a contrafacdo, revelou a existéncia de lacunas e deficiéncias que justificavam profundas
alteracGes, de modo a alcangar um maior grau de eficacia. A conclusdo do Acordo sobre os Aspetos dos
Direitos de Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (ADPIC), sob os auspicios do GATT, tornando
mais premente a necessidade de alteragdo daquele quadro normativo, levou & adogdo do Regulamento (CE)
n.. 3295/94, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias, L 341, de 30 de Dezembro de 1994, que estabelece medidas destinadas a proibir a introducdo em
livre prética, a exportagdo, a reexportacdo e a colocacdo sob um regime suspensivo das mercadorias de
contrafacdo e das mercadorias pirata. O DL n.° 20/99, de 28 de janeiro veio regulamentar algumas
disposicdes do Regulamento (CE) n.° 3295/94, do Conselho, de 22/12/94, e qualifica como crime, punivel
nos termos do artigo 23.° do DL n.° 28/84, 20/1, todo o ato praticado em violacdo do disposto no artigo 2.°
desse Regulamento.

10
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os direitos do titular da marca em questdo nos termos da legislacdo do pais de
importagdo"'®, violando os seus direitos decorrentes do Direito Comunitario, tal como
previsto no Regulamento (CE) 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a

marca comunitaria'®.

Além das ja mencionadas, o regulamento classificava ainda como mercadorias de
contrafacdo, aquelas com “qualquer simbolo de marca (que inclua um logotipo, etiqueta,
autocolante, prospeto, folheto de instrucbes, ou documento de garantia que 0 ostente),

bem como, as embalagens que ostentem as marcas de mercadorias de contrafagao”.

O CPI nado adota atualmente uma definicdo propria sobre contrafacdo, contudo, no
seu artigo 245.° determina as circunstancias em que, legalmente, se pode considerar que
a marca registada é imitada ou usurpada por outra, seja totalmente ou s6 em parte, tendo
gue para isso reunir cumulativamente um conjunto de situa¢des, nomeadamente se: i) a
marca registada face a imitada ou usurpada tiver prioridade; ii) sejam ambas destinadas a
assinalar produtos ou servigos idénticos ou afins que tenham tal semelhancga grafica,
figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusao, ou
que compreenda um risco de associacdo!’ com marca anteriormente registada, de forma
que o consumidor ndo as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto.
Considera ainda imitagédo ou usurpacao parcial da marca o uso de certa denominagéo de
fantasia que faga parte de marca alheia anteriormente registada (cf. n.° 3 do mesmo

artigo).

Embora o CPI em vigor ndo nos diga expressamente o que € a contrafacdo da-

nos uma nogado de “contrafator™® e atribui-lhe claramente tutela penal ao qualificar esta

15 Definicdo constante da Proposta de Decisdo do Conselho, relativa a celebragdo do Acordo Comercial Anti
contrafacdo entre a Unido Europeia e os seus Estados-Membros, a Australia, 0 Canadé, o Japao, a Republica
da Coreia, os Estados Unidos Mexicanos, o Reino de Marrocos, a Nova Zelandia, a Republica de Singapura,
a Confederacdo Suica e os Estados Unidos da Ameérica, Bruxelas, 24.6.2011- COM/2011/0380 final -
2011/0167 (NLE).

16 Esta definicdo foi adotada igualmente pelo Regulamento (CE) N.° 1383/2003 do Conselho de 22 de julho
de 2003, que veio estabelecer as condigdes de intervencdo das autoridades aduaneiras em caso de
mercadorias suspeitas de violacdo de direitos de propriedade intelectual.

17

18 Aquele que sem o consentimento do titular do direito “contrafizer, total ou parcialmente, ou por qualquer
meio, reproduzir uma marca registada; imitar, no todo ou em algumas das suas partes caracteristicas, uma
marca registada; usar marcas contrafeitas ou imitadas; usar, contrafizer ou imitar marcas notorias cujos
registos ja tenham sido requeridos em Portugal; Usar, ainda que em produtos ou servicos de identidade ou
afinidade, marcas que constituam traducdo ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo registo
tenha sido requerido e que gozem de prestigio em Portugal, ou na Comunidade Europeia se forem
comunitarias, sempre que 0 uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do

11
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conduta como crime no artigo 323.° do Codigo da Propriedade Industrial (CPI), sob a
epigrafe “Contrafacdo, imitacdo e uso ilegal de marca’. A semelhancga do CPI atual, o CPI
aprovado pelo DL n.° 16/95 de 24 de janeiro, previsto no artigo 264.°, sob a mesma
epigrafe ja previa uma pena de prisdo a aplicar ao infrator de 2 anos ou multa de 240
dias, por usar a sua marca registada em produtos alheios, de modo a iludir o consumidor
sobre a origem dos mesmos produtos ou apenas de 1 ano de prisédo ou multa de 120 dias
se o contrafator vendesse ou pusesse a venda ou em circulagéo produtos ou artigos com
marca contrafeita, imitada ou usada, com conhecimento dessa situacdo. Atualmente
regista-se um agravamento da pena para 3 anos de prisdo ou 360 dias de multa, e uma

moldura penal aplicada de forma mais abrangente que no primeiro CPI.

O livro verde apresentado pela Comissdo das Comunidades Europeias da-nos
uma nogdo mais abrangente de contrafacdo, referindo-se a esta como sendo “todos os
produtos, processos ou servicos que sem objeto ou resultado de uma violacdo de um
direito de propriedade intelectual, quer dizer, de um direito de propriedade industrial
(marca de fabrica ou de comércio, desenho ou modelo industrial, patente de invencéo,
modelo de utilidade, indicacdo geografica) ou de um direito de autor ou direito conexo
(direito dos artistas intérpretes ou executantes, direito dos produtores de fonogramas,
direito dos produtores de fonogramas, direito dos produtores das primeiras fixacoes de
filmes, direito dos organismos de radiodifusdo) ou, ainda, do direito «sui generis» do

fabricante de uma base de dados”.

Com este conceito legal, o ambito de aplicacdo abrange ndo s6 as habituais
coOpias obtidas fraudulentamente, mas também os produtos idénticos ao original e que

sao fabricados sem o consentimento do titular desse direito de propriedade intelectual.

Neste sentido, o0 Regulamento (CE) n. © 1383/2003 do Conselho de 22 de julho de
2003, ja enfatiza no seu predambulo que a comercializacdo de mercadorias de
contrafagdo, de mercadorias pirata e de um modo geral de quaisquer mercadorias que
violem direitos de propriedade intelectual, prejudica consideravelmente os fabricantes e
comerciantes que respeitam a lei, bem como os titulares de direitos e engana os
consumidores fazendo-os por vezes correr riscos para a sua salude e a sua seguranca.

Defende também a fiscalizacdo ao maximo na colocagdo dessas mercadorias no

carater distintivo ou do prestigio das anteriores ou possa prejudica-las ou usar, ainda que em produtos ou
servicos, estabelecimento ou empresa, uma marca registada pertencente a outrem”.

12
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mercado e a adocao para o efeito de medidas que permitam enfrentar eficazmente esta

atividade ilegal, sem, no entanto, dificultar a liberdade do comércio legitimo*®.

Neste dominio e na sequéncia dos esforcos desenvolvidos na luta contra a
contrafacdo e a pirataria, a Comissdo Europeia divulgou em 23 de junho de 2010

informacdes detalhadas sobre esta teméatica no MEMO/10/27%°,

Nesse documento podemos retirar que a comissdo ja constatava a evolucdo da
contrafagcdo na UE, onde podemos ver uma abordagem as causas e consequéncias
deste crescente e nefasto fendmeno, quer ao nivel econémico quer ao nivel social e
resumia um conjunto de acdes que estavam a ser tomadas assim como a necessidade
de inserir outras, tais como legislagdo adicional a “Enforcement Directive (2004/48/CE)”,
nitidamente direcionada para esta matéria, mas que comportava (e comporta ainda)
apenas medidas civis, em que 0s recursos disponiveis aos direitos dos titulares incluem a
destruicdo, a retirada ou remocao permanente de produtos pirateados ou contrafeitos do
mercado, compensacao financeira, injungbes e danos, insuficientes a seu ver, para
tutelar este tipo de ilicito. A diretiva previa também as garantias e as limitagbes
necessarias para proteger os interesses, ndo s6 do réu, mas igualmente de potenciais
inocentes criminosos, que sejam inadvertidamente envolvidos na contrafagdo (ver
IP/04/540%).

No que diz respeito as sanc¢des criminais a Comissao tinha adotado uma proposta
de Diretiva e de um quadro de decisdo sobre violacdes da propriedade intelectual onde
previa que os Estados Membros seriam obrigados a tratar todas as infragbes de
propriedade intelectual numa escala comercial e como delito criminal (ver IP/05/906%* e
IP/06/532%).

19 Regulamento (CE) n. © 1383/2003 do Conselho de 22 de julho de 2003, nota (2).

2Disponivel em WWW<URL: http://europa.eu/rapid/press-release_ MEMO-10-272_en.htm?locale=fr,
acedido e consultado em 06/08/2016.

2L “Intellectual property: Commission welcomes adoption of Directive against counterfeiting and piracy”,
disponivel em WWW<URL.: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-540_en.htm?locale=en, acedido e
consultado em 06/08/2016.

22 «Counterfeiting and piracy: the Commission Proposes European Criminal-law Provisions to Combat
Infringements of Intellectual Property Rights”, disponivel em WWW<URL: http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-05-906_en.htm?locale=en, acedido e consultado em 06/08/2016.

23 «“Counterfeiting and piracy: Commission Proposes Criminal Law Provisions to Combat Intellectual
Property Offences”, disponivel em WWW<URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-532_ en.htm?
locale=en, acedido e consultado em 06/08/2016.
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Relativamente a prote¢do das fronteiras a legislacé@o foi atualizada em 2003, e o
novo regime estabelecia condi¢cbes claras sobre as quais as autoridades aduaneiras
podiam passar a intervir nos casos em que as mercadorias eram suspeitas de violarem

direitos de propriedade intelectual.

Nas relacbes com paises terceiros, a Comissdo procurou também reforcar a
aplicacdo e cooperacdo com um namero de paises prioritarios, de uma forma particular
nas relacdes comerciais da UE com a China, a Russia, a ASEAN (Associacdo de Nacbes
do Sudeste Asiatico), Coreia do Sul, o Mercosul (Mercado Comum do Sul), Chile e
Ucrania, que permitia uma maior uniformidade na tomada de medidas de controlo e

fiscalizagéo além-fronteiras.

Outros acordos de cooperacgéo foram também discutidos. As negociagdes sobre o
“Anti Counterfeiting Trade Agreement” (ACTA)?* 25 foram lancados em julho de 2008, que
procurava ser um complemento ao anterior tratado sobre a Organizagdo Mundial do
Comercio, Acordo TRIPs, este que foi severamente criticado por "defender" o dominio
cultural e tecnolégico dos paises desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos. O objetivo do
ACTA era fornecer um quadro internacional que melhorasse a execucdo das leis da
propriedade intelectual, melhorando os padrdes internacionais sobre a forma como agir
contra as violagdes em grande escala dos direitos de propriedade intelectual, muitas
vezes conduzida por organizagfes criminosas. O ACTA deveria especialmente incluir
disposicdes sobre execucéo civil, penal e aduaneira, em infragdes na internet, bem como

sobre as regras processuais (e.g. apreensdo de mercadorias, acdes e danos).

No entanto, também o ACTA foi bastante criticado pela falta de informacéo e
transparéncia, ou a possivel violacdo de Direitos Humanos?®, tendo vindo a ser

chumbado pelo Parlamento Europeu em 4 de julho de 2012.

Consciente da urgente e extrema necessidade de intervencdo no combate deste

crime, em 2 de abril de 2009, a Comissado Europeia lancou o Observatério Europeu da

24 Veja-se melhor desenvolvido sobre esta matéria em: AGRA, Manuel J. Botana, “El Sistema de
Observancia de Los Derechos de Proiedad Intelectual En El Acuerdo Comercial Contra la Falsificacion
(ACTA)”, in, Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, Volumen 31 (2010-2011), Idius Universidad
de Santiago de Compostela, pp.493-507.

% Pode consultar-se em WWW<URL: http://www.mofa.go.jp/policy/economy /i_property/ pdfs/ actal105_
en.pdf, acedido e consultado em 30/07/2016.

2 CARRILLO, Elena F. Pérez, “Lucha contra la Pirateria. Obtencion de pruebas e medidas Cautelares”, in,
Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof Doutor José de Oliveira Ascensdo. 50 anos de vida
universitaria, sob a coordenacdo de Dario Moura Vicente e outros, Almedina, 2015, p. 449.
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Contrafacdo e Pirataria, atualmente designado por Observatério Europeu das Infracbes
aos Direitos de Propriedade Intelectual?’, na Conferéncia de Alto Nivel sobre Contrafacdo
e da Pirataria, cujo objetivo geral era a producao de avaliagcdes objetivas, continuas, de
pesquisas que pudessem conduzir ao intercambio das melhores praticas sobre técnicas
de aplicagédo, conhecimentos, acompanhamento e comunicagédo de informacgdes cruciais
gue pretendiam melhorar o conhecimento da UE sobre os perigos da contrafacdo e da
pirataria, unindo o0s responsaveis politicos, especialistas da industria e 6rgdos de
execucdo (ver MEMO/09/1462%%). O observatério funciona como uma plataforma
consagrada a recolha de dados?®, a sensibilizacdo, ao didlogo, a troca de ideias e a
partiiha das melhores praticas em matéria de aplicagdo dos direitos de propriedade

intelectual entre as empresas e as autoridades nacionais.

7

Para estimar a extensdo das violagcbes dos DPI, € importante entendermos 0s
fatores que incentivam os fornecedores para oferecer produtos que violam esses direitos
ou os consumidores de unidade para os comprar. Alguns destes controladores da oferta
e da procura de marcas contrafeitas resumem-se na prevaléncia crescente de
tecnologias de rede digital; na globalizacdo do comércio e a crescente importancia das
marcas internacionais; na presenca de grandes mercados integrados apoiarem o
comércio livre; na baixa ou fraca execucdo das sancbes dos violadores dos DPI; na
crescente presenca e participacdo do crime organizado na producdo e distribuicdo de
bens de contrafacdo e pirataria; nos fatores especificos do setor; na aceita¢éo social para
comprar produtos que violam direitos de propriedade intelectual; na disponibilidade
limitada de produtos auténticos; no alto preco dos produtos auténticos e na crescente

qualidade de produtos falsificados®.

27 JO-L 129 de 16.5.2012, p. 1.

28 «“European Counterfeiting and Piracy Observatory: Frequently Asked Questions”, disponivel em
WWW<URL: http://europa.eu/rapid/press-release_ MEMO-09-146_en.htm?locale=en, acedido e consultado
em 06/08/2016.

A maior parte dos estudos ja feitos realcam o facto dos dados obtidos serem baseados quase sempre numa
andlise de fundo com um carater apenas de aproximagdo e pouco suscetivel de verificacdo e confirmacao
desses valores.

30 Neste sentido veja-se o relatorio “Measuring IPR infringements in the internal market, Development of a
new approach to estimating the impact of infringements on sales”, Published in 2012 by the RAND
Corporation, Prepared for the European Commission, Internal Market and Services Directorate-General, by
Stijn Hoorens, Priscillia Hunt, Alessandro Malchiodi, Rosalie Liccardo Pacula, Srikanth Kadiyala, Lila
Rabinovich, Barrie Irving, p. viii, disponivel em WWW<URL: http://ec.europa.eu/internal_market/
iprenforcement/docs/ipr_infringment-report_en.pdf, acedido e consultado em 09/01/2016.

15


http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-146_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/internal_market/%20iprenforcement/docs/ipr_infringment-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/%20iprenforcement/docs/ipr_infringment-report_en.pdf

A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

De acordo com um estudo elaborado em 20043, com base em resultados
apresentados num relatério pela Organizacdo de Cooperacdo e Desenvolvimento
Econémico (OCDE), “Les incidences économiques de la contrefacon” %2, a taxa global de
contrafacd@o ja flutuava entre 5% e 9% do comércio mundial. Os numeros das perdas
registadas devido a contrafacdo, ja variavam na altura entre 200 e 500 mil milhdes de

euros por ano, inclusive no setor dos perfumes.

A falsificacdo ou contrafacdo de marcas é um fendmeno clandestino e por esse
motivo ndo € possivel saber com preciséo a situagéo real do mercado paralelo que gera.
A dificuldade é ainda maior derivado ao surgimento dos novos canais de distribuicao

como a internet.
2.1 A Contrafacdo na Internet

A internet esta a mudar a forma das pessoas se relacionarem, a maneira das
empresas funcionarem e a maneira de ver o mundo. N&o é possivel conceber neste
momento o mundo sem a existéncia da internet. A internet permitiu uma ligagdo mundial
de computadores, redes e sistemas informaticos em que € possivel comunicar no mesmo
instante de um local para outro situado no outro lado do planeta. A este fendmeno
chama-se “globalizagdo” e “na medida em que resulta da evolucdo técnica e social
generalizada, a evolugdo é uma fatalidade™3. O desenvolvimento da internet permite
assegurar que as mensagens emitidas cheguem a todos os destinos, sem que hajam

praticamente meios de as excluir®*,

Nas relacbes empresariais a internet € um veiculo fundamental para as
transagfes comerciais, dada a globalizagdo dos negocios e da expansdo das empresas.
Esse veiculo nem sempre é utilizado de forma licita, pelo que em grande parte das
transacdes efetuadas via internet nos deparamos com a comercializagcdo de artigos
falsificados ou pirateados. Segundo uma publicacdo da Comissdo sobre as politicas

Aduaneiras da Uniao Europeia, “a expansdo do comércio eletrénico é um fator critico: o

31 REBOUL, Yves, Professeur a I’Université Robert Schuman de Strasbourg — Directeur général du CEIPI,
Emmanuel PY et Stéphane THOMAS, Assistants au CEIPI, “Impacts de la contrefacon et de la piraterie en
Europe”- Rapport final, 2004, p. 13, disponivel em WWW<URL.: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/doc_
centre/ crime/docs/study_ceipi_counterfeiting_fr.pdf, acedido e consultado em 20/12/2015.

32 OCDE, “Les incidences économiques de la contrefagon”, 1998, p.16, disponivel em WWW<URL: http://
www.oecd.org/fr/industrie/ind/2090611.pdf, acedido e consultado em 10/01/2016.

3 ASCENSAO, José de Oliveira, Sociedade da Informagdo e Mundo Globalizado, in, Propriedade
Intelectual & Internet, sob a coordenacdo de MARCOS WACHOWICZ, Curitiba, Jurua Editora, 2002, p.17.
34 |dem, ibidem, p. 19.
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volume principal do aumento de 15% no numero de casos registados em 2011 em
relacdo a 2010 correspondeu a apreensdes de artigos expedidos por via aérea, correio

expresso ou pelos servigos postais” *°.

A quantidade de marcas contrafeitas que circulam na internet ndo é
verdadeiramente contabilizada, muitas vezes pela incapacidade de conseguir detetar as
marcas contrafeitas, mas também derivado aos sites onde sdo colocados a venda que
gquase nunca séo fidedignos, fazendo do cibercrime um dos mais dificeis de investigar.
Além disso, os contrafatores usam o falso sentimento de seguranca do consumidor, que
numa perspetiva de comodidade e de anonimato, com a facilidade e conforto que a
compra virtual Ihes proporciona fazem a compra on-line, que de outra forma nao fariam
para ndo se exporem. E ainda muito facil ludibriar os consumidores internautas através

da manipulacdo e imagens e software na internet.

Pois bem, toda esta intrincada rede de condutas lesivas e a sua possivel protecédo
penal deve ser analisada exaustivamente de modo a evitar a criagdo de normas que em
teoria possam parecer perfeitas, mas que na pratica ndo funcionem. Regra geral, as
normas penais, pela sua territorialidade sdo pensadas apenas s6 em fungéo do proprio
territério, no entanto, no caso da internet e da sua aplicagdo no ciberespaco, devem ter-

se em contas os efeitos internacionais que seguramente vao surgir.

O cibercrime, neste caso a contrafagcdo praticada na internet, tem como
caracteristica principal a transnacionalidade, que provoca o0 desaparecimento de
fronteiras na rede, criando a sensacdo de um mundo sem lei. “Esta extraterritorialidad de
los actos lesivos y la dificultad de encuadramiento personal de los sujetos activos presenta un
cuadro dificil de resolver en la mayoria de las situationes practicas, a lo que debe agregarse la
casi imposibilidad de identificar a los transgressores en forma fehaciente durante sus actividades
en la red”®. E claro que, se os possiveis infratores se apercebem da impossibilidade da
aplicacdo das normas penais, mais facilmente sera para eles de as contornarem e

resultar assim numa inaplicabilidade do sistema.

3 «“Compreender as politicas da Unido Europeia: A unido aduaneira da Unido Europeia, Comissédo
Europeia”, Luxemburgo, marco de 2014, p. 8, publicacdo disponivel em WWW<URL:https://infoeuropa.
eurocid.pt/files/database/000062001-000063000/000062253.pdf, acedido e consultado em 30/01/2016.
36CAMPOLI, Gabriel Andrés, “Proteccion Penal de La propriedade Intelectual en Internet”, in, Propriedade
Intelectual & Internet, sob a coordenagdo de MARCOS WACHOWICS, Curitiba, Jurua Editora, 2002, p.29.
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2.1.1 A sociedade de Informacéo e o Comércio Eletrénico

Todos sabemos que o desenvolvimento do comércio eletronico na sociedade da
informacdo faculta oportunidades importantes de emprego ha comunidade,
particularmente nas pequenas e médias empresas e estimula o crescimento econémico e
o0 investimento na inovacdo por parte das empresas europeias, podendo ainda
igualmente reforcar a competitividade da indlstria europeia, contanto que a internet seja
acessivel a todos. A colocacdo de produtos pelas empresas a venda na internet é cada
vez maior e cada vez mais se carece de um controlo sobre o tipo de produtos ai

colocados, pois com muita frequéncia sdo ai transacionadas marcas falsificadas.

A legislacdo comunitaria assim como as carateristicas da sua ordem juridica tem
como objetivo fornecer as condi¢bes para que todos os cidadados e operadores europeus
possam beneficiar, plenamente e sem limitacdo de fronteiras das oportunidades
proporcionadas pelo comércio eletronico. Nesse sentido, a Diretiva n.° 2000/31/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, sobre o comércio eletrénico,
tinha como objeto assegurar um elevado nivel de integracéo da legislacdo comunitaria, a
fim de estabelecer um real espaco sem fronteiras internas para os servi¢cos da sociedade

da informagéo.

Tal como é referido no ponto 5 do preambulo desta diretiva, “o desenvolvimento
dos servicos da sociedade da informacao na Comunidade é entravado por um certo
numero de obstéculos legais ao bom funcionamento do mercado interno, os quais, pela
sua natureza, podem tornar menos atraente o exercicio da liberdade de estabelecimento
e a livre prestacdo de servicos. Considera-se que esses obstaculos advém da
divergéncia das legislacdes, bem como da inseguranca juridica dos regimes nacionais

aplicaveis a esses servigos”.

Assim, e a fim de garantir a seguranca juridica e a confianga do consumidor, é
essencial que a diretiva estabeleca um quadro geral claro, que abranja certos aspetos
legais do comércio eletronico no mercado interno. No entanto, a diretiva sobre comércio
eletronico®’, ndo obstante a designacéo, ndo regula todo o comércio eletrénico e deixa
amplas zonas em aberto ou porque fazem parte do conteddo de outras diretivas ou

porque n&o foram consideradas suficientemente consolidadas para uma harmonizagéo

$"Diretiva 2000/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2000, relativa a certos
aspetos legais dos servicos da sociedade da informacdo, em especial do comércio eletrénico, no mercado
interno (Diretiva sobre o comércio eletronico).
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comunitaria ou ainda, porque ndo carecem desta. Por outro lado, versa sobre matérias
como a contratacdo eletrénica, que sé tem sentido regular como matéria de direito

comum e ndo apenas comercial.

A Lei n.° 7/2003, de 9 de maio, veio realizar a transposicdo para o mercado
interno da Diretiva n.° 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho
de 2000, onde comeca por realcar no seu preambulo que “uma das finalidades principais
da diretiva é assegurar a liberdade de estabelecimento e de exercicio da prestacdo de
servigcos da sociedade da informacédo na Unido Europeia”. O esquema adotado consiste
na subordinagéo dos prestadores de servicos a ordenagédo do Estado membro em que se
encontram estabelecidos. Esta diretiva pretende ainda atribuir um regime de
responsabilidade dos prestadores intermediarios de servicos, ou seja, visa estabelecer as

condi¢bes da sua irresponsabilidade.

Assim, de forma a manter os consumidores informados, é necessaria uma
constante disponibilizacdo de informagdes®. Quem ndo cumprir a obrigacdo de
informacgé&o vé o seu incumprimento convertido numa contraordenacao, a que podem ser
aplicadas coimas que variam entre € 2 500,00 e os € 100 000,00, dependendo se este se
trata apenas de um “lapso” de informacédo, de uma desobediéncia ou de uma negligéncia
(cf. art.°37.°,n°s1le 2).

Ao transpor a Diretiva, o legislador nacional foi no entanto inovador, ao estipular a
responsabilidade dos prestadores intermediarios de servicos de associacdo e de
conteudos e responsabilizando-os se estes tiverem conhecimento que a referéncia é
manifestamente ilicita, aplicando uma coima de € 100 000 quando os prestadores de

servigos ndo impossibilitem a localizacdo ou o acesso imediato a informagéo ilicita, como

BCf. art® 10.° Lei n.° 7/2003, de 9 de maio: i) os prestadores de servicos devem disponibilizar
permanentemente em linha, em condices que permitam um acesso facil e direto, elementos completos de
identificacdo que incluam, nomeadamente; nome ou denominagdo social; endereco geografico em que se
encontra estabelecido e enderego eletronico, em termos de permitir uma comunicacdo direta; Inscricdes do
prestador em registos publicos e respetivos nimeros de registo; nimero de identificacdo fiscal. ii) se o
prestador exercer uma atividade sujeita a um regime de autorizagao prévia, deve disponibilizar a informacao
relativa a entidade que a concedeu; iii) se o prestador exercer uma profissdo regulamentada deve também
indicar o titulo profissional e o Estado membro em que foi concedido, a entidade profissional em que se
encontra inscrito, bem como referenciar as regras profissionais que disciplinam o acesso e o exercicio dessa
profissdo; iv) se os servigos prestados implicarem custos para os destinatarios além dos custos dos servigos
de telecomunicacdes, incluindo 6nus fiscais ou despesas de entrega, estes devem ser objeto de informacéo
clara anterior a utilizacdo dos servicos.
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€ 0 caso quando ha o conhecimento da existéncia para venda de marcas contrafeitos (cf.
art.° 37.°, n.° 3)*,

No entanto, esta regulamentacdo continua a ter como destinatarios apenas aos
fornecedores dos servi¢os de internet, o que deixa em aberto qualquer forma de controlo
para as contratacfes e por conseguinte os produtos que estas disponibilizam para venda,
pois apenas e sO 0s responsabilizard se estes (ou os ditos intermediarios) forem

conhecedores do ilicito.

Segundo Oliveira de Ascensao, e que julgamos ser uma critica a esta diretiva,
continua a haver a grande questdo do controle da licitude dos conteudos, que ainda ndo
foi conseguida. Nas palavras do autor, pensou-se que este controlo pudesse ser
colocado a cargo dos provedores dos servicos de rede (conforme prevé a Diretiva),
porque ninguém coloca na rede por si e tem que recorrer sempre a um fornecedor, no
entanto, “os provedores de servicos em rede emergem como uma categoria poderosa,
que funciona como um grupo de pressao”, que, “afastaram qualquer imposicdo de dever
ou vigilancia em relacdo aos conteudos da rede e conseguiram a limitacdo da
responsabilidade civil, s6 podendo ser responsabilizados se conhecerem o conteldo
ilicito das mensagens. A eliminagdo da culpa (ética), consistente em dever conhecer,
torna esta previsdao quase inoperante™®. Além disso, sendo a tutela penal aplicada no
ponto de origem, uma vez que a sua aplicacdo funciona em regra pelo principio da
territorialidade, como ja referimos aqui, sera facil a quem distribui deslocar e instalar a

informacédo em servidores existentes noutros paises onde as leis sejam menos punitivas.

Considera assim, que os Estados se veem desarmados diante da invasdo de
conteldos ilicitos que vagueiam na rede* pela inoperabilidade da aplicacdo das regras
existentes e, apesar da aparente solucdo poder estar na tecnologia, nem todos (sera
provavelmente a maioria) os titulares das marcas conseguem comportar o custo de um
monitoramento cibernautico constante, ficando isso s6 ao dispor das grandes marcas,
pois s6 estas tém a capacidade financeira para criar grandes equipas dedicadas a este

novo tipo de crime (cibercrime).

390 legislador portugués ao transpor a Diretiva n.° 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8
de junho de 2000, pela Lei n.° 7/2003, de 9 de maio, foi também inovador, no sentido de inserir “a solugdo
provisoria de litigios”, no seu artigo 18.°, em que passa a existir um mecanismo administrativo que permite a
rapida resolucéo de litigios no ambito de contetdos ilicitos.

40 Cf. ASCENSAO, José de Oliveira, “Sociedade da Informacao e Mundo Globalizado”, ob. cit., p. 28.

4 idem, ibidem.
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2.1.2. O Memorando de Entendimento

Consciente da necessidade urgente em criar medidas, as principais plataformas
de internet e detentores de direitos para os produtos para o0s quais versoes falsificadas
sdo frequentemente vendidas on-line, juntamente com a Comissdo, reuniram e
elaboraram um Memorando de Entendimento (MoU ou ME), que foi concluido em maio
de 2011*? e que pretende facilitar o didlogo das partes interessadas que promovam
abordagens colaborativas e soluc¢des préticas voluntarias para problemas na aplicacdo
dos direitos de propriedade intelectual em evolucdo, ambientes tecnologicos e
comerciais. O proprio ME obriga a que as empresas e associa¢cdes comerciais assumam
0 compromisso de tomar certas medidas para promover ainda mais o MoU entre 0s seus
membros, até porque o seu objetivo era contribuir para a confianga reforcada no mercado

interno on-line e ao fazé-lo iria ajudar o Mercado Digital da UE a crescer.

Em 18 de abril de 2013, a Comissédo adotou um relatorio sobre o funcionamento
do MoU, em que este fornece uma avaliacdo detalhada das melhores préaticas e medidas
praticas que impedem com sucesso a venda de falsificacdes on-line, protegendo assim
0s consumidores que procuram produtos genuinos no mercado interno digital. O relatério
também demonstrava que, em paralelo com a legislagdo, a cooperagdo voluntaria iria
contribuir significativamente para reduzir a contrafacdo em linha e que poderia fornecer a
flexibilidade de se adaptar rapidamente a evolugdo tecnolégica e oferecer solugbes

eficientes.

Em 21 de Junho 2016, um novo ME sobre a venda on-line de produtos falsificados
foi aberto a assinatura, em que o préprio se define como um “code of practice in the fight
against the sale of counterfeit goods over the internet and to enhance collaboration between the
signatories including and in addition to notice and take-down procedures™®. Este vem na
sequéncia da versao anterior, assinado em 2011 entre as plataformas de internet, os

proprietarios de marcas e as associacfes comerciais. Para poder acompanhar o seu

42 “Memorandum of Understanding”, concluido em 4 maio de 2011, disponivel em WWW<URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0209&from=EN, acedido e consultado em
06/08/2016.
43 «“Memorandum of Understanding”, apresentado em 21 junho de 2016, p.1, disponivel em WWW<URL:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18023/attachments/1/translations/, acedido e consultado em
06/08/2016.
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impacto e para medir objetivamente o seu sucesso, 0 MoU inclui “Indicadores Chave de

Desempenho™4.

Além desta medida, a Comissdo adotou, em 20 de junho de 2016 uma Declaracéo
que incide sobre a facilitagdo e monitoramento de memorandos de entendimento visando
dissuadir atividades ilicitas sobre DPI e que reconhece o papel das associacdes da

sociedade civil e incentiva estas organiza¢des a assinar também o MoU.

De acordo com o Relatério da Comisséo ao Parlamento Europeu e do Conselho
COM (2013) de 18/4/2013, sobre o funcionamento do ME, sobre a venda de produtos de
contrafacdo na Internet, a venda de marcas contrafeitas na Internet € considerada
prejudicial para todas as partes interessadas legitimas, incluindo as plataformas da
Internet, os titulares de direitos de propriedade intelectual e, acima de tudo, os

consumidores.

A contrafacdo na Internet é entendida como um fendmeno dindmico, em constante
mutagdo, que se adapta por forma a explorar novos modelos de negdcio. As atividades
ilicitas ligadas a contrafacdo séo sofisticadas, adaptando-se as estratégias de protecdo a

medida que estas vdo sendo aplicadas*. E extremamente facil para os contrafatores

4 Indicadores Chave de Desempenho, também em inglés Key Performance Indicator KPI, ou até mesmo
como Key Success Indicator KSI, sdo ferramentas de gestdo com as quais se realiza a medicdo e o
consequente nivel de desempenho e sucesso de uma organizagdo ou de um determinado processo, focado no
€OMo € no quanto 0s processos dessa empresa estdo para permitir que 0s seus objetivos sejam alcangados.

4 «“Relatoério da Comissio ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do Memorando de
Entendimento sobre a venda de produtos de contrafacdo na Internet”, este relatorio avalia o funcionamento
do Memorando de Entendimento sobre a venda de produtos de contrafagdo na Internet, de maio de 2011,
designado por «ME», cujos signatarios sdo o grupo Adidas, Associacdo das Marcas Europeias (AlM),
Allianz Deutscher Produzenten — Film & Fernsehen e.V., grupo Amer Sports, Grupo de Combate a
Contrafacdo (ACG), Amazon, International Bureau of Societies Managing Recording and Mechanical
Reproduction Rights (BIEM), Burberry, Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP),
eBay, Confederacdo Europeia dos Téxteis e Vestuario (EURATEX), Federacdo das Associagdes Desportivas
e de Jogos (FSPA), Federagcdo Moda ltalia, Federacdo da Indistria Europeia dos Artigos de Desporto (FESI),
Gant AB, Bundesverband der Schuhindustrie e.V., Federacdo do Software Interativo (ISFE), Federacdo
Internacional do Video (IVF), Associacdo Italiana do Comércio Externo (AICE), Lacoste, grupo Lego, grupo
LVMH, Mattel Inc., Microsoft, grupo MIH, Associacdo do Cinema (MPA) EMEA, Nike, Nokia, Price-
Minister — grupo Rakuten, Procter & Gamble, Richemont, Grupo de Combate & Contrafacdo da Suécia
(SACQG) e Unilever. Tal como o proprio relatdrio indica “o objetivo do ME ¢ estabelecer um codigo de boas
praticas no combate & venda de produtos de contrafacdo na Internet e promover a colaboragdo entre 0s seus
signatarios, para que possam dar uma resposta efetiva a esta ameaca constante. E amplamente reconhecido
gue a cooperagdo é preferivel a litigancia, que ndo aumenta a eficiéncia do mercado nem promove a
confianga dos consumidores. O principal objetivo é fomentar a confianca no mercado. O ME promove a
confianca no mercado em linha, prevendo medidas pormenorizadas contra a oferta de produtos de
contrafacdo na Internet, bem como uma protecdo reforcada para os consumidores que adquirem
inadvertidamente um produto falsificado. O ME abrange as principais plataformas de comércio eletronico,
bem como as grandes marcas de produtos de consumo de venda rapida, eletrénica de consumo, moda, artigos
de luxo, artigos de desporto, filmes, software, jogos e brinquedos, que operam tanto a nivel mundial como a
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estabelecerem canais de distribuicdo e venda de marcas contrafeitas na internet,
nomeadamente através de sites de comeércio eletrénico onde se vende diversos produtos,
como o eBay ou a Amazon, ou até em sites proprios dos infratores com links ilicitos ou

outros manipulados.

s

Tomemos como exemplo o “eBay”, que € considerado o maior e mais popular
website do mundo para a venda e compra de bens, que fornece uma plataforma digital de
comércio eletrénico e leildes. A publicitacdo de marcas contrafeitas quer pela venda de
links, quer nas listagens de produtos, ja tem sido motivo para a instauracdo de algumas
acoes judiciais contra a plataforma por parte dos titulares das marcas. Entre os titulares
das marcas que ja processaram o “eBay” estdo a Dior, a Lancdme ou a L Oreal, que
alegam que a plataforma nédo so6 cede a plataforma para a publicitagdo, mas tem também
um papel ativo, através da promog¢éo dos produtos, com acesso as listagens fornecidas
ao internauta que permite a venda das marcas contrafeitas, conseguindo obter uma

margem de lucro sobre as vendas*®.

Como se pode ver o combate a contrafacdo na internet ndo € uma tarefa facil e
nesse sentido, o ME veio apresentar uma estratégia que assenta em trés linhas de
defesa, cujo objetivo é assegurar que as ofertas ilicitas ndo cheguem a aparecer em linha
e que, caso isso acontega, sejam retiradas o mais rapidamente possivel e em qualquer
caso, de forma suficientemente rapida para evitar que ocorram novas transacoes.

Pretende-se que estas medidas sejam aplicadas simultaneamente e em tempo real.

Esta estratégia € na nossa opinido inovadora e ambiciosa, no entanto o seu
sucesso parece-nos um pouco duvidoso, tendo em conta a exigéncia da participacéo
ativa dos intervenientes, uma vez que, é fundamental que os clientes da internet, ou seja,

os vendedores e os compradores, compreendam o fenémeno da contrafacdo, quais os

nivel regional”, p. 4, disponivel em WWW<URL.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PT/TXT/ PDF/ ?uri
=CELEX:52013DC0209&from=PT, acedido e consultado em 6/08/2016.

“%Neste sentido consulte-se 0 Acorddo do Tribunal de Justica, (Grande Seccdo) de 12 de julho de 2011,
processo n.° C-324/09, que tem por objeto um pedido de deciséo prejudicial nos termos do artigo 234. ° CE,
apresentado pela High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Reino Unido), por decisao de
16 de julho de 2009, entrado no Tribunal de Justica em 12 de agosto de 2009, no processo L 'Oréal SA,
Lancéme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (UK) Ltd, disponivel em
WWW<URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea 7d0f130d5623e47596f 754
19286ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxgMbN4Pa3qLe0?text=&docid=107261&pagelndex=0&doclan
g=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=410416, e as Conclusdes do advogado-Geral N.
JAASKINEN apresentadas em 9 de Dezembro de 2010, no 4mbito do mesmo processo, disponiveis em
WWW<URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5623e47596f754
19286€ebe2d3677f029b.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3gLe0?text=&docid=83750&pagelndex=0&doclang
=PT&mode=Ist&dir=&occ=first&part=1&cid=410416, acedido e consultado em 13/09/2016.
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seus riscos inerentes para 0os consumidores e 0s seus efeitos negativos para os titulares

de direitos, além de que € meramente preventiva e nada tem de punitiva, sendo vejamos:

a) Primeiramente, é fundamental que os clientes sejam parte ativa no combate a
contrafacdo, e para tal, as plataformas da Internet terdo que disponibilizar uma
informacdo adequada aos potenciais compradores e vendedores, de forma facilmente
acessivel e, quando necesséario, em cooperacdo com os titulares de direito. Assim,
devem explicar que a oferta de produtos de contrafacdo é ilegal e sugerir aos
compradores as precaucfes que deverdo tomar para evitar adquiri-los. Os vendedores
em plataformas de Internet “bem informados™’ deverdo assumir o compromisso de ndo
oferecer esse tipo de produtos. Por outro lado, os consumidores deverdo estar
conscientes dos instrumentos e procedimentos que devem seguir caso adquiram
produtos de contrafacéo®. E necessario que o consumidor perceba que o consumo de
bens contrafeitos € uma atitude censuravel, pois acreditamos que muitos nem sequer
tenham a consciéncia que o que estdo a fazer é comparavel a serem recetores de

marcas “roubadas”.

b) A segunda linha de defesa envolve a aplicagdo de medidas pro-ativas e
preventivas (MPP), no sentido de dar uma resposta atempada e adequada as tentativas
de venda de marcas contrafeitas, quer antes destas serem colocadas a disposi¢do do
publico quer pouco tempo depois de isso acontecer. Para poderem ser eficazes, séo
frequentemente sofisticadas, e exigem recursos substanciais e uma cooperagéo eficaz
entre os titulares de direitos e as plataformas da Internet, com o objetivo de evitar que
sejam oferecidos para venda em linha produtos de contrafacdo. Com estas medidas, 0s
titulares de direitos e as plataformas de Internet tentam reduzir a oferta em linha de
produtos falsificados. O problema comeca por estas medidas carecem muitas vezes de

intervenc@o humana derivado do facto de assumirem um caréter técnico e/ou processual,

47 Consideramos vendedores bem informados aqueles que vendem produtos genuinos, que utilizam sites
fidedignos para a transacdo dos seus produtos.

40 Centro Europeu do Consumidor em Portugal, pde a disposicdo no seu portal na internet: http:// cec.
consumidor.pt/, informagdes e alertas ao consumidor para a circulacdo de bens contrafeitos na internet, e
“dicas” de como evitar ser enganado (disponivel na internet: http://cec.Consumidor.pt/ topicos/comercio-
eletronico/compras-na-internet/previna-se-antes-de-comprar/atencao-as-imitacoes-contrafacao.aspx), ou
ainda indicagBes de como proceder a resolucéo de conflitos (http://cec.consumidor.pt/topicosl/resolucao-de-
conflitos-.aspx), onde apresenta um formulério de reclamacdo para preencher para estes casos. Esta medida
vem no ambito da entrada em vigor, em julho de 2013, a Diretiva 2013/11/EU, de 21 de maio, transposta
para o ordenamento juridico nacional pela Lei n.° 144/2015, de 8 de setembro que estabelece o
enquadramento juridico dos mecanismos de resolucéo extrajudicial de litigios de consumo, de forma a obstar
as dificuldades de um funcionamento diferenciado dos meios de resolucdo alternativa de conflitos de
consumo no ambito da Unido Europeia, e proporcionar idénticas condi¢des de resolucdo alternativa para
todos os consumidores no mercado interno.
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nomeadamente a verificagdo prévia dos vendedores antes de serem autorizados a
vender numa plataforma da Internet e, em certos casos, a avaliacdo continua do seu

comportamento, o que obriga a uma monitorizacao e fiscalizacdo constante.

c) A terceira linha de atuacdo prevé as situagcbes em que, mesmo com a
informacédo aos clientes e as MPP, muitas marcas contrafeitas possam continuar a surgir
a venda em plataformas de Internet*. Veja-se no caso das marcas de cosméticos, a
facilidade com que esses produtos entram na rede, cuja publicidade passa muitas vezes
apenas pela apresentacdo de uma imagem colocada on-line, que pode ser manipulada,
cujo contetdo néo é visivel ou palpavel. No entanto se o valor comercial apresentado nao
corresponder ao produto original e, se se apresentar com um valor excessivamente baixo
€ de suspeitar e pode ser um indicio de contrafagcdo. Mas nem sempre o baixo preco é
sinbnimo de marca contrafeita, por vezes as marcas contrafeitas sdo também vendidas a
precos elevados. Nesses casos, os titulares de direitos e os consumidores podem
notificar a plataforma da Internet em causa (e.g. eBay, Amazon), da existéncia de tais
ofertas. Essas plataformas poderdo assim tomar medidas adequadas, nomeadamente a
retirada da oferta do sitio em questéo. Os procedimentos de notificacé@o e retirada (PNR)
procuram oferecer uma forma simples, justa e expedita de remover as ofertas em linha de

produtos de contrafacdo®.

Tratam-se certamente a nosso ver, de medidas preventivas bastante proficuas,
caso se consiga sensibilizar os intervenientes no processo para as colocar em pratica.
Parece-nos que se o legislador aplicasse igualmente uma penalizagdo ao consumidor
pela aquisicdo das marcas contrafeitas, obrigaria a que este estivesse mais atento e
cooperante com o combate a este crime. No entanto, nenhuma carga punitiva é exercida
sobre o consumidor, muito pelo contrario, quase sempre lhe é conferida a categoria de
vitima, por |he ser atribuida sempre uma posicdo demasiado fragil em relacdo ao
fornecedor deste tipo de produtos. “Os consumidores sao tradicionalmente considerados
como sendo a parte contratual mais fraca, atendendo, designadamente, a sua falta de

informacé&o (quer quanto aos produtos a adquirir, quer quanto aos seus direitos), ao baixo

49 Grande parte dos produtos cosméticos contrafeitos sdo colocados a venda em plataformas de internet como
0 eBay, ou outros criados propositadamente para o efeito.

S0 “Relatdrio da Comissdo ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do Memorando de
Entendimento sobre a venda de produtos de contrafagdo na Internet”, Bruxelas, 18.4.2013, COM (2013) 209
final, pp.6-7, disponivel em WWWS<URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52013DC0209&from=PT, acedido e consultado em 20/06/2016.
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poder econémico, ao seu pobre ou nulo poder negocial, a utilizagdo de técnicas de

vendas pouco leiais, etc.”?,

Mas serd que € sempre assim? Afinal cada vez nos encontramos num mundo
mais globalizado e informado, em que se existe acesso a internet para a encomenda
também existira maior acesso a informacao, logo, julgamos demasiado tendencioso dizer

gue o consumidor esta completamente ignorante quanto a esta matéria.

O ME esta em perfeita harmonia com a Agenda do Consumidor®? publicada pela
Comissdo em 2012, que encoraja os intermediarios e os operadores a irem mais longe do
que o simples cumprimento da legislacdo e no desenvolvimento de medidas de
autorregulacdo para reforcar a protecdo dos consumidores. Assim, prevé a melhoria do
quadro normativo sobre seguranca dos produtos e dos servicos e pretende o reforco do
quadro de fiscalizacdo do mercado, objetivo que nos parece ainda néo ter sido atingido,
dada a facilidade com que a comercializacdo de bens contrafeitos se faz através da

internet se faz sem que haja ainda um controlo adequado.

Embora nos parega bastante viavel, cremos que o objetivo deste memorando esta
longe de ser alcancado, uma vez que, carecendo da participacdo dos agentes do
processo (consumidores/vendedores / plataformas de internet) para a sua aplicabilidade,

julgamos que essa consciencializacao ainda nao foi verdadeiramente tomada, e que é

51 OLIVEIRA, Dias Elsa, “Tutela do Consumidor na Internet”, in, Carlos Ferreira de Almeida, “Negbcio
Juridico de Consumo”, BMJ, n.° 347, 1985, pp. 11-38, pp. 19 e ss.; EIKE VON HIPPEL, Verbrauchershutz,
3% Edicdo, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tubinga, 1986, p.4; Elsa Dias Oliveira, A protecdo dos consumidores
nos contratos celebrados através da internet- Contributo para uma analise numa perspetiva material e
internacionalprivatista, Almedina, Coimbra, 2002, pp.25 ss, e referéncias ai indicadas, in, Direito da
Sociedade da Informacdo, Vol. V, Associacdo Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra Editora, 2004, p.
335.

2 A Agenda do Consumidor Europeu identifica as principais medidas que sdo necessarias para conferir aos
consumidores o pleno uso dos seus direitos e reforgar a sua confianca. “Estabelece medidas para colocar os
consumidores no cerne de todas as politicas da Unido Europeia, 0 que permitird atingir os objetivos da
estratégia Europa 2020” (Consumidores confiantes ajudam a criar mercados prosperos). “Prossegue e
completa outras iniciativas, como o relatorio sobre a cidadania da Uni&o, o Ato para o Mercado Unico, a
Agenda Digital para a Europa, a comunicagéo relativa ao comércio eletrénico e o roteiro para uma Europa
eficiente na utilizacao dos recursos” (Relatorio sobre a cidadania da Unido, COM (2010) 603 final; Ato para
o Mercado Unico, COM (2011)206 final. Uma Agenda Digital para a Europa — COM (2010) 245 final/2.
Comunicacdo relativa ao comércio eletronico COM (2011) 942; Roteiro para uma Europa Eficiente na
Utilizacdo dos recursos, COM (2011) 571 final). No dominio da investigacdo e da inovagdo, baseia-se em
iniciativas do programa Horizonte 2020 para aprofundar o conhecimento cientifico do comportamento dos
consumidores e 0s aspetos relativos a salde, a seguranca e a sustentabilidade das suas escolhas (Proposta de
Regulamento que estabelece o Horizonte 2020 — Programa-Quadro de Investigacéo e Inovacdo (COM (2011)
809 final)) - “Comunicagdo da Comissao — Uma Agenda do Consumidor Europeu para incentivar a confianca
e o Crescimento”, COM (2012) 225 final, disponivel em WWW<URL: http://ec.europa.eu/transparency/
regdoc/rep/1/2012/PT/1-2012-225-PT-F1-1.Pdf, acedido e consultado em 18/06/2016.
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comprovada pelo aumento significativo da contrafagdo de cosméticos nos ultimos anos e

gue acreditamos que a maior parte utiliza como veiculo de venda a internet.

A facilidade com gque se colocam 0s cosméticos ou outros produtos contrafeitos a
venda na internet € enorme, € ndo nos parece que as autoridades tenham ainda a
capacidade ou os mecanismos disponiveis para chegar ao “ponto de origem” da sua
colocacgdo ou evitar que sejam sequer colocados nas plataformas de internet, pois mais
uma vez essa segunda linha de defesa prevista no ME, carece da interacdo dos

intervenientes interessados e ndo depende s6 das entidades reguladoras.
2.2 Medidas Juridicas Preventivas na Contrafacdo dos Produtos Cosméticos

A legislacdo nacional através do DL n.° 189/2008, de 24 de setembro®3, em
conjunto com a legislagdo comunitaria através do Regulamento (CE) n.° 1223/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de novembro, estabelece exigéncias legais
gue visam garantir os direitos dos consumidores e a protecdo da saude publica e
harmoniza de forma exaustiva as normas aplicaveis na Comunidade a fim de estabelecer
um mercado interno de produtos cosméticos e assegurar em simultaneo um elevado nivel

de protecdo da saude humana.

O objetivo principal do legislador comunitario foi tornar os produtos cosméticos
vendidos na Unido Europeia (UE) mais seguros ao reforcar os requisitos de seguranca,
simplificar os procedimentos para as empresas e autoridades reguladoras no setor,
atualizar as regras para terem em conta 0s mais recentes desenvolvimentos

tecnoldgicos, incluindo a possivel utilizagdo de nano materiais®*.

3Este decreto-lei transpde para a ordem juridica interna um conjunto de diretivas que alteram, completam e
modificam, bem como adaptam ao progresso cientifico e técnico, a Diretiva n.° 76/768/CEE, do Conselho, de
27 de Julho, relativa a aproximacdo das legislacdes dos Estados membros respeitantes aos produtos
cosméticos, a saber: a) Diretiva n.° 2007/53/CE, da Comisséo, de 29 de Agosto; b) Diretiva n.° 2007/54/CE,
da Comissdo, de 29 de Agosto; c) Diretiva n.° 2007/67/CE, da Comissdo, de 22 de Novembro; d) Diretiva n.°
2008/14/CE, da Comissdo, de 15 de Fevereiro; e) Diretiva n.° 2008/42/CE, da Comisséo, de 3 de Abril.
S4«Any manufactured product, material, substance, device, system or structure should be regarded as
nanomaterials.", “Interim Policy Statement on Health Canada's Working Definition for Nanomaterials”-
WWW<URL: http://www.hc-sc.gc.ca/srsr/consult/_2010/nanomater/draft-ebauche-eng.php in
“Nanomaterials : a review of the definitions, applications, health effects. How to implement secure
development”, by E. Gaffet Nanomaterials Research Group — UMR CNRS 5060, Site de Sévenans (UTBM) —
F90010 Belfort Cedex — France — WWW<URL: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598817/file/E.Gaffet-
GB.pdf, - acedido e consultado em 22/08/2016. Qualquer produto manufaturado, material, substéncia,
dispositivo, sistema ou estrutura deve ser considerado um nano material (traducéo nossa).

27


http://www.hc-sc.gc.ca/srsr/consult/_2010/nanomater/draft-ebauche-eng.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598817/file/E.Gaffet-GB.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00598817/file/E.Gaffet-GB.pdf

A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

Desta forma definiu quais os requisitos adicionais que os fabricantes necessitam
para colocarem um produto no mercado, estabeleceu um novo conceito de “pessoa
responsavel” para cada produto, determinando que os fabricantes s6 podem
comercializar produtos na UE depois de terem designado uma pessoa ou empresa
claramente identificada na UE com esta funcéo, tendo essa pessoa ou empresa em
causa o dever de garantir que o produto cumpre todos os requisitos de seguranca

aplicaveis ao abrigo da legislacéo.

Veio também definir novos requisitos para comunicar efeitos indesejaveis graves,
uma vez que as pessoas responsaveis e os distribuidores tém de comunicar tais efeitos
as respetivas autoridades nacionais, devendo as mesmas autoridades nacionais
partiiharem depois estas informacdes, juntamente com quaisquer informacfes que
recebam de outras fontes (utilizadores, profissionais de salde), com os seus homologos

de outros paises da UE.

Esclarece ainda qual a apresentacdo correta para as embalagens, as quais
devem ostentar um conjunto de informagdes, incluindo o nome e o endereco da pessoa
responsavel, o contetdo, as precaucdes de utilizacdo e a lista de ingredientes, pois pode
ser uma forma imediata que o consumidor tem para identificar os produtos genuinos dos

produtos falsificados.

Este diploma vem condicionar igualmente quais os produtos que podem fazer
parte da composicao dos produtos cosméticos, ditando novas regras para a utilizacéo de
nano materiais, onde apresenta uma lista de substancias proibidas ou sujeitas a
restricdbes para utilizacdo nesses produtos. Vem ainda impor aos distribuidores que se
devam certificar de que a rotulagem, incluindo o prazo de validade e os requisitos

linguisticos sdo cumpridos.

Aparentemente com a entrada deste regulamento em vigor, o controlo da
introdugdo dos produtos cosméticos no mercado tornou-se bastante mais exigente e
rigoroso, todavia, os fabricantes viram reduzir as questdes burocréticas, pois passam a
ter de registar os seus produtos uma Unica vez no portal de notificacdo de produtos

cosmeéticos.
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Compete ao Comité Cientifico da Seguranca dos Consumidores (CCSC)®, em
conjunto com a Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA)*® e a Autoridade
Europeia para a Seguranca dos Alimentos (AESA)®’, definir quais as substancias nocivas
e as quantidades que podem ser utilizadas em seguranca na elaboragdo dos produtos

cosmeéticos.

O proprio regulamento refere que “o setor europeu dos cosméticos € uma das
atividades industriais mais afetadas pela contrafacdo, o que pode aumentar oS riscos
para a salde humana (...)". Alerta para a necessidade dos Estados-Membros prestarem
especial atencdo a aplicacdo da legislacdo comunitaria horizontal e de medidas relativas
a contrafacdo de produtos na é&rea dos produtos cosmeéticos, nomeadamente da
aplicacdo do Regulamento®® relativo a intervencdo das autoridades aduaneiras em
relacdo as mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e
a medidas contra mercadorias que violem esses direitos, assim como, o reforgco na

aplicacéo da Diretiva® relativa ao respeito dos Direitos da propriedade intelectual.

A legislacdo existente visa assegurar a colocagdo dos produtos cosméticos no
mercado definindo exatamente de que tipo de produto se trata, para que ndo se
confundam com outros produtos, assim como, estabelecendo quais as regras para a sua
comercializacdo, nhomeadamente quanto a sua apresentagdo, rotulagem, instru¢des de
utilizacdo ou de eliminacdo, mencdes publicitarias, bem como qualquer outra indicagédo
ou informacao do fabricante, do seu mandatéario ou de outro responsavel pela colocagéo

dos produtos cosméticos no mercado.

Um produto cosmético ndo é objeto de uma autorizagdo administrativa prévia a

colocacdo no mercado, sendo que para cada produto cosmético colocado no mercado, a

%5 Decisdo n° 2008/721/CE (JO L 241 - Serie L, de 10 de setembro de 2008); Deciséo da Comissdo, de 5 de
setembro de 2008, que cria uma estrutura consultiva de comités cientificos e de peritos no dominio da
seguranca dos consumidores, da salde publica e do ambiente.

% A Agéncia Europeia dos Produtos Quimicos (ECHA) trabalha em prol de uma utilizagdo segura dos
produtos quimicos. A ECHA promove a aplicacdo da legislacdo da UE relativa aos produtos quimicos, em
beneficio da salde humana e da protecdo do ambiente, da inovacdo e da competitividade na Europa.

5 A Autoridade Europeia para a Seguranca dos Alimentos (AESA) presta a Comissdo Europeia pareceres
cientificos independentes sobre todas as matérias com impacto direto ou indireto na seguranca dos alimentos.
Tem personalidade juridica e é independente das demais instituicGes da UE. A criagdo da AESA foi uma das
principais medidas do Livro Branco sobre a seguranca dos alimentos da Comisséo, publicado em janeiro de
2000. O Regulamento (CE) n.° 178/2002, que constitui a base juridica da Autoridade, foi formalmente
aprovado em 28 de janeiro de 2002.

%8 Regulamento (CE) n.° 1383/2003 do Conselho, de 22 de julho de 2003.

59 JO-L 157 de 30.04. 2004; Diretiva 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de
2004.
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pessoa responsavel garante o cumprimento das obrigacdes previstas no Regulamento®,
no entanto, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 13.° do Regulamento (CE) n.°
1223/2009, a pessoa responsavel deve notificar no Portal de Notificacdo de Produtos
Cosméticos (CPNP) os seus produtos cosmeéticos antes da respetiva colocagdo no

mercado.

Para além desta obrigacdo, a Deliberacéo n.° 15/CD/2013 aprova o regulamento
de registo das entidades que procedam a primeira alienacao a titulo oneroso de produtos

cosmeéticos em territdrio nacional.

O registo da entidade no INFARMED é constituido numa primeira fase pelo registo
na Aplicacdo on-line de cosméticos do INFARMED e numa segunda fase pelo registo no

Sistema de Gestdo de Receitas e Cobranca de Taxas.

Os fabricantes ou 0s seus responsaveis pela colocagdo ou introdugdo no mercado
devem transmitir ao Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) do Instituto Nacional de
Emergéncia Médica (INEM), todas as informagdes adequadas e suficientes relativas as
substancias neles contidas, as quais serdo apenas utilizadas para fins de tratamento
médico, rapido e apropriado (art.° 3.2, n.° 2), e para o efeito dispdem de um prazo de 30
dias consecutivos, contados da transmissdo dessas informacdes, para enviar ao Instituto
Nacional da Farméacia e do Medicamento (INFARMED I1.P.), o comprovativo dessa

transmisséo, bem como da sua recec¢éo pelo CIAV do INEM.

Embora de carateristicas e aplicagdo distintas, & semelhanca da colocagdo no
mercado dos produtos farmacéuticos®’, o INFARMED é a entidade reguladora, que
controla a colocacdo no mercado nacional dos produtos cosméticos, podendo, ainda que
respeitando as disposi¢coes legais, se entender que os produtos apresentem risco para a

saude publica, proibir provisoriamente a sua colocacéo.

%0 O registo da marca do produto cosmético permite o uso imediato e a sua colocagdo no mercado, desde que
cumpridos todos os requisitos do regulamento 1223/2009, pelo responsavel pela sua introducdo, ao contréario
do registo da marca dos medicamentos ou produtos farmacéuticos que tem uma regulacdo especial e um
segundo nivel de controle sobre confundibilidade da marca com DCI (Denominagdo Comum Internacional)
do medicamento ou com outras DCI de outros medicamentos e entre marcas ja autorizadas. Vide, SILVA,
Ana Maria Pereira da, “Marcas Farmacéuticas e Tutela de Prestigio”, ob. cit., p.68 3.

61 Veja-se neste sentido, sobre os requisitos da introducdo da marca farmacéutica no mercado,
MALDONADO, José Tomas Garcia, “Guia de La Marca Farmacéutica”, Instituto de Derecho e Etica
Industrial e Centro de Estudos de Derecho Europeu Farmacéutico, CEFI, Centro de Estudios para El
Fomento de la Investigation, Marco Grafico, S.L., Madrid, 1996;

Ver também: DL n.° 176/2006, de 30 de agosto que publica o Estatuto do Medicamento, alterado pelo DL n.°
20/2013, de 14 de fevereiro, e que estabelece o regime juridico dos medicamentos de uso humano,
transpondo a Diretiva n.° 2010/84/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro de 2010.
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A Comissao de Cosmetologia € o 6rgdo consultivo do INFARMED, I.P., nos
termos da Lei Organica desta Autoridade Nacional. E ao INFARMED, |.P. que compete a
fiscalizacdo da observancia do estabelecido na presente lei, ndo obstante a possibilidade
de poder recorrer a terceiros para efeitos de apreciacao clinica ou laboratorial dos

produtos cosméticos

A importacdo de cosméticos para introducdo em livre pratica no mercado da Unido
Europeia carece de apresentacdo na Autoridade Aduaneira, como suporte da declaracéo
aduaneira, do Documento de Conformidade emitido pelo INFARMED, I. P.

Esta obrigatoriedade ndo é aplicavel a importacdes de produtos cosméticos sem
carater comercial, designadamente, uso pessoal, amostras para analise laboratorial, de
rotulagem, de ingredientes ou para efeitos de catalogo, o que a nosso ver permite a

entrada dos mesmos no circuito de consumo sem controlo ou adequada fiscalizagéo.

Para efeitos de Importacdo de produtos cosméticos, o importador devera solicitar
atempadamente ao Infarmed o Documento de Conformidade® de acordo com o disposto
no artigo 13.° do Regulamento (CE) n.c 1223/2009, relativo aos produtos cosméticos e
artigos 22.° e 23.° do DL n.° 189/2008, de 24 de setembro, na atual redagéo.

De facto, a lei apresenta-nos um conjunto de medidas e meios que regulam (ou
pretendem regular) a colocacdo dos cosméticos legitimos no mercado, de forma a serem
sujeitos a um controlo rigoroso. Mas como sempre, ha falhas e como é 6bvio é possivel

quebrar esse controlo e fazer chegar ao mercado produtos sem qualquer supervisao ou

620 documento de Conformidade tem que ser obrigatoriamente apresentado na alfandega na importacdo de
Produtos Cosméticos provenientes de Paises terceiros, “incluindo os produtos destinados a oferta ou
colocagdo em encartes (para distribuicdo do cosmético através de revistas ou livros) ou noutras utilizagGes
comerciais. A Divisdo de Regimes Aduaneiros da Dire¢do-Geral das Alfandegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo emitiu uma Circular n.° 38/2010 Série Il com o objetivo de clarificar os requisitos
aduaneiros de desalfandegamento de cosméticos. A apresentacdo de Documento de Conformidade na
Alfandega ndo é necessaria como suporte de declaracdo aduaneira de importacdo de produtos cosméticos
quando: se trate de importacdo de cosméticos que ndo se destinem a colocacdo no mercado, como sejam para
andlise laboratorial, para analise de rotulagem e de ingredientes, ou para efeitos de catélogo; se trate de
importacdo de cosméticos desprovidos de carater comercial contidos na bagagem pessoal dos viajantes ou no
caso de remessas destinadas a particulares; se trate de introdugdo em livre pratica de cosméticos que se
destinem a comercializagdo exclusiva noutros Estados Membros (cddigo de regime 42), pois neste Gltimo
caso estes produtos sdo, de acordo com as normas europeias, verificados pela Autoridade Competente do
Estado Membro a que se destinam, pelo que o seu controlo ndo necessita da intervencdo da Autoridade
Competente Nacional (INFARMED, 1.P.)”. Para mais informagdes deve-se consultar a Circular n.° 38/2010
Série Il emitida pela Autoridade Aduaneira. Esta informagdo encontra-se disponivel em WWW<URL.:
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/ INFARMED/PERGUNTAS FREQUENTES/COSMETICOS/#im
p_1, acedido e consultado em 22/08/2016.
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sem qualquer qualidade, que vAo colocar a salde dos consumidores em risco. E o

impacto que estes produtos podem ter na saude publica que analisaremos de seguida.
3. O lImpacto da Venda dos Produtos Cosméticos Contrafeitos na Saude Publica

Cada vez mais “parecer” bela/belo e atrativa/atrativo é o objetivo que qualquer

homem ou mulher tém, derivado de certos estereotipos criados ha sociedade atual.

A utilizacdo de produtos cosméticos é assim um grande auxiliar para alcancar
esse objetivo e cada vez mais homens e mulheres pretendem adquirir esse tipo de
produtos, de marcas conceituadas, com grande qualidade. O que é certo é que, na
realidade nos deparamos com um mercado paralelo destes produtos, em que muitos
deles sdo uma imitagdo barata dessas grandes marcas. Regra geral, sdo as marcas de
custo elevado as mais contrafeitas, exemplo disso € a conceituada marca “MAC”,
“Chanel”, “Estee Lauder”, “Dior”, “Bobbi Brown”, entre outras.

As encomendas entram no pais maioritariamente por via aérea ou através dos
correios, apdés serem feitas nos sites publicitarios, o que dificulta o seu controlo, pois
entram como encomendas normais cujo contetido ndo é identificavel ou fiscalizado como

nas alfandegas.

Em 2015, numa entrevista a revista Cosmopolitan, Gregg Marrazzo, vice-presidente
sénior e conselheiro geral adjunto da Estée Lauder Companies diz que, a " Contrafacédo de

Cosmeéticos é uma epidemia global®3,

Ainda na mesma entrevista, Karen Buglisi Weiler, o presidente mundial da MAC
Cosmetics diz ser horrivel e que, a MAC é uma das raras marcas de beleza a
consciencializar para esta questdo®. Muitas empresas (incluindo Laura Geller), quando
abordadas para esta histéria ndo querem comentar. E facil de entender que as grandes
marcas ndo gostem de divulgar a existéncia desses falsificadores ou admitir que a sua

identidade de marca tem o potencial de poder ser (ou ja tenha sido) “sequestrada”®®.

83 Gregg Marrazzo lidera o Grupo de Propriedade Intelectual no departamento Anti contrafacdo da empresa, -
uma realidade para muitas marcas, incluindo a MAC Cosmetics, parte do portfélio da Estée Lauder. Entre os
produtos mais falsificados estdo o Studio Fix Fluid Foundation, Spice Lip Pencil, e Ruby Woo Lipstick.

64 Vejam-se algumas adverténcias e alertas feitos pela marca no seu site oficial, disponivel em WWW<URL:
http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-falsificava-perfumes, acedido e consultado em
17/08/2016.

8 «The Scary Truth About the Beauty Black Market You Need to Know”, Cosmopolitan, By Jessica Matlin
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Nas grandes marcas todos os ingredientes e substéncias utilizadas em produtos
cosmeéticos de marca sdo de alta qualidade e séo testados para minimizar o risco de
alergias, dai a sua aceitacdo e credibilidade no mercado. As marcas oficiais garantem
gue o processo de ingredientes, composicdo, embalagem e fabricagdo cumprem todos os
requisitos da legislacédo europeia, um dos mais avancados e abrangentes. Cada produto
cosmeético passa por um rastreio de seguranca rigoroso para chegar até ao consumidor

que ndo deve ser subestimado, algo que néo é garantido pelas marcas contrafeitas.

No segmento de cosmeéticos falsificados, no entanto, o uso de ingredientes de
baixo custo e a auséncia de qualquer fabricagdo em locais acreditados, laboratorios
adequadamente equipados com equipas ou especialistas pode levar a um risco muito
elevado de alergias e irritagbes entre os consumidores. Frequentemente, 0s produtos
falsificados ndo usam substancias antibacterianas, uma vez que sé&o demasiado
dispendiosas, isto significa que uma vez que a embalagem é aberta, existe um maior
risco da proliferacdo de germes irritantes para a pele. Os conservantes, perfumes e
corantes utilizados em muitas marcas contrafeitas sdo normalmente a base de alcool,
podendo irritar a pele e também facilitando a penetracdo de substancias indutoras de

alergia, aumentando assim o risco destas reacdes alérgicas.

Por definicdo, os produtos ilegais que séo fabricados utilizam componentes
nocivos para a saude, sem considerac¢do alguma para a seguranga ou 0 uso responsavel
por parte do fabricante, que, obviamente, se certifica que ndo sera localizado, uma vez

gue ndo se consegue identificar, pois usa a “mascara” da imagem da marca contrafeita®®.

Testemunhos como os da dermatologista Whitney Bowe, através de email para o
jornal “Epoch Times”, alerta a gravidade das consequéncias do uso destes produtos pois
0s cosméticos falsificados podem conter substéncias cancerigenas ou metais pesados
que podem causar danos a exposi¢ado repetida. Foi comprovado que alguns cosméticos
falsificados contém berilio, um conhecido carcinogénico que pode causar irritagdo local,
ulceracdo, granulomas. Foi ainda comprovada a existéncia de mercurio nos cosméticos

falsificados. A dermatologista referia ainda que os compostos de mercurio sdo facilmente

MAY 12, 2015, (This article was originally published as "The Beauty Black Market" in the June 2015 issue
of Cosmopolitan), disponivel em WWW<URL: http://www.cosmopolitan.com/style-beauty/a40204/the-
knockoff-beauty-market/, acedido e consultado em 17/08/2016.

% Veja-se neste sentido “Consumer Guide-Not to fake- The counterfeiting of cosmetics”, publicado pelo
Ministry for Economic Development Directorate-General for the fight against counterfeiting Italian Patent
and Trademark Office, disponivel em WWW<URL.: http://www.uibm. gov.it/ attachments /no_ to_ fake
cosmetics.pdf, acedido e consultado em 15/10/2015, p. 7.
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absorvidos através da pele e podem acumular-se lentamente no corpo, podendo causar
reacOes alérgicas ou irritacdes na pele na sua entrada. Por vezes essas reagfes sao
ignoradas e simplesmente acumulam-se dentro do corpo, em que perante a exposi¢ao

cronica pode afetar paladar, audicéo, levar a viséo turva e danos cerebrais®’.

O numero de casos de alergia de contacto, que ocorre quando a pele entra em
contato com uma substancia causadora desse tipo de reacado inflamatéria, tem subido
nos ultimos anos. Os cosméticos desempenham um papel importante neste contexto,
uma vez que grande parte das alergias de contato induzidas por substéncias contidas
nos produtos cosméticos ascenderam a 4% do total em 1980. No entanto, um aumento
de 8% a 15% foi registado recentemente e este nimero pode ser tdo elevado chegando

aos 27%, dependendo da circulag&o do produto.

Nos ultimos anos, foram apreendidos lotes de cosméticos ilegais na UE, (batons,
bases, vernizes, lapis de olhos e pdés), contendo altas concentragbes de metais pesados
tais como o niquel, chumbo, cobalto e, mais importante cromio, na medida em que eles
podem causar dermatite alérgica e graves reagdes ou mesmo choque anafilatico®® em
alguns casos. “Além disso, ja ficou demonstrado que os perfumes contrafeitos contém

bactérias e mesmo urina”®.

Estas substancias utilizadas nestes produtos falsos, além dos ja identificados
geram ainda nos consumidores sintomas como erupc¢des cutaneas, dermatites, infecfes
oculares, e no agravamento das condi¢cbes da derme, tais como ache e eczema. A
exposicao prolongada a alguns dos produtos quimicos encontrados nesses cosméticos

pode ter ainda um efeito toxico sobre o0s seus 6rgaos.

’Disponivel em WWW<URL: http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-
ebay-clogging-your-pores/, acedido e consultado em 26/09/2016.

88 «“O choque anafilatico (anafilaxia) consiste numa reacéo alérgica, de hipersensibilidade imediata e severa,
que produz efeitos em todo o organismo. O choque anafilatico acontece quando um individuo entra em
contacto com algum agente (antigénio), que torna o sistema imunoldgico excessivamente reativo. Os sinais e
sintomas da anafilaxia produzem-se num periodo curto apés a exposi¢do ao alérgeno. Quando a reacdo ao
agente provoca edema e obstrugdo de vias aéreas superiores ou hipotensao, pode levar o individuo a morte”,
informacdo disponivel em WWW<URL.: http://advancecare.pt/glossary/choque-anafilatico/, acedido e
consultado em 23/08/2016.

Ver também a Norma n°® 014/2012 de 16/12/2012 atualizada a 18/12/2014, e a Norma n° 004/2012 de
15/11/2012 atualizada a 18/12/2014, da Direcdo Geral da Saude, respeitante a abordagem clinica e registo e
encaminhamento dos sintomas da anafilaxia, respetivamente, disponivel em WWW<URL:
https://www.dgs.pt/pagina.aspx?f=2, acedido e consultado em 23/08/2016.

89 “Fake Cosmetics on eBay and How to Avoid Getting Harmed”, by Sarah Matheson, Epoch Times, July 30,
2015, disponivel em WWW<URL.: http://www.theepochtimes.com/n3/1672698-is-fake-m-a-c-makeup-from-
ebay-clogging-your-pores/?utm_expid=21082672-11.b4WAd2xRROybC6ydhoAj9w .0&utm_referrer= https
%3A%2F%2Fsearch.yahoo.com%?2F, acedido e consultado em 17/08/2016 (tradugdo nossa).
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A Diretiva Europeia 93/35/EC e a Diretiva Europeia 2003/15 estabeleceram um
conjunto de substancias cuja nomenclatura foi definida de acordo com o INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)’®, que sdo proibidas na composicédo dos
produtos cosméticos, por serem nocivas para a saude e que infelizmente se encontram

muitas vezes nos cosméticos contrafeitos.

Tabela 1- 26 substéancias proibidas pela Diretiva Europeia 93/35/EC e pela Diretiva Europeia 2003/15 de
acordo com o INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)”*

e Alpha-Isomethyl lonone e Coumarin

¢ Amyl cinnamal e Eugenol

e Amyl cinnamal \ e Evernia furfuracea

¢ Amylcinnmyl alcohol e Ecernia prunastri

e Anise alcohol e Farnesol

e Benzyl benzoate e Geraniol

e Benzyl cinnamate \ e Hexyl cinnamal

e Benzyl salicylate e Hydroxyisohexyl 3- Cyclohexene
carboxaldehyde

e Butylphenyl Methylpropional \ e Hydroxycitronellal

e Cinnamal e Isoeugenol

e Cinnamyl alcohol \ e Limonene

e Citral e Linalool

e Citronellol \ e Methyl 2- Octynoate

Uma alergia a um cosmético pode produzir uma série de reagcfes e para termos
uma maior percecao das consequéncias da aplicacdo de produtos cosméticos cuja
composi¢cdo contenha algum dos componentes indicados na tabela anterior,

apresentamos um conjunto de imagens com algumas reacdes alérgicas.

0 O sistema INCI foi criada no inicio dos anos 1970 pelo Conselho dos Produtos de Higiene Pessoal (Ex-
CTFA, cosméticos, produtos de higiene, e Fragrance Association) e a lista ¢ mantida pelo Conselho de
Produtos de Higiene Pessoal. As denominagdes do INCI sdo usadas nos Estados Unidos, na Unido Europeia,
na China, no Japdo e em muitos outros paises, para listar os ingredientes na rotulagem dos produtos
cosméticos. Com poucas excecBes, 0os nomes de rotulagem INCI em todos os paises sd0 0S mesmos.
Informacdo disponivel na internet em WWW<URL: http://www.cirs-reach.com/Cosmetic_Inventory/Int
ernational_Nomenclature_of Cosmetic_Ingredients_INCI.html.

1 Disponivel em WWW<URL.: http://www.uibm.gov.it/attachments/no_to_fake cosmetics.pdf, p. 5, acedido
e consultado em 27/09/2016.
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Figura 1- Conjunto de imagens com reagGes alérgicas a produtos cosméticos com componentes
proibidos’?

Rash (Erupcéo cutanea)

: B0 Ml Contact allergy to beeswax in moisturiser (alergia
com creme hidratante)

" Contact allergy to hair dye (alergia com tinta de
cabelo)

2 Imagens obtidas a partir de “DermNet New Zealand, All about the skin”, disponivel em WWW<URL:
http://www.dermnetnz.org/topics/cosmetics-allergy/, acedido e consultado em 28/09/2016
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Contact allergy to fragrance in aftershave

(reacao alérgica a locao pés barba)

Julgamos que as medidas tomadas pelas autoridades para a descoberta e
apreenséo dos produtos cosmeéticos contrafeitos em particular no nosso pais ainda néao é
muito eficiente, pois 0s registos existentes ndo sdo muito relevantes, comparados com
outros paises, como Espanha, Franga ou os Estados Unidos. Esta deficiéncia talvez se
prenda desde logo pela falta de fiscalizagdo na entrada dos cosméticos contrafeitos no
circuito comercial ou talvez por falha na aplicacdo das medidas legislativas ja existentes,
ou por falta de algumas mais apropriadas e mais penalizadoras. N&o nos parece de todo,
gue seja pelo baixo numero de cosméticos contrafeitos a circular, pelo contrario, pois
Portugal regista um crescimento neste setor da contrafagdo, como teremos oportunidade

de ver mais a frente.

Para identificar e saber reconhecer estes produtos é preciso estar atento e ter
presente as carateristicas dos produtos originais. SO assim poderemos evitar a sua
aquisicdo. A publicidade das grandes marcas nos sites da internet, com campanhas e
precos aliciantes é o isco principal para os consumidores. O grave problema € que a
aquisicao destes produtos ndo se cinge apenas ao uso de uma marca conceituada, que
apesar de falsificada substitui na perfeicdo a original, mas nos problemas para a saude
gue dai possam advir e que os consumidores ndo tém disso consciéncia a ndo ser
guando ja sentem na pele os efeitos lesivos dos produtos, que em casos extremos

poderdo por em risco a sua vida.

3.1 Produtos Legitimos vs Produtos Falsificados

A marca original apresenta-se com determinadas carateristicas muito proprias,

gue permite ao consumidor distingui-la das marcas contrafeitas. Ha varios sinais para o0s

37



A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

quais devemos estar atentos e que nos permitem identificar o produto falsificado. As
embalagens que diferem da original, pois ha maior parte das vezes apresentam erros de
impressao, de cor diferente ou instrugdes erradas; a indicacdo de edi¢Oes limitadas da
marca contrafeita quando as originais ndo o fazem; o preco demasiado baixo em relacdo
a marca original; a falta de consisténcia ou a textura do produto que ndo se sente
semelhante & da marca original; o aroma dos perfumes que nao permanece como 0S
originais e a cor do liquido diferente; a colocacdo a venda em mercados livres como
feiras e néo lojas oficiais, como perfumarias ou farmacias; os sites publicitados & margem
da marca original; formas de pagamento duvidosas; demora na entrega dos produtos;
sdo todos sinais de alerta que nos indicam que podemos estar perante a oferta de
marcas contrafeitas.

Cada vez mais as marcas contrafeitas conseguem ser tao perfeitas e semelhantes
as marcas originais, no entanto apresentamos um conjunto de imagens obtidas na

internet, que nos permitem detetar algumas diferencas entre o Original e o Falso.

Figura 2- Conjunto de imagens obtidas na internet com carateristicas de produtos cosméticos contrafeitos
e produtos de marcas legitimas

‘5-—

CHANEL CHANEL

3 Imagem disponivel em WWW<URL.: https://www.google.es/ search?q= cosmetica+ dior+ falsa &espv = 2
&biw=1366&hih=677&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYgf6\WgOnOAhWDWBQKHSIC
AWKQ_AUIBigB#imgrc=7iDPv-BcgPZANM, acedido e consultado em 30/08/2016.
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" Imagem disponivel em WWW<URL: https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior +falsa&espv=
2&biw=1366&bih=677&source=Inms&thm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY gf6WgOnOAhWDWBQKHSIC
AWKQ_AUIBigB#imgdii=xS1GzhscAYaYeM%3A%3BxS1GzhscAYaYeM%3A%3B-
D6F9j0aJatkeM%3A&imgrc=xS1GzhscAYaYeM%3A, acedido e consultado em 30/08/2016.

> Imagem disponivel em WWW<URL.: https://www.google.es/search?q= cosmetica+ dior+ falsa& espv
=2&biw=1366&hih=677&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY gf6WgOnOAhWDWBQKHSI
CAWKQ_AUIBIigB#imgrc=6orgckUe5kWooM %3A, acedido e consultado em 30/08/2016.
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Db PARF

CHANEL

~ ORIGINAL

6 Imagem disponivel em WWW<URL: https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior +falsa&espv
=2&biw= 1366&bih=677&source=Inms&tbhm=isch&sa=X&ved= 0ahUKEwiY gf6WgOnOAh WDWB QK
HSICAWKQ_AUIBigB#imgrc=PphZg0iBO7sVIM%3A, acedido e consultado em 30/08/2016.

" Imagem disponivel em WWW<URL: https://www.google.pt/search?q=one+million&biw =1920&bih
=940&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4i5-sx8vPAhWE1RoKHfR7DikQ_AUIBigB#tbm=
isch&qg=one+million+original++codigo+de+barras&imgrc=TQ1MYAF5AToALM%3A, acedido e
consultado em 30/08/2016.
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Quando confrontado com a marca contrafeita, o consumidor tem que conhecer
muito bem as carateristicas do produto original, para que consiga detetar imediatamente
que esta perante uma falsificacdo. Se adquirir o produto e tiver a oportunidade de ter
contacto com o mesmo antes de o adquirir ser4 mais facil de identificar pelo cheiro, pela
cor, pela textura, mas se essa aquisicao for feita por exemplo através da internet, podera

s6 dar com a falsificacdo quando tiver o produto nhas maos.

Seja de que forma for, a comercializacdo destes produtos € nefasta quer para a
salde dos consumidores, quer para a economia dos mercados. E para termos uma
nocdo da dimensdo desta realidade que incidiremos de seguida sobre o impacto

econémico-social desta atividade criminosa.
4. Impacto Econdmico-social

O Observatorio Europeu das Infragfes aos Direitos de Propriedade Intelectual foi
criado com o objetivo de melhorar a compreensao do papel da propriedade intelectual e

consequéncias negativas de infracdes de direitos de propriedade intelectual.

A dificuldade do combate a contrafacao resulta logo do facto de ndo se conseguir
ter conhecimento dos valores exatos para esta atividade. Com o intuito de conhecer a
realidade dos numeros deste flagelo foi realizado e apresentado em 2015 um estudo
piloto” (pioneiro) com a colaboracdo do Escritério de Patentes Europeu, do Instituto de
Harmonizacao Interior (IHMI), que atua por intermédio do Observatorio, sobre o impacto
economico da contrafacdo dos produtos cosméticos e de higiene pessoal, e como tal se
intitula “The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor: report of

a pilot study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparation”,

8Imagem disponivel em WWW<URL: https://www.google.es/search?q=cosmetica+dior+falsa&espv=2&
biw=1366&bih=677&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY gf6\WgOnOAhWDWBQKHSICA
WKQ_AUIBigB#tbm=isch&qg=perfumes+dior+falsa&imgrc=1Y1jh6P4XQxJ8M%3A, acedido e consultado
em 30/08/2016.

™ Cf. “The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care sector: report of a pilot
study-Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations”- estudo realizado
por Nathan Wajsman e Carolina Arias Burgos, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM),
2015, disponivel em: WWW-<URL.: https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/ webdav/guest /document_
library/observatory/resources/research-and-studies/quantification-of-infringement-cosmetics_en.pdf, acedido
e consultado em 15/10/2015.
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ao qual nos apoiamos e retiramos as conclusdes que nele foram obtidas e que aqui

apresentamos®,

Nesse estudo foi calculado que cerca de 39% da atividade econémica total na UE
€ gerada em setores intensivos sobre direitos de Pl e cerca de 26% de todos os postos
de trabalho na UE estdo concentrados diretamente nestes setores, enquanto 9% do
emprego vem diretamente a partir da compra de produtos e servigos realizados pelos

setores intensivos em direitos de PI para outros setores.

Como este estudo foi feito ao nivel da UE, também sé&o avaliados neste relatorio
percecbes e comportamentos dos cidaddos europeus em relagdo a propriedade
intelectual, a contrafacdo e a pirataria. Este estudo revelou que apesar de os cidaddos
reconhecerem, em principio, o valor da PI, também justificam as violag6es individuais em

certos casos.

Para este estudo foram selecionados varios setores cujos produtos, se sabe ou se
pensa, que sdo objeto de falsificagcdo. Este relatorio abarca o primeiro estudo setorial que
abrange o setor da cosmética e da higiene pessoal, o qual é conhecido pelo Eurostat®
como “Fabrico de produtos de Perfumes e Preparados de Higiene” (Manufacture of
Perfumes and Toilet Preparations), e que abrange varios produtos tais como, perfumes e
aguas-de-col6nia, maquilhagem, cremes de prevencdo e queimaduras solares,
preparagfes de manicura e pédicure, champés e produtos capilares, produtos dentifricos,

produtos e barbear, desodorizantes, produtos depilatérios e sabonetes cosméticos.

Apenas pela observancia do leque de produtos abrangidos neste setor pela
contrafacdo, mesmo sem apresentar qualquer resultado do estudo, jA conseguimos
prever o impacto que este tipo de criminalidade tem na economia e o impacto que pode

ter na saude publica pela sua utilizag&o.

De acordo com os numeros que foram apresentados neste relatério, no setor
“legitimo” estima-se que se perca de receita cerca de 4.700 milhdes de euros anualmente

devido a presenca de produtos falsificados, em cosméticos especificos e produtos de

8 Todas as conclusGes apresentadas neste ponto, relativas ao impacto econdémico-social sdo retiradas do
estudo em referéncia.

8 O nome formal deste setor é codigo NACE 20.42 “Fabricagdo de perfumes e cosméticos»”. NACE é a
classificacdo oficial das atividades econdmicas atribuida pelo EUROSTAT, o organismo responsavel pela
estatistica da UE.
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higiene pessoal no mercado da UE, o que equivale a cerca de 7,8% das vendas do setor.
SO diretamente no setor laboral isto implica perdas de cerca de 50.000 postos de

trabalho.

Pelos nimeros apresentados se somarmos os efeitos noutros setores ligados ao
mercado da cosmética a receita publica, incluindo os efeitos da falsificacdo diretos ou
indiretos neste setor, esta atividade ilegal gera uma perda de vendas de cerca de 9 500
milhdes de euros que, por sua vez, provoca a perda de 80 000 postos de trabalho e de

1.700 milhdes de euros da receita dos governos.

Resumindo esta pequena analise registamos como custos diretos no setor da
indastria a imediata reducdo nas vendas a conta da falsificacdo, consequentemente, a
reducdo da atividade econdémica no setor privado afeta a receita fiscal do estado em
relacdo as empresas e até ao consumidor final, pois as vendas falsificadas ndo s&o
declaradas. Por conseguinte, a falta de escoamento dos produtos legitimos leva a
necessidade de reducé@o de postos de trabalho, em virtude do aumento de stocks e da

desnecessidade de produzir.

Além das perdas indiretas de vendas no setor identificado a contrafacdo destes
produtos, além das empresas que os comercializam, afeta, ainda que indiretamente,
outros setores, uma vez que estes adquirem entre si produtos e servi¢cos que utilizam nos
seus processos produtivos. Ou seja, se as vendas de um setor cairem por forcas da
comercializacdo de marcas contrafeitas, este setor comprara menos produtos e servicos
aos seus fornecedores, nos quais provocara igualmente uma diminuicdo nas vendas e
causard a perda de postos de trabalho quer na empresa quer nos fornecedores,
resultando daqui um efeito “bola de neve” (e.g.: as indlstrias do setor quimico ou
farmacéutico, de papel ou embalagens, laboratérios de investigacdo, cujo contributo é
fundamental para a investigacdo, producéo e comercializagdo dos produtos neste setor

em particular).

Tendo em conta de que falamos de uma atividade ilegal, é evidente que todos os
intervenientes que fazem parte do processo de comercializagdo das marcas contrafeitas
nao paguem os impostos a que as empresas devidamente legalizadas estéo obrigadas. A
receita fiscal passa assim a ser afetada nao s6 pela perda de imposto sobre a transacgéo
comercial em si, em particular no IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) ou IRC

(Imposto sobre o Rendimento de pessoas Coletivas), mas também na perda de
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pagamento de quotizacdes para a seguranca social ou até em IRS (Imposto sobre o
Rendimento de pessoas Singulares), pelos postos de trabalho que se extinguem e ainda

pelos impostos sobre os beneficios ou receitas das sociedades.

Tabela 2- Perda total dos impostos pela contrafagao

713 milhGes de euros IVA
416 milhdes de euros IRS
143 milhdes de euros IRC
463 milhdes de euros Quotizac¢des a Seguranca Social

1 735 milhdes de euros Total de perdas em receita fiscal

De acordo com os valores apresentados neste estudo (ver tabela 2), a forma de
calculo para a perda de impostos de IVA calculou-se sobre a base da perda direta de
vendas no setor da perfumaria e da higiene pessoal e ascende a 713 milhdes de euros. A
perda de impostos sobre o rendimento calculou-se sobre a base da proporgéo de salarios
gerada pelos postos de trabalho perdidos em relacdo aos salarios totais, tendo em conta
tanto os efeitos diretos como os indiretos sobre o emprego e ascende a 416 milhdes de
euros e a perda de impostos sobre as sociedades calculou-se a partir da propor¢géo de

perdas diretas e indiretas e ascende a 143 milhGes de euros.

Y

Além disso, avaliou-se também uma estimativa das quotizacbes a seguranca
social por setor, de modo que se utilizou como base de calculo as quotizagbes a
segurancga social por trabalhador em cada setor, para calcular a perda de quotizagdes
provocada para as falsificacfes. Esta perda de quotizagBes a seguranca social ascende
assim a 463 milhdes de euros. A perda total dos impostos dos governos pode estimar-se

de acordo com estes célculos, aproximadamente em 1.700 milhdes de euros.

Para realizar este estudo e obter resultados, uma vez que ndo existiam nameros
oficiais que permitissem um calculo exato do volume de produtos contrafeitos, os
analistas basearam-se no célculo nas previsdes de vendas do setor e comparam-nas
com as vendas reais de cada pais, utilizando as estatisticas oficiais. A diferenca de
valores podera ser justificada pelos fatores socioeconémicos como a evolucdo dos
rendimentos per capita, os fatores demogréficos, por exemplo a percentagem de mulheres

com idades entre os 20 e os 49 anos (atendendo a que este grupo consome uma
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quantidade significativa de produtos cosméticos). Além disso, resultam pertinentes
fatores relacionados com a falsificagdo, como por exemplo o comportamento dos
consumidores e as caracteristicas dos mercados nacionais e 0s seus contextos legais e
normativos. Foi analisada também a diferenga entre as previsdes e o volume de vendas

reais para extrair o nivel de consumo de falsificacbes de produtos.

Assim, resulta que o setor legitimo vende menos do que se tivesse vendido sem a
existéncia de produtos falsificados, logo, contrata menos trabalhadores, tendo em conta
que as perdas afetam os setores de fabricacdo, a venda a grosso e a retalho®. Além das
perdas diretas de vendas no setor, regista-se igualmente um impacto indireto noutros
setores, visto que, este setor comprara menos produtos intermédios ou contratara menos
servicos, essencialmente os setores que trabalham na fabricagcdo e distribuicdo de
produtos legais na UE., ou seja, o efeito indireto calculado é o efeito bruto, sem ter em
conta o efeito a longo prazo deste deslocamento das vendas dos produtores legais para
os produtores ilegais, ou o facto de que uma parte das vendas dos produtos falsificados

se realiza através de canais de venda legitimos.

Como ponto de partida para a obtencdo de resultados neste estudo, foi tida
também em conta a estimativa do consumo destes produtos por pais. De acordo com 0s
dados oficiais sobre a produgdo, do comércio dentro e fora da UE e das margens
comerciais, calculou-se que o consumo total de cosméticos e produtos de higiene
pessoal contrafeitos na UE tenha ascendido a 60.000% milhdes de euros em 2011, cerca
de 120 euros per capita, encontrando-se Portugal, surpreendentemente, no oitavo lugar
no ranking dos 28 paises analisados, com um impacto de cerca de 15% de marcas
contrafeitas no mercado dos cosméticos e dos produtos de cuidados pessoais,
encontrando-se acima da média europeia que esta abaixo dos 8%., conforme se

depreende da analise do gréafico seguinte (ver fig. 3).

8para o estudo utilizaram-se os dados do Eurostat sobre emprego nos ditos setores, para calcular as perdas de
postos de trabalho associadas a reducdo do volume de negécios legitimo provocada pela diminuicdo das
vendas causada pela falsificag&o.

8 De acordo com os dados apresentados no estudo em analise “The economic cost of IPR infringement in the
cosmetics and personal care setor: report of a pilot study- Quantification of infringement in Manufacture of
perfumes and toilet preparations”, em 2011 a produgdo da EU alcangou 32.000 milhdes de euros. As
exportagdes liquidas a paises terceiros alcangaram os 11 000 milhdes de euros, pelo que 21.000 milhGes de
euros (a preco de fabrica) correspondem ao consumo na EU. As margens de venda por grosso e a retalho
alcancaram um total de 39.000 milhdes de euros, pelo que a quantidade final gasta pelos consumidores da EU
foi de 60.000 milhdes de euros.
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Figura 3- Impacto na perda de vendas no setor por pais da EU%

Com base nestes dados os analistas calcularam uma estimativa entre a diferencga
das previsfGes das vendas e as vendas reais por pais e aplicaram métodos estatisticos,
onde conseguiram estabelecer uma relacdo entre a diminuicdo das vendas e os fatores
associados, nomeadamente das varidveis socioeconémicas, como 0 consumo per capita
dos produtos e o indice dos precos de consumo dos produtos de higiene pessoal, ou,
variaveis relacionadas com a falsificagdo, como a percentagem da populacéo que afirma
ter adquirido produtos falsificados intencionalmente, segundo o estudo de percecéo da
Propriedade Intelectual e a taxa de crescimento do indice da qualidade da
regulamentacdo do Banco mundial®.

O gréfico da fig. 3, extraido do relatério analisado, indica para cada pais o impacto
da falsificacdo no setor da cosmética, expresso numa percentagem das vendas. Os
pontos no grafico apresentam um intervalo que garantem 95% de fiabilidade nos valores
estimados®. Os numeros constituem uma média para o intervalo de 5 anos entre o
periodo de 2007 e 2011.

8 Grafico disponivel em “The economic cost of IPR infringement in the cosmetics and personal care setor:
report of a pilot study- Quantification of infringement in Manufacture of perfumes and toilet preparations”,
aqui em analise.

8 O indice de qualidade do quadro regulatério do Banco Mundial reflete a percecdo da capacidade do
governo de formular e aplicar regulamentac@es e politicas firmes que promovem o desenvolvimento do setor
privado.

8 O intervalo apresentado no grafico, baseou-se na certeza de que segundo os valores apresentados, existe
uma probabilidade de 95% de que os nimeros reais se encontravam entre os limites minimo e maximo do
dito intervalo. Por exemplo para a UE no seu conjunto, a estimativa da percentagem de perda de vendas é de
7,8%, com 95% de probabilidades de que a percentagem real se situe entre 7,2% e 8,3%.
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A organizacao utilizou neste estudo para calcular estes valores, dados existentes
relativamente aos Estados Membros, uma vez que estes paises representam 90% do

consumo total da UE dos 28.

Tabela 3-Impacto na perda de vendas e postos de trabalho

Perdas nas vendas Perdas de postos de
Setor (milhdes de euros) trabalho
Fabricacéo 1762 10 667
Comércio por grosso 1938 14 010
Comércio a retalho 1009 26 884
Total 4708 51 561

Podemos concluir pela analise da tabela 3, que cerca de metade das perdas dos
postos de trabalho se concentra no setor do comeércio a retalho, seguido pelos numeros

registados no comércio por grosso e na fabricacéo®’.

O consumo final de perfumes e cosméticos segundo a estimativa deste relatério,
incluiu as margens comerciais de venda grossita ou retalhista e ndo s6 o valor da
producéo, e a contagem final considerada foi de cerca de 4.700 milhdes de euros, dos
quais perto de 1.800 milhdes de euros correspondem ao valor da producdo (NACE
20.42)%8, cerca de 1.900 milhdes de euros a margem do comércio por grosso e mais ou

menos 1.000 milhées a margem do comércio a retalho.

Partindo de tais premissas e tendo-se utilizado os dados das estatisticas
europeias para o ano de referéncia de 2009, os requisitos da economia da UE para uma
contagem final de produtos de perfumaria e cosmética é de um total de 9.500 milhdes de

euros distribuidos pelos setores indicados na tabela que apresentamos de seguida.

87 Além da perda direta das vendas no setor dos cosméticos, esta questdo é mais abrangente e afeta da mesma
forma outos setores da economia da UE. Para avaliar este impacto indireto, foram utilizados neste estudo
dados do Eurostat que mostram as compras do setor da elaboragdo de perfumes e cosméticos na UE a outros
setores para fabricar os seus produtos.

8 Os codigos NACE para os setores pertinentes sdo: 46.45 (comércio por grosso de perfumaria e cosméticos)
e 47.45 (comércio por retalho de produtos cosméticos e higiénicos em estabelecimentos especializados).
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Tabela 4-Perda de vendas em cada setor

Setor Milhdes de euros Setor MilhGes de euros
Produtos quimicos 2,3 Servicos financeiros 0,2
Comercio por 2,3 Seguranca 0,2
grosso
Comercio a retalho 1,1 Arrendamento 0,1
operativo
Servicos juridicos 0,3 Publicidade 0,1
e contabilisticos
Eletricidade e gas 0,3 Construcéo 0,1
Armazenamento 0,2 Outros setores 2,1
Imobiliario 0,2 Total 9,5

Assim, feita a analise da tabela 4, pode ver-se que além dos efeitos diretos nos
setores participantes na producédo e distribuicdo de perfumes e produtos de higiene
(4.700 milhdes de euros nas vendas anuais), a falsificagdo provoca a perda de cerca de
3.800 de milhBes de euros adicionais noutros setores da economia. Para calcular o
impacto da redugcdo de vendas no setor dos cosméticos é necessario utilizar como

grande referéncia a estrutura da inddstria quimica no conjunto.

Segundo a OMPI®® (2010) e a OCDE® (2008) a maioria do trabalho empirico
baseia-se na premissa de que a falsificacdo se leva a cabo em mercados informais que
geralmente ndo produzem receitas fiscais. Partindo de tal imposi¢do, pode-se entdo
calcular a perda dos impostos que tiverem gerado a venda dos perfumes e produtos
higiénicos para um valor de 4.700 milh6es de euros, assim como as receitas fiscais
correspondentes a perda total (direta ou indireta) dos 9.500 milh&es de euros, segundo

os calculos anteriores,

Deste estudo conseguiu-se obter uma estimativa significativa neste setor
especifico da cosmética e da higiene pessoal sobre o alcance do problema da falsificagéo
para as empresas legitimas e para a sociedade e da perda de vendas, que por sua vez

leva a destruicao de empregos e perda de impostos publicos.

8 QOrganizagdo Mundial da Propriedade Intelectual.
% QOrganizacgdo de Cooperagio e Desenvolvimento Econémico.

48



A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

Com a apresentacdo deste estudo é possivel constatar que o crescimento da
contrafacdo do setor da cosmética dentro dos paises da Comunidade, é cada vez mais
relevante em Portugal. Os impactos desta atuacdo criminosa, € demasiado dolosa para

0S Varios agentes econdmicos, inclusive o Estado, que somos também todos nas!

De facto, “a contrafagdo, como atividade perniciosa do comércio e da industria,
processa-se pelas formas mais diversas e menos engenhosas, quase feita manancial de
muitas fontes de jorro abundante. No dia-a-dia da industria e do comércio contrafazer,
imitar e reproduzir produtos e servigos € o trivial, principalmente quando o mercado
consumidor engloba grandes massas populacionais carecidas de poder econémico, sem

capacidade monetaria para poderem sonhar com marcas de prestigio™-.

Para entendermos o perigo da introducdo das marcas contrafeitas no mercado,
temos que saber o0 que € a contrafacdo, mas é também essencial conhecer os atores que
fazem com que este crime aconteca e perceber quais as motivacdes que os levam a

pratica-lo, o que passaremos a analisar de seguida.
5. Perfil do Contrafator e do Consumidor

Os diversos autores que se tém debrucado sobre o estudo da contrafacéo,
preocupam-se igualmente em conhecer o conjunto de tracos, psiquicos ou fisicos do
infrator, o designado “perfil do delinquente™?. Devido a diversidade de intervengGes é

dificil definir concretamente o perfil do criminoso.

Os contrafatores sdo os chamados “cucos™? e cigarras do comércio, uma vez que
se apropriam do esfor¢o e do sucesso dos titulares do direito. Aproveitam-se também do
facto dos consumidores procurarem a qualidade e o prestigio de certa marca a um preco

baixo, por ndo terem capacidade econdémica de adquirirem o original.

A contrafacdo esta cada vez mais associada ao crime organizado e a lavagem de
dinheiro, pelo que, pressupde que os contrafatores seja essencialmente alguém que

trabalhe como mentor de uma organizacao, logo, tém que ter capacidade e facilidade em

%1 VIDAL, José Alberto Marques, “Mercadorias em Contrafagio e Violagdo de Direitos Industriais”, ob.
Cit., p.21.

92 Neste sentido consulte-se o “Estudo sobre Contrafagéo”, realizado pela UACS- Uni&o De Associagfes Do
Comércio e Servigos, capitulo 8, 2001, disponivel em WWW<URL: www.uacs. pt/pdfs/ 11255 86282
contrafaccao.pdf, acedido e consultado em 23/11/2015.

% MONOT, Bleuzenn, “La Guerre de la Contrefacon. Le grand pillage des marques”, Paris, Elipses, 2009,
p.25.
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se movimentar no meio financeiro, normalmente com grandes conhecimentos nessa area
e com bons contactos comerciais a nivel nacional e internacional que lhes permita

distribuir os produtos.

Pode ainda ser alguém que tenha em regra um elevado nivel académico e
cultural, com dominio de varias linguas e grande capacidade de expressao, de
desenvolvimento e manutencdo de relagdes sociais com 0s estratos com maior poder de
compra, de dominio da “bolsa” dessas mercadorias e conhecimento da rede de retalho
para distribuicdo. S&o individuos que devido a sua influéncia e capacidade financeira
conseguirdo por norma movimentar-se facilmente junto das entidades publicas, muitas
vezes gragas a corrupcdo e que desenvolvem esta atividade criminosa provavelmente

com o apoio de técnicos especializados nos varios ramos.

Associados aos contrafatores estdo, muitas vezes sem o saber, dependendo se
conhecem ou nao a atividade ilicita, os intermediarios, nomeadamente transportadores,
armazenistas, bancos ou os servidores de internet onde séo disponibilizados grande

parte das vezes os produtos para venda.

Relativamente a contrafacdo dos produtos cosméticos, julgamos que podera estar
mais associado ao chamado contrafator de “garagem”®*, que fabrica isoladamente ou que
importa pequenas quantidades de produtos contrafeitos e os revende, ignorando até por

vezes o seu fornecedor.

O perfil do consumidor regular das marcas contrafeitas serd por norma 0 oposto
do contrafator, uma vez que este tipo de consumo abrange normalmente um publico com
menor poder de compra, com menos informacdo sobre a realidade econdmica, menos
formacgao escolar e cultural, mas que quer, no entanto, “aparentar” um nivel superior de
consumo aquele que consegue comportar. Este tipo de pessoas acaba por compactuar
com os contrafatores, denotando até reacdes favoraveis a este tipo de atuacdo, uma vez
gue este tipo de consumidor tem assim a possibilidade de adquirir um produto de marca a
baixo custo, podendo assim ostentar uma imagem publica e social elevada pela utilizagédo
dessas marcas. Podemos eventualmente distinguir os consumidores que fazem questao
de comprar apenas os produtos legitimos, aqueles em que em certas condi¢des, querem
e compram marcas contrafeitas e 0s que nao se interessam ou estdo indiferentes aos
DPI.

% MONOT, Bleuzenn, La Guerre de la Contrefagon. Le grand pillage des marques, ob. cit., p.86.
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Como afirma David C. Hilliard, “There are two state of mind elements of criminal
counterfeiting: intentional trafficking and knowing use of a counterfeit mark™®. Assim, por vezes
ao adquirir estes artigos os compradores tornam-se, de facto, cumplices do roubo de
propriedade intelectual, que ndo é um crime sem vitimas. Umas vezes em consciéncia,

outras (e queremos acreditar que seja a maioria das vezes) ingenuamente.

O erro do consumidor ao adquirir marcas contrafeitas pode ser devido a confuséo
ou pode ser enganado intencionalmente pelo vendedor. Nao podemos presumir que o
consumidor saiba que o produto € contrafeito apenas porque esta a preco muito reduzido,
pois pode desconhecer o valor da marca original, ou pensar estar perante liquidacdes e
limpezas de stock das marcas, que fazem reduzir o prego, além de que nem sempre as
marcas contrafeitas sdo vendidas a tdo baixo preco quanto seria de esperar. Se a
qualidade apresentada e as carateristicas do produto forem muito idénticas, o
consumidor podera ser facilmente induzido em erro e ai estara a ser conivente com o

ilicito sem o saber.
5.1 O consumidor enquanto agente anti contrafacéo

Os consumidores podem ter cada vez mais um papel ativo na luta contra a
contrafacdo e ajudar a Unido Europeia a combater este crime, se ndo adquirirem artigos
contrafeitos. Afinal, se ndo houver destinatarios para os produtos contrafeitos, deixara de

fazer sentido a fabricacdo, pois deixa de haver mercado para o seu escoamento.

No sentido de sensibilizar os consumidores para o facto de a compra de produtos
falsificados poder servir para financiar grupos criminosos organizados, além de que
coloca em risco a saude e a seguranca dos consumidores, a Organizacdo das Nacbes
Unidas (ONU) langou a nivel mundial uma campanha em 14 de janeiro de 2014, que
tinha como lema “Contrafagao: Nao financie o crime organizado”. Esta campanha teve a
iniciativa do Departamento de Drogas e Crimes (UNODC) da ONU®S,

Esta campanha pretende levar os consumidores a “olhar para além” dos produtos
contrafeitos, para que possam entender as “graves repercussdes” deste comércio ilicito.

Além de destacar que o trafico e venda de produtos falsificados “facilita a lavagem de

% Cf. HILLIARDD, David C. and others, “Trademarks and Unfair Competition”, Deskbook, Seventh
Edition, Lexis Net, 2015, p.233.

% Disponivel na internet em WWW<URL: http://www.unodc.org/counterfeit/, acedido e consultado em
08/10/2016.
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outros rendimentos ilicitos”, as Nag¢des Unidas fazem ainda o alerta para o risco para a
saude e segurancga que estes produtos representam, na medida em que “sem regulacao
legal e muito poucos recursos”, os consumidores correm o risco de comprar produtos
perigosos e ineficazes ou com defeito, que “podem levar a lesdes e, em alguns casos, a

morte” %",

Infelizmente os consumidores iludidos pelo mercado, pela moda, pelo status, e
pelos roétulos sociais sdo bastante recetivos a compra de marcas contrafeitas. E como ja
referimos, enquanto houver procura havera a oferta correspondente, até porque, este é
um crime bem tolerado pela populagéo, pois é aparentemente um crime branco, sem
sangue. Muitos dos consumidores julgam que ninguém sera lesado com a compra do
produto contrafeito. Ndo nos esquegcamos, no entanto, que podera ser o proprio
consumidor o mais lesado ainda que disso ndo tenha consciéncia, homeadamente se
falarmos dos produtos cosméticos pois, mais do que falarmos de falta de qualidade,
pouca durabilidade do produto ou de implicag6es econémicas para as empresas, falamos

de problemas de salde graves que podem advir deste consumo.

O facto é gue, mesmo por vezes, independentemente do nivel econémico, se o
consumidor estiver perante uma réplica verdadeiramente perfeita, até aquele com mais

capacidade econémica tenderé a ndo hesitar comprar.

% Dinheiro Vivo- Lusa, (15/01/2016), publicagdo disponivel em WWW<URL: https://www.dinheirovivo.pt /
economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime organizado/ , acedido e consultado
em 13/08/2016.
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CAPITULO II

A PROPRIEDADE INDUSTRIAL E A PROTECAO
LEGAL DA MARCA

6. A evolucéo datutela dos Direitos da propriedade Industrial

Antes de comecarmos a debrucar-nos em concreto sobre o tema da protecdo
legal da marca, convém contextualizarmos a evolucao legislativa que protege os direitos
de propriedade industrial. Foi esta evolucao que permitiu temos hoje a nossa disposicao
um conjunto de medidas e mecanismos preventivos e punitivos que visam proteger 0s
direitos para o uso exclusivo de uma marca pelos seus titulares e que iremos a analisar

mais a frente.

A revolucdo industrial durante o século XIX deu origem ao surgimento de um
“suave” conjunto de legislagao sobre propriedade industrial, como eventual consequéncia
da revolucao industrial nessa época, onde surgiu a producdo mecanizada e em série, e

gue tornou fundamental a tutela dos meios de afirmacéo concorrencial das empresas.

A propriedade industrial®®, em sentido estrito, tem por objeto a protecdo legal de

um conjunto de coisas incorporeas: as criacdes ou inovagdes industriais e 0s sinais

% «A Propriedade Industrial (PI), em conjunto com os Direitos de Autor e os Direitos Conexos, constituem a
Propriedade Intelectual. Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a protecdo das invencdes, das
criagOes estéticas (design) e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de
Autor visa a protecdo das obras literarias e artisticas (incluindo as criagfes originais da literatura e das
artes)”; defini¢do disponivel em WWW<URL: http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=69,
acedida e consultada em 08/12/2015.
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distintivos®®, nomeadamente a patente de invencdo ou a marca, alguns dos direitos

consagrados no Cédigo da Propriedade Industrial®,

Analisada em sentido amplo, a propriedade industrial, em analogia ao direito
industrial, € um ramo do direito que surgiu no sentido de resolver a necessidade de
proteger os modos de afirmacdo econdmica da identidade da empresa em mercado

aberto e com producdo em massa'®.

Esta protegcéo verifica-se de duas formas distintas, sendo pela atribuicdo de
direitos privativos em relacdo a concretas formas de afirmacdo e pela proibicdo de

determinados comportamentos concorrenciais.

A Convencdo da unido de Paris (CUP) é assinada em 1883 em Paris, para a
Protecdo da Propriedade Industrial, e estabelece o primeiro acordo internacional relativo
a Propriedade Intelectual, que continua em vigor na sua versao de Estocolmo, inclusive

por forca do Acordo TRIPs?%,

A CUP ¢é baseada em dois principios para nos considerados bastante importantes,
nomeadamente no principio do tratamento nacional, estabelecido no artigo 2.°, onde esta
previsto que 0s nacionais dos outros estados-membros tém direito ao mesmo tratamento
gue é concedido aos nacionais, e o principio da atribuicdo do direito de prioridade a
protecdo noutro Estado-Membro a todo aquele que tenha pedido, regularmente, protecédo
de um direito de propriedade industrial num dos paises da Unido Europeial®, previsto no

artigo 4.°.

A semelhanca da CUP, também o ADIPC (Aspetos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio) acolhe no artigo 3.° o principio do tratamento

nacional, segundo o qual “cada Membro concedera aos nacionais dos demais Membros

9% CAMPINOS, Anténio e outros, “Cédigo da Propriedade Industrial Anotado”, 22 Edicdo Revista e
Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015, p. 18.

100 Com o intuito de regulamentar a protecdo dos direitos da propriedade industrial a nivel internacional,
reuniu em Viena o | Congresso em 1873, sem grandes resultados a registar. O Il congresso teve lugar em
Paris, em 1978, do qual surgiu ja uma comissdo permanente nomeada para a propriedade industrial.
Finalmente em 20 de marco de 1883, o congresso reuniu e foi criada a Unido Internacional para a Protecdo da
Propriedade Industrial.

101 CAMPINOS, Anténio; “Cédigo da Propriedade Industrial Anotado”, Ob. Cit., p. 17.

102.0 Acordo TRIPs (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,ou Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio) é um tratado Internacional, que
faz parte integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 e que encerrou a Rodada Uruguai e que criou
a Organizagdo Mundial do Comércio.

103 CAMPINOS, Anténio; “Cédigo da Propriedade Industrial Anotado”, Ob. Cit., p. 21.
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tratamento ndo menos favoravel do que € concedido aos seus préprios nacionais no que
se refere a propriedade intelectual (...)”, salvo algumas exceg¢des que se verifiquem

necessarias para se fazerem cumprir as leis e os regulamentos previstos.

O acordo sobre o ADPIC! ¢ um dos acordos multilaterais que faz parte do
acordo que criou a Organizacao Mundial do Comércio (OMC), sendo visto como o0 acordo
mais completo a nivel mundial sobre a propriedade intelectual, que foi celebrado no

século XX, que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 1966 (art.° 65.°, n.° 1).

Este acordo reconhece a necessidade de um arcabouco de principios, regras e
disciplinas multilaterais sobre o comércio internacional de bens contrafeitos'®, mas
também que os direitos de propriedade intelectual séo direitos privados, pelo que procura
estabelecer relagbes de cooperacdo mutua entre a OMC e a Organizacdo Mundial da
propriedade Intelectual (OMPI), bem como com outras organizagbes internacionais

relevantes.

O objetivo principal da OMPI visava a promocao da protecdo da propriedade
intelectual em todo o mundo pela cooperagdo dos Estados, em colaboracéo, se fosse
caso disso, com qualquer outra organizagdo internacional e assegurar a cooperagao

administrativa entre as unides de propriedade intelectual.

A convencdo da OMPI, em 1967, definia propriedade intelectual como sendo “a
soma dos direitos relativos as obras literarias, artisticas e cientificas, as interpretacdes
dos artistas intérpretes e as execugdes dos artistas executantes, aos fonogramas e as
emissOes de radiodifusdo, as invengdes em todos os dominios da atividade humana, as
descobertas cientificas, aos desenhos e modelos industriais, as marcas industriais,
comerciais e de servigo, bem como as firmas comerciais e denominac¢des comerciais, a
protecdo contra a concorréncia desleal e todos os outros direitos inerentes a atividade

intelectual nos dominios industrial, cientifico, literario e artistico”. Atualmente a

104 Também conhecido como Acordo TRIPs.

105 Pode ler-se no ADPIC, na Segdo 5 — processos penais- art.° 61.° que, “os membros preverdo processos
penais e penas aplicaveis pelo menos em casos de contrafagdo deliberada de uma marca ou de pirataria em
relagdo ao direito de autor numa escala comercial. As san¢Bes possiveis incluirdo a prisdo e/ou sangdes
pecuniarias suficientes para constituir um fator dissuasivo, em conformidade com o nivel de penas aplicadas
a delitos de gravidade correspondente. Nos casos apropriados, as sangdes possiveis incluirdo igualmente a
apreensdo, arresto e destruicdo de mercadorias em infracdo e de quaisquer materiais e instrumentos que
tenham sido utilizados predominantemente na pratica do delito. Os membros podem prever a aplicagdo de
processos penais e penas correspondentes noutros casos de infracdo dos direitos de propriedade intelectual,
especialmente quando essas infracdes sejam cometidas deliberadamente e numa escala comercial.”
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propriedade intelectual compreende a Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e

outros direitos sobre bens imateriais de varios géneros®,

A propriedade industrial enquanto protetora das invencdes, criacfes estéticas
(design) e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, implica o
registo para a constituicao de direitos exclusivos, ja no que toca a propriedade intelectual,
que tem como objeto a protecdo das obras literarias e artisticas (incluindo as criacbes
originais da literatura e das artes), esse registo € facultativo para o nascimento dos
direitos'®’. No entanto, ambas servem para a protecdo do patriménio intelectual das
empresas, sejam ativos intangiveis ou derivados do préprio nome comercial,

reconhecimento das suas marcas, criagcdes, desenhos, novos produtos ou outros.

A Lei n.° 16/2008 de 01 de abril de 2008, transpde para a ordem juridica interna a
Diretiva n.° 2004/48/CE!%, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril, relativa
ao respeito dos direitos de propriedade intelectual'®®, e que marca um ponto de viragem
crucial na abordagem portuguesa para as questdes da propriedade intelectual. Pela
primeira vez numa lei de Propriedade Industrial (Pl) s&o refletidas as preocupacdes
praticas e uma defesa eficaz destes direitos. Portugal adotou totalmente o quadro legal
previsto na aplicacdo da diretiva, que vem na linha de orientagéo vertida na parte Il do
ADPIC (artigos 41.° a 46.°), que consagra um regime de aplicagéo efetiva dos direitos da

propriedade intelectual dirigido a legislacdo dos Estados-membros.

Em matéria de marcas a Diretiva 2008/95/CE!°® do Parlamento Europeu e do
Conselho de 22 de outubro de 2008 veio revogar a Diretiva 89/104/CEE, de 21 de

dezembro de 1988'!! que veio aproximar as legislacdes dos Estados-Membros. A lei

106 A propriedade intelectual esta prevista no Codigo Civil, integrando os “direitos de autor e a “propriedade
industrial”, no art.® 48. ° sob a epigrafe “Propriedade intelectual - 1. Os direitos de autor séo regulados pela
lei do lugar da primeira publicacdo da obra e, ndo estando esta publicada, pela lei pessoal do autor, sem
prejuizo do disposto em legislagdo especial. - 2. A propriedade industrial é regulada pela lei do pais da sua
criagdo.”, e no art.° 1303. °, com a mesma epigrafe “Propriedade intelectual - 1. Os direitos de autor e a
propriedade industrial estdo sujeitos a legislacdo especial. - 2. S0, todavia, subsidiariamente aplicaveis aos
direitos de autor e a propriedade industrial as disposi¢des deste codigo, quando se harmonizem com a
natureza daqueles direitos e ndo contrariem o regime para eles especialmente estabelecido.”, embora se
encontrem também sujeitos a legislagéo especial.

1070 registo da propriedade industrial pode ser feito em Portugal junto do INPI- Instituto Nacional da
Propriedade Industrial e o registo da propriedade intelectual pode ser feito junto do IGAC- Inspe¢do Geral de
atividades Gerais.

108 JO-L 157 de 30.04.2004.

109 Procede a terceira alteracdo ao Cédigo da Propriedade Industrial, a sétima alteragdo ao Codigo do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos e a segunda alteragdo ao DL n.° 332/97, de 27 de novembro.

110 JO- L 299. 11. 2008.

1130 n.° 4- L 40.11.1989.

56



A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

portuguesa passa assim a incluir um conjunto de medidas corretivas dissuasoras de
novas infragdes, tais como, fornecer informagfes concretas sobre as medidas provisorias
e cautelares, incluindo a apreenséo ou retirada de mercadorias em infracdo a partir dos
canais de comércio, a destruicdo de mercadorias contrafeitas, inspecdes de mercadorias,
publicacbes de decisbes judiciais como sancdo complementar e um novo quadro por

danos, incluindo as custas judiciais.

Apesar dos esforcos, “a legislagdo especial nesta matéria € extraordinariamente
movedica. Para ja, os direitos de autor séo regulados pelo codigo do Direito de Autor e
dos Direitos Conexos (a propria designacdo, sO por si, ja ndo augura estabilidade), e os
direitos da propriedade Industrial, dos quais o uso exclusivo da marca pelo seu titular,

estdo regulados pelo Codigo da Propriedade Industrial™'?,
7. A Marca

A marca é um simbolo ou um meio que permite aos empresarios diferenciar no
mercado 0s seus produtos e servigos dos produtos da concorréncia. J& nos anos 70 o
prof. Ferrer Correa ensinava nas suas Licbes de Direito Comercial, que “se as
mercadorias marcadas forem de boa qualidade, a marca surgira como um simbolo da
capacidade ou da seriedade de certa empresa. Serd natural, por isso, que 0s
consumidores, quando possam identificar essa empresa — através da propria marca (...) -
acabem por preferir genericamente os seus produtos, mesmo os nao diferenciados. A
marca funciona, assim, como um “cartdo de apresentacdo” do empresario que a usa,

como um fator de potenciagdo da sua clientela™?3,

Inicialmente a marca era vista como um sinal independente do produto!!4. A
primeira definicAo ou conceito de marca surge no artigo 79.° CPl de 1940, que a
descrevia como podendo “ser constituida por um sinal, ou um conjunto de sinais
nominativos, figurativos ou embleméticos, que, aplicados por qualquer forma num produto

ou no seu invélucro, o fagam distinguir de outros idénticos ou semelhantes”'!®. A natureza

112 GONZALEZ, José¢ Alberto, “Cédigo Civil Anotado”, Volume IV, Direito das Coisas (art. 1251.° a
1575.9), Quid Juris, 2011, p.113.

113 Cf. CORREIA, A. Ferrer, LicGes de Direito Comercial, Coimbra, Vol. I, 1973, p.315.

114 FERRER CORREIA, que ensinava nas suas “Ligdes de Direito Comercial”, que o produto teria de estar
acabado, sob o ponto de vista essencial, funcional ou estético, independentemente da marca. - CORREIA, A.
Ferrer, “Ligées de Direito Comercial”, ob. cit., pp 322/323.

15Para chegar ao conceito atual “Passou-se de um elenco de marcas passiveis de registo muito restrito no
CPI de 1940, limitado a um “sinal, ou conjunto de sinais nominativos, figurativos ou emblematicos” (cf. art.
79.°), para um progressivo alargamento do catdlogo com a publicagdo do CPI de 1995, onde ja se
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da marca decorre da sua finalidade, que € essencialmente identificar o produto, pelo que

é necessario que esta tenha carateristicas que permitam tal identificacdo*?®.

A Diretiva 2008/95/CE veio trazer-nos uma definicdo mais consensual de marca
pelo seu artigo 2.°, que tal como no artigo 4.° do Regulamento (CE) n.° 207/2009 do
Conselho de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitaria e ainda o artigo 15.° do
ADPIC, define que a marca pode ser constituida por “todo e qualquer sinal, ou
combinacdo de sinais, suscetivel de representacdo grafica em que se consiga distinguir
bens e servicos de uma empresa para outra empresa. Estes sinais podem ser entre
muitos outros, palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a
forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados
para distinguir os produtos ou servicos de uma empresa dos de outras empresas.
Quando estes sinais ndo forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e servicos
pertinentes, pode ver-se condicionada a possibilidade de registo ao caracter distintivo que

tenham adquirido pelo seu uso”.

A nivel nacional o Cédigo da Propriedade Industrial apresenta no artigo 222.° uma
definicdo muito idéntica e complementa-a acrescentando no seu n.° 2 que a marca pode
ainda ser constituida por “frases publicitarias para os produtos ou servicos a que

respeitem, desde que possuam caréater distintivo'!’, independentemente da protecdo que

mencionavam explicitamente o0s «sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem» (cf. art. 165.%), numa
formulacdo idéntica & que hoje consta do CPl de 2003, a qual ndo exclui, num elenco meramente
exemplificativo, outras tipologias de marcas”. — MOTA, Joana Abogada del Area de Mercantil de Uria
Menéndez (Lisboa), artigo Actualidad Juridica Uria Menéndez 34-2013; “As Marcas Nao Tradicionais, Um
Novo Paradigma No Direito Da Propriedade Industrial. A Jurisprudéncia Recente: O Caso Christian
Loubotin VS Yves Saint Laurent”, p. 140, Publicagdo disponivel em WWW<URL.: http://www. uria.com/
documentos/publicaciones/3814/documento/port03.pdf?id=4590, acedido e consultado em 24/01/2016.

118 SILVEIRA, Newton, “Propriedade Intelectual”, 5* Edigdo, Revisada e ampliada, Editora Manole Ltda,
Brasil, 2014, Cap. 1V, nota 4.1, disponivel em WWW<URL.: https://books. google.pt/ books ?id =ak VnCg
AAQBAJ&pg=PT369&Ipg=PT369&dg=medidas+cautelares+viola%C3%A7%C3%A30+propriedade+intele
ctual&source=bl&ots=BQtVPvc2rv&sig=0pORHVpyKKDcMpiRFogDXCV6SLE&hI=pt-PT&sa= X&ved =
OahUKEwirveLMvdHKAhXMPxoKHJC8BAKQEAEIMDAD#v=onepage&q&f=false, acedido e consultado
em 30/01/2016.

17 O Acoérdéo do Tribunal de Justica das Comunidades Europeias (atual TJUE), com o proc.° C-342/97, de
22/06/1999, clarifica que “para determinar o carater distintivo de uma marca, e portanto, avaliar se tem um
carater distintivo elevado, ha que apreciar globalmente a maior ou menor adequagdo da marca para identificar
0s produtos ou servicos para os quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto
para distinguir esses produtos ou servicos dos de outras empresas, frisando que, ao proceder a esta
apreciacdo, ha que tomar em consideracdo todos os elementos relevantes, designadamente as qualidades
intrinsecas da marca, incluindo o facto de apresentar ou ndao elementos descritivos dos produtos ou servicos
para os quais foi registada”. Acorddo do Tribunal de Justiga, de 22de junho de 1999, proc.° C-342/97, p. I-
3843, disponivel em WWW<URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PT/TXT/ PDF/? uri=
CELEX:61997CJ0342&0qid=1472984070423&from=PT, acedido e consultado em 10/03/2016.
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Ihe seja reconhecida pelos direitos de autor, conferindo-lhe assim uma definicAo mais

abrangente”.

Podem atribuir-se as marcas diversas classificacdes, homeadamente em funcgao
da sua representacdo grafica. De uma forma resumida, podemos encontrar marcas
nominativas, quando sdo formadas por um sinal nominativo sem um contexto grafico ou
figurativo definido; marcas graficas, quando sdo formadas por um sinal grafico ou
logétipos; marcas mistas ou figurativas, quando sdo formadas pelo conjunto das duas
anteriores; marcas tridimensionais!!®, quando sdo formadas pela prépria forma do
produto ou por elementos tridimensionais; marcas sonoras quando sdo formadas por um

sinal sonoro ou musical.

Podemos classifica-las em fung¢do do grau de conhecimento do publico. Podem
ser notorias, quando sdo conhecidas por determinado conjunto de publico a que se
destinam, em funcdo da sua atividade ou podem ser de prestigio, aquelas que séo
conhecidas do publico em geral, independentemente do setor a que se destinam?*°,

Podem ainda ser classificadas em funcdo do uso coletivo, podendo estas marcas
coletivas ser utilizadas para identificar os produtos ou servigos oferecidos por membros
de uma associagdo ou serem consideradas marcas de garantia ou marcas de certificacdo
que sao utilizadas para identificar produtos e servicos que cumpram 0s requisitos de

qualidade, desenvolvimento e consisténcia ou que possuam certificacdo de qualidade'?.

Apesar de ndo existir uma diferenciagdo propriamente dita, pode ainda atribuir-se
uma classificacdo em funcdo do tipo de bens ou servicos que designam a sua oferta no
mercado, de forma a designar quais as que se destinam a identificar os produtos ou os

servigos de vendas, comercializagdo ou outros.

A marca protege ndo s6 0s interesses particulares das empresas, mas também o

interesse geral dos consumidores e funciona no meio empresarial como uma estratégia

118 para um melhor esclarecimento sobre marcas tridimensionais consultar VILLAR, Manuel Rey-Alvite, “El
Caréacter Distintivo de La Marca Tridimensional en la Jurisprudencia de la Union Europea”, Area de
Derecho Mercantil de Universidad de Santiago de Compostela, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol 6,
N.° 1, marco de 2014, pp.249-329.

119 para um melhor conceito de marca notdria e marca de prestigio veja-se CARVALHO, Américo da Silva,
“Direito de Marcas”, 2004, Coimbra Editora, pp. 351-396.

120 DOMINGUEZ, Jorge Garcia, “Guia Manual da Propriedade Industrial e Intelectual, para
empreendedores e empresas de base tecnolégica”, INESPO- Innovation Network Spain-Portugal, disponivel
em WWW<URL.: https:// www.ua.pt/ReadObject.aspx?0bj=28201 , acedido e consultado em 29/11/2015, pp.
34-40.
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essencial ao nivel comercial e publicitario, uma vez que possibilita a distincdo da
empresa face aos produtos da concorréncia, contribuindo desta maneira para definir a

imagem e a confiabilidade dos produtos dessa empresa no mercado.

Tem-se em conta a perspetiva da empresa que apresenta a marca com um
carater de diferenciacdo ou o ponto de vista do consumidor em que a marca aparece
como um instrumento que possibilita a eleicdo dos produtos ou servi¢cos, que na opinido
do consumidor satisfazem melhor as suas necessidades e exigéncias. “Os consumidores,
principalmente quando ignoram a composi¢cdo do produto, conhecem-no apenas pela
marca e tendem a considerar esta como Unica designagéo do tipo de bens capazes de
satisfazer certa necessidade, excluindo automaticamente todos aqueles que, embora
com idéntica composicdo, ndo tenham o0 mesmo nome (a mesma marca). A

consequéncia deste condicionalismo é a eliminagdo da concorréncia”?!,

E através da confianca que se estabelece uma clientela leal e o fortalecimento da
reputacdo de uma empresa no mercado. O consumidor cria uma empatia com
determinado produto, quando nele encontra um conjunto de qualidades e carateristicas,
que é representado por determinada marca. A existéncia de uma marca associada a uma
empresa torna-se também um incentivo para que haja um maior investimento quer na
manutencdo quer no melhoramento da qualidade dos seus produtos, de forma a garantir
a boa reputacdo da marca e dos produtos por ela representados, e por consequéncia

uma maior confian¢ca na empresa que os coloca no mercado.

Assim, para uma empresa, uma marca bem desenvolvida e selecionada torna-se
um ativo de grande valor, podendo ser para algumas até o seu ativo mais valioso, isto
porque os consumidores associam essa marca ou simbolo a uma reputacao, conjunto de
gualidades ou carateristicas que valorizam tanto, que estdo dispostos a pagar mais por
um produto que leve essa marca. Assim, s6 o simples facto de a marca ser reconhecida e
associada a um produto de qualidade pode colocar a empresa huma situagdo vantajosa

em relacdo a concorréncia.

Numa grande maioria de casos, a fung¢éo indicadora da procedéncia da marca
desaparece e da lugar a funcdo indicadora da qualidade dos produtos e servicos

comercializados com essa marca, e que o consumidor facilmente associa e identifica.

21CORREIA, A. Ferrer, Licdes de Direito Comercial, ob. cit., p.316.
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Desta forma, a marca proporciona ao consumidor uma garantia de qualidade
relativamente constante do produto ou servico, em que passa a desempenhar uma
funcéo indicadora de qualidade e ndo um indicador da origem do produto, uma vez que, o
consumidor associa & marca a expectativa de que esta possua um mesmo grau de
qualidade, ainda que a mesma marca possa ser comercializada por varias empresas
distintas, ndo sendo assim o mais relevante a empresa que a produz, mas a qualidade

gue tem??2,
7.1 O Registo da Marca

Segundo o art.° 224.° do CPI, o registo da marca é a forma de garantir ao seu
titular o direito de propriedade e o uso exclusivo da marca para os produtos a que se
destina. Porém, e com carater geral, pode dizer-se que para a colocacdo no mercado de
um produto ou para a sua comercializacdo, ndo se exige obrigatoriamente que a marca
se encontre previamente registada, contudo, depende desse registo o tipo de acdes que
o titular da marca pode desencadear perante terceiros para defender o seu direito, uma
vez que a lei determina que o direito de marca s6 se adquire com o registo validamente

efetuado.

Trata-se de um direito legal, de carater constitutivo, sem o qual ndo podera ser
reclamada a sua exclusividade pelo titular do direito e a possibilidade de impedir que
terceiros sem o seu consentimento, utilizem em operacgdes comerciais sinais idénticos ou
similares para bens ou servi¢os que sejam idénticos ou similares aqueles para 0s quais a
marca esta registada, quando esse uso possa resultar em confusdo, ou associacdo no
espirito do consumidor'?, conforme resulta da leitura do art.° 258.° do CPI em sintonia
com o art.° 16 do ADIPC.

Quando um titular de uma marca pretende requerer um direito exclusivo dessa
mesma marca e recorre ao registo para obter esse direito, depara-se, no entanto, com

um intervalo temporal entre o pedido de registo e a atribuicdo definitiva do direito que,

12 NOVOA, Carlos Fernandez-Novoa, “Las funciones de la Marca”, in, Actas de Derecho Industrial Y
Derecho de Autor- Homenaje al Professor Carlos Fernandez-NGvoa- Separata de la obra “Actas de Derecho
Industrial, 5, 1978” -, Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago (Espafia), Marcial Pons, p. 39-
40.

123 A aferigdo do risco de confusio deve ser feita “atendendo globalmente a todos os fatores relevantes para o
caso em concreto, salientando-se, nomeadamente, o grau de semelhanca entre a marca e o sinal e entre o0s
produtos ou servigos designados, o conhecimento da marca no mercado e a associacdo que pode ser feita com
sinal utilizado ou registado”, vide, CARVALHO, Maria Miguel, “A semelhanca conceptual das marcas:
comentario da sentenca do tribunal de justica da Unido Europeia, de 20 de novembro de 2014, no caso
“Golden Balls V. Ballon D"Or””, in, Revista de Direito Intelectual n.° 01-2016, Almedina, p.266.
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apesar de mais célere desde as Ultimas alteracdes a legislacdo!?*, no caso de se tratarem
de marcas personalizadas, originais, criadas pelo préprio titular, poderd demorar ainda
cerca de alguns meses a ser concedido. Esta demora prende-se com o facto da
concessao do registo ndo ser imediato, pois esta sujeito a examinacdo, publicacdo e

prazos de oposicao e contestacao, nos termos dos art.°s 233.° a 239.° do CPI.

Como evidencia o Prof. Luis Couto Gongalves!?® “fora do registo ndo ha direito de
marca. Sobre a marca de facto o Unico direito que existe € o direito de prioridade ao
registo dentro do prazo de seis meses. E sendo certo que possa ser protegida para além
desse prazo (...) no &mbito das normas punitivas da concorréncia desleal, o que entao se
protegera nao serd, em rigor o direito de marca”'?, podendo assim o titular do direito ndo
ver o seu direito completamente desprotegido enquanto o registo definitivo ndo se

verificar'?’.

Newton Silveira'?® defende que, sendo a funcéo do registo a de conferir o direito
ao uso exclusivo da marca, 0 registo sem uso é um mero privilégio, constituido em
consideracdo a uma expectativa legitima de uso futuro por parte do proprietario, que
devera no prazo determinado pela lei, inicid-lo, dotando o registo de todos os seus
pressupostos. Segundo a sua opinido, enquanto ndo se inicia o uso exclusivo da marca,
0 seu proprietario pode de facto exercer todas as agfes que a lei Ihe garante, mas o bem
tutelado sera apenas uma legitima expectativa de utilizar a sua marca com exclusividade.
Depois de iniciado o uso, se a marca for utilizada por terceiros, fere ndo apenas o registo,
mas o proprio direito do titular da marca de assinalar os seus artigos ou servicos,
privando-o de os colocar no mercado sem que seja perturbado por atos que provoquem

confusdo com outros artigos ou servicos de terceiros!?°.

124 O artigo 246.° que tinha como epigrafe — Processo Especial de Registo, aprovado pelo DL n.° 16/95, de 24
de janeiro, e surgiu no sentido de permitir a obtencéo de um registo de marca no prazo maximo de 6 meses (e
com isso garantir uma prioridade no registo internacional), foi revogado pelo DL. n.° 143/2008, de 25 de
julho, que veio suprir o mesmo pelo facto de o INPI permitir atualmente a obtencdo de registos em prazo
muito inferior aos seis meses fixados pela CUP (prioridade unionista). Esta revogacgdo resultou ainda da
prépria clausula de salvaguarda prevista no Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao Registo
Internacional das Marcas, circunstancia que passou a permitir que, na grande maioria dos paises pertencentes
a Unido de Madrid, os registos internacionais tenham por base simples pedidos nacionais e ndo apenas
registos ja atribuidos, vide, CAMPINOS, Antonio e GONCALVES, Luis Couto, ob. cit., p. 440.

125 |_uis Manuel Couto Gongalves, Professor Catedratico na Faculdade de Direito da Universidade do Minho.
126 Cf. GONCALVES, Luis Couto, “Manual do Direito Industrial”, 5* Ed., Almedina, 2014, p.187.

127 Cf. SILVEIRA, Newton, “Propriedade Intelectual”, ob. Cit., Cap. IV, nota 4.4.

128 prof, Doutor Newton Silveira, professor na Faculdade de Direito da Universidade de S&o Paulo.

129 SILVEIRA, Newton, “Propriedade Intelectual”, ob. cit., Cap. V, nota 3.
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As Marcas Notérias e as Marcas de Prestigio'® 13! sjo duas classes de marcas
gue beneficiam pela abrangéncia, intensidade, valor e particularidade do seu efeito no
consumidor, de um regime juridico excecional. Assim, ha marcas que sdo do
conhecimento geral, e que se sabe que ja existem ligadas a certos produtos e que
representam determinada origem conhecidas no mercado pelo seu grau de divulgacéo
e/ou circulagdo, independentemente da existéncia ou inexisténcia de registo. O principal
valor aqui tutelado é a defesa do consumidor e da sua seguranca na distingdo dos
produtos uns dos outros e como provenientes de determinada fonte, fenbmeno que no

guotidiano é totalmente irrelevante.

Relativamente a marca notoria encontramos essa excegao vertida no art.° 6.° da
CUP, que prevé a criagdo nos paises signatarios, de normas que assegurem que outra
marca posterior semelhante ou idéntica & marca notéria anterior, ndo venha a ser
registada para os mesmos fins ou para bens idénticos!®2. De acordo com este normativo
legal o0s paises comprometem-se a ‘recusar ou invalidar o registo, quer
administrativamente, se a lei do pais o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver
interesse, e a proibir o uso de marca de fabrica ou de comércio que constitua reproducéo,
imitacdo ou traducdo, suscetiveis de estabelecer confusdo, de uma marca que a
autoridade competente do pais do registo ou do uso considere que € notoriamente

conhecida como sendo ja marca de uma pessoa amparada pela presente Convencao, e

130 para um conhecimento mais aprofundado deste tema recomendamos a leitura de CARVALHO, Américo
da Silva, “Direito de Marcas”, ob. cit., pp 351-396 e ainda GONCALVES, Luis Couto, Manual..., ob. cit.,
pp.261-274.

131 Entenda-se como marca notéria aquela que é conhecida por uma grande parte do publico, nomeadamente
“aqueles que trabalham ou exercem atividade no ramo em que o produto em causa se enquadra”, cf. Américo
da Silva Carvalho, ob.cit., p.356 e como marca de prestigio aquela pela qual ndo se consegue desassociar a
marca do produto e de tal forma unica e peculiar que acaba “por desfrutar de especial estima ou prestigio”,
cf. Américo da Silva Carvalho, ob.cit., p.364. Temos como exemplo de marcas consideradas de prestigio a
JOHNSON & JOHNSON, proprietaria de marcas extremamente famosas, simbolos de confianca para
milhdes de familias no mundo inteiro, a conhecida marca DIOR, ou a marca L’OREAL Paris. Nestes casos
ndo se afigura desassociar por exemplo a marca L’OREAL de produtos estéticos e de cuidado corporal ou a
marca DIOR a cosmética e perfumaria e associa-las a venda de artigos mecénicos ou bebidas por exemplo. O
prestigio surge como sinénimo de notoriedade da marca - o seu grau é um facto a ter em consideracdo na
apreciacao do risco de confusdo com um sinal idéntico ou semelhante, que sera tanto mais elevado quanto
maior for o grau de notoriedade.

132 Sobre o registo de marcas idénticas a marca notdria anterior, veja-se 0 caso que a marca Chanel, sociedade
comercial andnima francesa, move contra a Direc¢do-Geral do Comércio, invocando o disposto no art.° 293.°
e seguintes, pela copia da sentenca proferida nos autos de recurso de registo de marca pelo 12. ° Juizo Civel
da Comarca de Lisboa no processo de marca internacional n.° 431402. Processo n.° 729 (3.2 Sec¢éo), Boletim
da Propriedade Industrial, n.° 1 de 1980, Apéndice ao Diario da Republica, disponivel em
WWW<URL.:http://servicosonline.inpi.pt/luceneweb/1980_01/01_1980_MIN0000431402.pdf#search=%22
marca notoria cosmeticos%22, acedido e consultado em 04/09/2016.
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utilizada para produtos idénticos ou semelhantes”. Também o nosso CPI, no art.®° 243.° se

refere em termos semelhantes a marca notoria 3.

Quanto a marca de prestigio a sua protecédo excecional vem prevista no n.° 3 do
art.° 4.° da Diretiva do Conselho (89/104/CEE), que estabelece que “o pedido de registo
de uma marca sera igualmente recusado, ou tendo sido efetivado o registo, o registo de
uma marca ficara passivel de ser declarado nulo, se a marca for idéntica ou semelhante a
uma marca comunitaria anterior na acegdo do n.° 2, e se destinar a ser registada®4, ou
se tiver sido registada para produtos ou servicos que ndo sejam semelhantes aqueles
para 0s quais a marca comunitaria anterior goze de prestigio na Comunidade e sempre
gque o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carater

distintivo ou do prestigio da marca Comunitaria anterior ou possa prejudica-los”.

O nosso CPI vé regulada esta matéria no seu artigo 242.°, porém, parece-nos que
ndo é muito claro quanto a esta teméatica, sendo na nossa opinido até um pouco ambiguo
no seu conteudo, pois estabelece critérios muito pouco objetivos na definicdo e na
qualificacdo da marca de prestigio. Também na opinido do autor Américo Carvalho'® “a
sua redacdo ndo parece feliz’**® uma vez que estabelece uma ligacdo direta com a
doutrina do artigo anterior (art.° 241- Marcas Notdrias), ndo tendo a mesma nada a ver

com o disposto no dito artigo.

A nosso ver as marcas notorias e as marcas de prestigio constituem assim uma
excecdo ao principio do registo constitutivo do direito a marca, previsto no art.° 224.° do
CPI, na medida em que sao efetivamente protegidas, independentemente de registo, ja

gue a recusa de “marca conflituante™?’ é de natureza obrigatéria e vinculada para o INPI.

133 Sobre este tema veja-se mais detalhadamente, VIDAL, Angel Garcia, “La Recomendacion Conjunta de la
Unién de Paris Y La OMPI sobre La Proteccion de las Marcas Notoriamente Conocidas”, crénica VIII,
Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela, pp.1533-1543.

134 Neste sentido veja-se o caso relatado no Acérddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 03A1134, de
07/11/2002, Relator Lopes Pinto, onde se recorreu da sentenca sobre recusa do registo da marca internacional
n°® 652.471 C para produtos da classe 3 (produtos de limpeza, cosméticos e perfumes) da Classificacdo
Internacional (Acordo de Nice), com o nome NIKE, disponivel em WWW<URL.: http:// www. dgsi. pt/ jstj.
nsf/954f0ce6ad9dd8b980256h5f003fa814/8666fhaed86f825480256d470048e187?0penDocument&Highligh

t=0,cosm%C3%A9ticos,marca,not%C3%B3ria, acedido e consultado em 04/09/2016.

135 Américo da Silva Carvalho, advogado, Agente oficial da Propriedade Industrial, Mandatéario Europeu de
Patentes e Agente acreditado junto da OHIM.

1%8Cf. CARVALHO, Américo da Silva, ob. cit., p. 363.

187Entenda-se, como marca conflituante, aquela que é imitagdo, reproducdo, tradugéo, ou igual ou semelhante
a marca notodria ou de prestigio. Cf. “Marca Notoria e Marca de Prestigio”, relatorio de Mestrado em Direito
Intelectual - Seminéario de Direito Industrial, de Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastido, sob a
regéncia do Prof. Doutor Luis Menezes Leitdo e do Prof. Doutor Déario Moura Vicente, Faculdade de Direito
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“‘Na verdade, a exigéncia prévia de registo constitui um Onus de intervencao
procedimental e processual e serve, (...), um propésito de regularizacédo de situagédo do
registo, conferindo harmonizacao e uniformizagdo a protecdo legal das marcas atuantes
em territério nacional. E mesmo nos casos em que se impde a apresentacdo prévia a
registo ndo se exige a conclusdo e o seu deferimento definitivo para que a acédo de
anulacdo ou o processo-crime possam ser decididos favoravelmente ao titular da marca

notdria ou da marca de prestigio” 1.

Neste contexto, parece-nos que estas duas classes de marcas conferem, “pela
sua qualidade, ao seu titular, a atribuicdo de direitos exclusivos de uso, arguiveis,
defensaveis e reconhecidos pela ordem juridica independentemente da prévia concessao
definitiva de registo™3°, mas que, relativamente a outros casos de pedidos de registo de
marcas, durante este hiato temporal ndo havera forma de garantir 0 uso exclusivo da

marca, pelo seu titular, uma vez que esse direito s6 se adquire com o registo definitivo.

O titular do direito vé assim o seu direito fragilizado pelo simples facto de néo ver
o pedido ser validado imediatamente, podendo nesse momento intermédio um terceiro
utilizar essa mesma marca sem que esteja a infringir o direito de exclusividade, ou a

usurpar esse mesmo direito, pois 0 seu registo ainda nao se encontra definitivo.

Nestes casos, parece-nos que para se proteger o titular do direito s6 podera arguir
o principio da prioridade do registo, que para efeitos do art.° 245.° (imitagdo ou
usurpagdo) em regra é determinado pela data de apresentacdo do pedido do registo da
marca nacional, internacional ou comunitaria potencialmente imitada, com as excecgdes
relativas a utilizagdo da marca livre ou do pedido de registo de patente previstas no art.°
227.°e no art.° 12.°, do CPI.

Passaremos a analisar os procedimentos a ter desde o pedido do registo até a

sua concessao.

da Universidade de Lisboa, 2009, p. 34, disponivel em WWW<URL: http://www. verbo juridico. net/
doutrina /2012 / mafaldasebastiao_marcanotoria.pdf, acedido e consultado em 11/08/2016.

138 Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastido, “Marca Notéria e Marca de Prestigio”, relatorio de
Mestrado em Direito Intelectual - Seminario de Direito Industrial, sob a regéncia do Prof. Doutor Luis
Menezes Leitdo e do Prof. Doutor Dario Moura Vicente, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
2009, p. 34, disponivel em WWW<URL.: http://wwwverbojuridico. net/doutrina/2012/mafalda sebastiao_
marcanotoria.pdf, acedido e consultado em 11/08/2016.

139 Mafalda Maria Rodrigues dos Santos Sebastido, “Marca Notdria e Marca de Prestigio”, ob. cit., p.34.
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7.2 O Pedido de Registo da Marca

O registo da marca tal como ja abordamos, é o que confere ao titular o direito de
propriedade (art.° 224.° CPI). A inscricdo da marca e em consequéncia a obtencao da
sua protecdo legal, obtém-se através da tramitacdo do correspondente requerimento
junto do INPI, que estéa disponivel on-line no portal do INPI, onde deve ser preenchido o
requerimento de forma a fornecer todos os elementos necesséarios para a avaliacdo e
validacao do pedido. Este € um modo simples e imediato, que através dos mecanismos
disponiveis, e efetuado através desta via, os requerentes beneficiam de uma reducéo da
taxa para a grande maioria dos atos. Podem também ser apresentados os pedidos
diretamente junto dos servigcos do INPI ou enviados pelo correio. O CPI privilegia a

pratica dos atos através da transmissao eletrénica de dados (cf. art.° 10.°-A).

Com a entrada em vigor do DL n.° 318/2007, de 26 de setembro*°, que aprovou
um regime especial de aquisicdo imediata e de aquisicdo on-line de marca registada e
gue alterou o Cdédigo da Propriedade Industrial, torna-se possivel a obtencdo on-line de
uma marca previamente registada a favor do Estado, disponivel numa bolsa de marcas.
A aquisicdo pode ser efetuada de forma autonoma, independentemente da constituicao
de uma sociedade, ou em simultaneo através do servi¢co de constituicdo de Empresa On-
line (EOL). Para esse efeito foram criados, “balcbées de empresa” junto dos Centros de
Formalidades de Empresas (CFE), de algumas Conservatérias do Registo Comercial e
do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), onde se podem também apresentar

os pedidos!*,

Com o DL n.° 143/2008 de 25 de julho, introduziram-se no nosso ordenamento
juridico diversas alteracdes, uma das quais, a aprovacdo de medidas de simplificacao e
de acesso a propriedade industrial, inclusive no procedimento de registo de marcas, que
concretizou uma medida do Programa SIMPLEX. Como se pode ler no predmbulo deste
DL, a sua entrada em vigor visava uma reformulacdo no procedimento de registo de

marca, onde se pretendiam ver reduzidos os prazos de exame por parte do Instituto

140 A «marca na hora» pode ser também obtida no momento da constituicdo de uma empresa através da
Internet. Estas medidas inserem-se no quadro das medidas promovidas pelo Ministério da Justica no ambito
do programa SIMPLEX 2007, que procurou contribuir para que fossem reduzidos obstaculos burocraticos e
formalidades na vida das empresas e dos cidad&os.

141 para auxiliar a apresentagdo de pedidos pode encontrar-se no portal do INPI um “guia do requerente” para
cada modalidade de propriedade industrial, disponivel em WWW<URL: http://www.marcasepatentes.pt/
index.php?section=39.
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Nacional da Propriedade Industrial (INPI), aperfeicoando o tratamento interno destes
pedidos e reduzidos outros prazos, sempre salvaguardando o exercicio dos direitos
envolvidos. Conseguiu-se assim a reducdo desses prazos através da publicacdo do
pedido de registo logo ap0s a sua apresentacdo e ndo passados seis meses, como
sucedia. Foram igualmente eliminadas diversas formalidades no que diz respeito as
marcas, uma vez que se suprimiu a obrigatoriedade de obtencéo do titulo de concesséao e
da apresentacao periddica da declaracdo de intencdo de uso, reduzindo os custos para
obtencdo e manutencdo de uma marca, que oneravam excessivamente os cidadaos e as
empresas, desnecessariamente, e a exigéncia de apresentacdo de fotolito e de varias
representacbes graficas para o pedido de registo. Suprimiu-se ainda a exigéncia do
reconhecimento de assinaturas, de documentos em duplicado e de documentos diversos,
que eram por vezes exigidas no caso das marcas, que se entendeu que poderiam ser
dispensadas por constituir formalidades desnecessarias. O art.° 4. °, n.° 1, al. ¢), do DL
n.° 143/2008, manda aplicar aos registos existentes a data da sua entrada em vigor, a

universalidade das regras relativas aos registos.

O registo da marca rege-se pelo principio da prioridade do registo, em que é
concedida prioridade ao pedido de registo que primeiro apresentar uma representacéo da
marca pretendida, além dos elementos exigidos no art.° 233.° do CPI. A prioridade afere-
se nos termos do art® 11.° do CPI. No sistema da prioridade industrial a data de
prioridade assume vital importancia, tanto que, é a data que releva para efeitos de
afericdo da viabilidade de qual de dois pedidos de requerentes diferentes para 0 mesmo
sinal deve prevalecer para o registo de uma marca. A data da prioridade é fixada com
base na data de apresentacdo do pedido de registo junto do INPI. Um pedido que seja
apresentado em Portugal pode beneficiar de uma data de prioridade anterior, se o
requerente invocar nos termos do artigo 12.°, a prioridade de um pedido anterior feito

num pais estrangeiro.

Excecionalmente, “embora o pré-uso da marca nao constitua titulo para aquisicédo
do correspondente direito de propriedade, o mesmo confere um direito de prioridade ao
seu utilizador para proceder ao seu registo nas condic@es assinaladas no n.° 1 do artigo
227.°do C.P.|.” 142 143,

142 Cf. art.° 227.° (Marca livre) 1 — “Aquele que usar marca livre ou ndo registada por prazo ndo superior a
seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o
que for requerido por outrem”.
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O artigo 11.°, n.° 6, do CPI determina expressamente que “se o pedido né&o for,
desde logo, acompanhado de todos os elementos exigiveis, a prioridade sera contada
apenas a partir do dia e hora em que o ultimo elemento em falta for apresentado”, logo,
para o pedido ir completo deve cumprir 0s requisitos previstos nos artigos 233.° e 234.°,

cujo requerimento deve ser redigido em lingua portuguesa, que indique ou contenha,

i. o nome, a firma ou a denominacdo social do requerente, a sua
nacionalidade, o seu domicilio ou o lugar em que esta estabelecido;

ii. o numero de identificagdo fiscal quando se trate de um residente em
Portugal e o endereco de correio eletronico, caso exista;

ii. os produtos ou servigos a que a marca se destina, agrupados pela ordem
das classes da classificagdo internacional dos produtos e servicos e
designados em termos precisos, de preferéncia pelos termos da lista
alfabética da referida classificacao;

iv. aindicacdo expressa de que a marca € de associacao, ou de certificacao,
caso o requerente pretenda registar uma marca coletiva,;

v. indicagdo expressa de que a marca é tridimensional ou sonora; O nimero
do registo da recompensa figurada ou referida na marca,;

vi. as cores em que a marca é usada, se forem reivindicadas como elemento
distintivo;

vii. 0 pais onde tenha sido apresentado o primeiro pedido de registo da marca,
a data e o numero dessa apresentacdo, no caso de 0 requerente
pretender reivindicar o direito de prioridade;

viii. aindicacdo da data a partir da qual usa a marca, no caso previsto no artigo
227.° do CPIl144 ¢;

iX. a assinatura ou a identificacdo eletronica do requerente ou do respetivo

mandatario”.

ApOs a apresentacdo de um pedido de registo de marca, este sera submetido a

um exame formal, publicado on-line no Boletim da Propriedade Industrial, nos termos do

143 Acorddo do Tribunal da Relagdo do Porto, Proc.® 981/09.9TYVNG.P1, de 31/10/2013, relator Judite
Pires, disponivel em WWW<URL.: http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657 f91e80257 cda00381 fdf/9760
a658b154fc3780257¢270035b9eb?OpenDocument&Highlight=0,marca,principio,da,prioridade,registo,
acedido e consultado em 04/09/2016.

143 Art.° 227.°; “Marca livre - 1. Aquele que usar marca livre ou ndo registada por prazo ndo superior a seis
meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registo, podendo reclamar contra o que for
requerido por outrem. - 2. A veracidade dos documentos oferecidos para prova deste direito de prioridade é
apreciada livremente, salvo se se tratar de documentos auténticos”.
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artigo 236.° do CPI, estabelecendo-se um prazo para que haja a possibilidade de

reclamacéo de quem se julgar prejudicado pela eventual concessao do registo.

Decorrido o prazo de oposicdo, o INPI**® procede com a tramitacdo processual e
analise do processo nos termos do art.° 237.° do CPI e é depois proferido um despacho
de concessao (total ou parcial) se néo tiver sido detetado nenhum dos fundamentos de

recusa previstos no artigo 238.° ou do n.° 4 do artigo 4.° do CPl.

No entanto o direito de propriedade do uso exclusivo da marca ndo é um direito de
carater definitivo, pois tal como previsto no art.° 255.°, este s6 € valido por 10 anos e
caduca se nao for renovado. Pode, no entanto, ser indefinidamente renovado se o seu

titular assim o desejar e pagar as devidas taxas (se puder).

Figura 4- Esquema do processo e concessdo de registo no INPI'%6

145 A competéncia para decidir sobre a concesséo de registos é do Conselho Diretivo do INPI, nos termos do
art.°5.%,n.°2, do DL n.° 142/2012 de 12/07.

1460btida na plataforma do INPI, disponivel em WWW<URL: http://www.marcasepatentes.pt/in
dex.php?section=132, acedido e consultado em 03/09/2016.
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Tabela 5- Tramitagao processual nos termos do art.2 237.2 CPI

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial procede ao estudo do processo, o qual
consiste no exame da marca registada e sua comparacdo com outras marcas e sinais

distintivos do comércio.

O registo é concedido quando, efetuado o0 exame, ndo tiver sido detetado fundamento de

recusa e a reclamacao, se a houver, for considerada improcedente.

O registo é, desde logo, recusado quando a reclamacéo for considerada procedente.

O registo €é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa e

a reclamagcéo, se a houver, néo tiver sido considerada procedente.

Da recusa proviséria € feita a correspondente notificacdo, devendo o requerente
responder no prazo de um més, sob cominagdo de a recusa se tornar definitiva se se
mantiverem as objecbes detetadas, podendo este prazo ser prorrogado, uma Unica vez,

pelo mesmo periodo, a requerimento do interessado.

Se, perante a resposta do requerente, se concluir que a recusa nao tem fundamento, ou
gue as objec¢bes levantadas foram sanadas, o despacho € proferido no prazo de um més
a contar da apresentagdo da referida resposta, sem prejuizo do disposto no n.° 7 do
artigo 11.°, do CPI.

Se, perante a resposta do requerente, ndo houver alteragdo de avaliagdo, a recusa

proviséria é objeto de despacho definitivo.

Do despacho definitivo é imediatamente efetuada notificacdo, nos termos do n.° 1 do
artigo 16.°, com indicagéo do Boletim da Propriedade Industrial em que o respetivo aviso
foi publicado.

Parece-nos aqui que o legislador ao conferir a propriedade do registo da marca
pelo prazo de 10 anos, renovavel indefinidamente, pretendia potenciar a possibilidade
aos titulares de um uso de caréter ilimitado, permitindo-lhes assegurar o monopolio ou o
uso exclusivo sobre essa determinada marca, no entanto, ao impor-lhes o
condicionalismo do pagamento de uma nova taxa para a sua renovacdo condiciona
agueles que ndo o possam pagar (ainda que possa parecer uma possibilidade remota) e

assim possam ver-se subtraidos desse direito, uma vez caducado.

Podemos analisar ainda noutra perspetiva e considerarmos que a intencdo do

legislador foi a de criar um sistema de “limpeza” de marcas no registo, em que ao fim de
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um ciclo, s6é se renovardo aquelas em que se mantiver legitimo interesse e que

continuem no mercado enquanto as outras serdo canceladas.

Porém, e embora possa parecer excessivo € um pouco radical este exemplo,
vejamos o caso das marcas cosméticas, em que depois de adquirido o direito por registo
ao uso de determinada marca, o titular (proprietario durante 10 anos depois da
concessdao do registo), para a sua colocacado e acreditacdo no mercado teve necessidade
de investir em investigacdo, desenvolvimento de componentes e férmulas, para que
pudesse garantir a qualidade do produto e conseguir que esta ganhasse alguma
notoriedade junto dos consumidores, e possa ver com a caducidade do registo por falta
de renovacgédo a sua desapropriagdo e utilizacdo por terceiros sem que seja considerado

usurpagao ou imitagao.

Assim ficamos na davida se poderemos falar de um verdadeiro direito de
propriedade na sua esséncia. Nao deveria o direito de propriedade ser definitivo quando
adquirido e ser apenas transmitido por vontade do titular, apenas e s6, a quem assim o
entendesse? Da analise que fizemos, parece-nos que o legislador preferiu atribuir ao
direito de propriedade dos direitos da propriedade intelectual, condicdo semelhante a da
prevista no art.° 1307.° do C. Civil, conferindo-lhe um carater resollivel e temporario,
regulado especialmente nos termos do CPIl. Embora o cédigo da propriedade industrial
preveja uma renovacdo a cada 10 anos do registo!*’, conferindo-lhe assim um direito
perpétuo, ndo deixa de obrigar a que a parte tenha que ser diligente ao ponto de o fazer
para sempre, além de que tenha que ter condi¢des financeiras para o efeito no momento
necessario a renovacao. Isso pode colocar as marcas consideradas mais “pequenas’,
numa posicdo de desigualdade em relagdo as grandes marcas, que, ndo lhes

conseguindo sobreviver, lhes garantem o monopdlio.

Se € justo? Talvez ndo. Mas a lei da concorréncia pode ser de tal forma

semelhante a lei da selva, ao ponto de praticar a “lei do mais forte”.

147 Cf. artigo 255.° (Duragdo)- “A duracio do registo é de 10 anos, contados a partir da data da respetiva
concessao, podendo ser indefinidamente renovado por iguais periodos”.
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7.3 O Registo da Marca Comunitaria

O registo obtido em Portugal'*® apenas produz efeitos no territério nacional, ndo
protege a marca em nenhum outro pais. Os direitos de propriedade industrial sdo direitos
territoriais, uma vez gque nao existe um sistema unitario de registo mundial que confira
uma protecdo automatica em todos e em cada um dos paises existentes. No entanto,
apesar de por forca desta territorialidade ser exigido um registo em cada pais da marca
gque se pretenda proteger, existem dois sistemas néo exclusivos nem incompativeis entre
si, que permitem facilitar o processo até a concessao final de uma marca nos territorios
onde se quer proteger. Assim temos 0 sistema de marca comunitaria previsto no
Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993 e o sistema
internacional, ao abrigo do Acordo de Madrid relativo ao Registo internacional de Marcas
de 14 de abril de 1891 (AM)*° e o Protocolo ao Acordo de Madrid de 1989 (PAM)**°,

Com este regulamento criou-se um sistema que permite a concessao de marcas
comunitarias pelo Instituto de Harmonizagdo no Mercado Interno (IHMI). Com base num
pedido Unico a apresentar ao IHMI, a marca passou a ter um caracter unitario, no sentido

de que produz os mesmaos efeitos no conjunto da Comunidade Europeia.

A marca comunitaria® enquanto objeto de propriedade é considerada, no
conjunto do territério da Comunidade, como uma marca nacional registada no Estado-
Membro em que o titular tenha a sua sede, o seu domicilio ou um estabelecimento na
data considerada. “Com efeito, a marca comunitaria produz os mesmos efeitos em toda a
comunidade: s6 pode ser registada, transferida, ser objeto de rendncia, de decisdo de
extincdo de direitos do titular ou de anulacao, e o seu uso s6 pode ser proibido, para toda
a Comunidade. Assim, a marca comunitaria distingue-se da marca nacional pela eficacia

territorial do direito por ela conferido e pela legislagéo aplicavel”*®2.

148 Os institutos responsaveis pelos registos da marca nacional é o INPI, da marca comunitaria a OAMI e a
marca internacional a OMPI.

149 Ratificado por Portugal pela lei de 11, de outubro de 1892.

150 Aprovado para ratificagdo, por Portugal, pelo Decreto n.° 31/96 de 25 de outubro e entrou em vigor em 20
de marco de 1997.

151 Sobre marca comunitaria veja-se, CERVINO, Alberto Casado, “La Defensa de la Marca Comunitaria”,
in, La Especializacion Judicial en Propriedad Industrial, IDEI- Instituto de Derecho Y Etica Industrial,
Publicado em dezembro de 1998, por CEFI, Centro de Estudios para el Fomento de la Investigacién, Marco
Gréfico, S.L, pp.165-177.

152 MAIA, José Mota, “Propriedade industrial”, Volume I, Almedina, 2003, p.153.
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Para registar a marca em todos os 28 paises da U.E. (em bloco), deve requerer-
se um registo de marca comunitéria, através de um procedimento Unico e centralizado no

IHMI, com sede em Alicante.

O pedido e o registo de uma marca comunitaria produzem desta forma efeitos
uniformes em todo o territério da UE, estendendo-se automaticamente, e de forma
indivisivel, a todos os Estados Membros. A semelhanca dos pedidos feitos em Portugal, o
prazo de validade do registo da marca comunitiria € de dez anos a contar da data de

depdésito do pedido. O registo pode ser renovado por periodos de dez anos.

O pedido deve ser formulado em impresso préprio, disponibilizado pelo IHMI,
numa das linguas da U.E. (onde se inclui o portugués). Deve ainda ser indicada uma 2.2
lingua, diferente da primeira, selecionada de entre as cinco linguas oficiais daquele

instituto (inglés, francés, aleméo, espanhol ou italiano).

O pedido de marca comunitaria é depositado, a escolha do requerente, ou junto
do IHMI, ou junto do servi¢o central da propriedade industrial de um Estado-Membro, ou
junto do Instituto Benelux de Marcas. Esse servico ou instituto deve entdo tratar de
transmitir o pedido ao IHMI num prazo de duas semanas apés o depésito. O pedido
devera seguir acompanhado de diversos documentos e indicacbes (requerimento de
registo, elementos que permitam identificar o requerente e a lista dos produtos ou
servigcos para 0s quais o registo é pedido) que da lugar ao pagamento de uma taxa de

deposito e, eventualmente de uma ou mais taxas de classificagéo.

Quem tenha depositado uma marca num dos Estados que fazem parte na
Convencgédo de Paris goza, para efetuar o depésito de um pedido de marca comunitéria
para a mesma marca, de um direito de prioridade, durante um prazo de seis meses a

contar da data de depdsito do primeiro pedido.

O titular de uma marca anterior, registada num Estado que deposite um pedido de
marca idéntica para registo como marca comunitaria, pode prevalecer-se da antiguidade

da marca nacional anterior.

Este regulamento especifica as condicdes de depésito do pedido de marca
comunitaria, as condi¢des associadas a qualidade de titular e a possibilidade de terceiros
apresentarem observacdes escritas ao IHMI e contestarem o registo de uma marca. Em

especial, o regulamento estabelece o sistema dito "de investigacdo", cuja finalidade é

73



A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

identificar eventuais conflitos com outros direitos anteriores. Com efeito, o depdsito de um
pedido de marca comunitaria deve obrigatoriamente ser acompanhado de uma dupla
investigacao, efetuada pelo IHMI e pelos institutos nacionais da propriedade industrial,

para marcas ou pedidos de marca anteriores, comunitarias ou nacionais®3,

O requerente pode, em qualquer momento, retirar o seu pedido de marca
comunitaria ou limitar a lista de produtos e servicos nele contida. Se as condicbes a
satisfazer pelo pedido de marca comunitéria se encontrarem preenchidas, o pedido sera

publicado.

O registo da marca prende-se essencialmente com a faculdade do titular do direito

se opor a usurpacdes da marca por parte de terceiros.

Concluido o ato administrativo e inscrita a marca no registo, consolida-se um
direito que é necessario proteger. Neste sentido, um dos meios criados para tutelar este
direito foi a criagdo dos tribunais de marcas comunitarias. O legislador europeu optou
pela constituicdo de tribunais especificos de marcas denominados Tribunais de Marcas
Comunitarias, que néo obstante o seu nome, fazem parte da ordem jurisdicional nacional
e sdo responsaveis pela tutela das marcas, tanto em primeira como em segunda
instancia. O titular de uma marca comunitaria, podera assim, exercer perante estes
Tribunais as acOes pertinentes a defesa da sua marca contra os atos de usurpacao ou

violacéo de um terceiro'®.

E de realcar que esta foi uma das grandes vantagens do sistema comunitario de
marcas. Seja direcionado para as marcas nacionais ou para as internacionais, qualquer
infragdo cometida contra essas marcas no territorio Europeu provocara
irremediavelmente uma sucesséo de iniciativas em cada um dos Estados em que se
cometeu a violagéo ao direito da marca ou a sua intencdo. Neste sentido, o detentor do
direito da marca comunitaria podera mediante uma s6 acao, por fim a qualquer tentativa
ou violagdo ainda que essa mesma violagdo tenha como cendrio uma pluralidade de

paises.

153 Este sistema foi objeto de uma alteragdo importante com a adogdo do Regulamento (CE) n.° 422/2004.
154 CERVINO, Alberto Casado, “La Defensa de la Marca Comunitdria” ob. cit., pp. 168-169.
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De acordo com o art.® 95.° do RMC (Registo de Marca Comunitaria)**® os
Estados-Membros passaram a designar no seu territério um nimero tao limitado quanto
possivel de Orgdos jurisdicionais, nacionais de primeira e segunda instancia,
denominados por “tribunais de marcas comunitarias”, que ficaram encarregados de

desempenhar as funcdes que lhes foram atribuidas neste regulamento”.

Atestamos a preocupacao do legislador comunitario em assegurar nos paises
signatarios a existéncia de 6rgaos proprios capazes de tratar especificamente destas

matérias.

8. Entidades Reguladoras Para a Protecdo dos Direitos de Propriedade Industrial,

Nomeadamente a Marca

Em matéria dos direitos de PI, o INPI & o organismo a quem compete a aplicagdo
da legislacdo nacional, nomeadamente o Cdédigo da PI*¢, que contém disposicGes
fundamentais ao nivel dos Direitos de Propriedade Industrial e, ainda, das Convencoes,

Tratados e Acordos internacionais que Portugal ratificou.

O CPI foi ainda alterado pela Lei n°® 52/2008, de 28 de agosto e pela Lei n°
46/2011, de 24 de junho de modo a prever a criacdo do Tribunal da Propriedade
Intelectual que, entre outras matérias, € competente para julgar os litigios que envolvam
direitos de propriedade industrial. Com esta alteracédo surge assim em 2011 um tribunal®®’
especializado de PI, localizado em Lisboa, com competéncia nacional completa, o que
significa que no procedimento civil relativamente a propriedade intelectual s6 este tribunal

pode decidir no nosso pais*®®.

O combate a contrafacéo e pirataria requer uma resposta concertada de todos os
organismos publicos envolvidos. Por este motivo foi criado em Portugal, na sequéncia da
publicacdo da Portaria n.° 882/2010, de 10 de Setembro, o Grupo Anti Contrafacédo

(GAC) que congrega as entidades com competéncia multidisciplinar no combate a

1% Regulamento (CE) N.° 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009 sobre a marca comunitaria -
L78/1, de 24/03/20009.

1% O CPI foi aprovado pelo DL n.° 36/2003, de 5 de marco, e alterado pelos Decretos-Leis n.° s 318/2007, de
26 de setembro, n.° 360/2007, de 2 de novembro, n.° 143/2008, de 25 de julho, e pela Lei n.° 16/2008, de 1 de
abril.

1570 Tribunal da Propriedade Intelectual foi criado pela Lei n.° 46/2011, de 24 de junho, e instalado pela
Portaria n.° 84/2012, de 29 de marco, correspondendo ao objetivo de criar um tribunal de competéncia
especializada em matéria de propriedade intelectual.

1%8 As acles declarativas de condenagdo podem ter subjacente a titularidade de uma marca nacional, de uma
marca comunitaria ou de uma marca internacional.
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contrafagdo, entre as quais a Autoridade para a Seguranca Alimentar e Economica
(ASAE), a Autoridade Tributaria e Aduaneira (AT), a Guarda Nacional Republicana
(GNR), a Diregéo Geral das Alfandegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
(DGAIEC), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (INPI), a Policia Judiciéria
(PJ) e a Policia de Seguranca Publica (PSP)*°.

A criacao do Grupo Anti Contrafacdo (GAC) teve como objetivo ndo s6 responder
a necessidade de criar uma estrutura nacional capaz de coordenar as autoridades
responsaveis pelo combate a contrafacdo, mas visou também promover a cooperagéo
entre estas e o setor privado. O GAC tem por missdo o reforco da cooperacdo, o
intercadmbio de informacao estatistica sobre a apreenséo de produtos contrafeitos através
da criacdo de uma classificacdo comum de mercadorias, a sensibilizacdo da opinido
publica e a reflexdo em torno do aperfeicoamento do ordenamento juridico nacional, para
o dotar de mecanismos mais eficazes para a defesa dos direitos de propriedade
industrial, representando o Estado Portugués no Observatoério Europeu das Infragcdes aos

Direitos de Propriedade Intelectual*®.

O GAC surge em Portugal & semelhanca de iniciativas idénticas noutros Estados-
membros da Unido Europeia, onde existem ja estruturas especializadas em matéria de
combate a contrafacao, e em resposta a comunicacdo da Comissao Europeia “Reforgar o
controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno” (COM
2009 467, de 11 de setembro de 2009).

O GAC disponibiliza, ap6s validacdo pelas entidades participantes, um portal na
internet, designado Portal-Anti contrafacdo, cujos conteidos sdo geridos pelo INPIL,
Este portal tem um sistema de queixa eletrénical®?, onde, de forma segura e apenas com
a utilizacdo do cartdo de cidaddo ou outro meio idéneo de identificacdo se poderéao
apresentar queixas através de formularios em suporte eletrénico relativamente aos
crimes previstos no Cédigo da Propriedade Industrial, ndo substituindo, no entanto, as
restantes vias existentes para a apresentacdo de queixas junto das entidades legalmente

competentes para o efeito®?,

159 Cf. art.® 3.° Portaria 882/2010 de 10 de setembro.
180«Relatorio de Atividades”, Grupo Anti Contrafagdo (GAC), Lishoa, 2014.
161 Cf. art.® 4.° Portaria 882/2010 de 10 de setembro.
162 O portal encontra-se alojado na internet em: www.anti-contrafaccao.org.
163 Cf. art.° 5.° Portaria 882/2010 de 10 de setembro.
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s

A violacdo dos direitos de propriedade industrial € considerada um crime
semipublico, ndo atuando as autoridades competentes sem que o ofendido apresente
uma queixa. Neste caso é ao ofendido que cabe manifestar interesse na instauracao do
processo-crime. Assim, perante a detecéo da existéncia de utilizacdo de uma marca sem
0 consentimento do titular do direito, o ofendido pode desencadear junto dos tribunais um
processo-crime, devendo formalizar uma queixa junto das autoridades competentes,
nomeadamente a ASAE — Autoridade de Seguranca Alimentar e EconOmica, Brigada
Fiscal da Guarda Nacional Republicana ou, diretamente no Ministério Plblico®*. O INPI

nao recebe nem reencaminha queixas sobre infragdes.

Para além dos tribunais judiciais, o Centro de arbitragem ARBITRARE!®® coloca a
disposi¢do dos interessados um tribunal arbitral com competéncia para dirimir litigios civis

decorrentes da violagéo de direitos de propriedade industrial.

A queixa estd dependente da constituicdo efetiva do direito que apenas se
constitui aquando do registo no INPI, isto é, apdés uma decisdo de concessado, devendo
apresentar, junto com a mesma, o titulo de registo obtido no INPI, um certificado do

registo ou uma certiddo da deciséao final.

Se o titular do direito tiver como objetivo o ressarcimento dos prejuizos morais ou
patrimoniais que sofreu em virtude da conduta infratora, as ac¢bes instauradas pelas
infragbes praticadas geram responsabilidade civil extracontratual, podendo recair sobre o
infrator a obrigacdo de indemnizar. Qualquer pessoa que infrinja direitos alheios pode
entdo ver-se privado da sua liberdade com a aplicagéo de penas de priséo, ver atingido o
seu patrimonio através de penas de multa, coimas e pagamento de indemnizagéo ou ver-
se obrigado a cessar a sua atividade comercial, por exemplo, através do encerramento

do seu estabelecimento.
8.1 Atuacao das Autoridades Aduaneiras

O Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de outubro de 1992,
estabelece o Cédigo Aduaneiro Comunitario®®®, e foi elaborado com base na integragdo

dos procedimentos aduaneiros que o0s Estados-Membros respetivos aplicavam

164 A apresentacdo de uma queixa junto da ASAE pode fazer-se on-line, através de www.asae.pt - (Pagina
inicial» Legislacdo» Queixas e Denuncias).

165 Servigos disponiveis na internet em https://www.arbitrare.pt/index.php, resolucdo de conflitos on-line em
https://www.arbitrare.pt/resolucao.php.

166J0 L 302 de 19.10.1992, p. 1.
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separadamente durante a década de 1980. Desde a sua aprovacdo, o referido
regulamento foi repetidamente objeto de alteragbes substanciais, destinadas a resolver
problemas especificos, tais como a protecdo da boa-fé ou a consideracdo das exigéncias

em matéria de seguranca'®’.

O Conselho da Unidao Europeia e o Parlamento Europeu, que detém a
responsabilidade pela politica aduaneira, aprovaram o Cédigo Aduaneiro da Uni&o®8, que

constitui a base da gestdo aduaneira.

Este normativo legal, foi criado com o objetivo de regular os regimes e 0s
procedimentos aduaneiros aplicaveis nas relacdes comerciais dos Estados-membros com
0s paises terceiros, em que traduz uma reformulacdo substancial do Codigo Aduaneiro
aprovado em 2008, em razédo da evolucdo registada no Direito da Unido Europeia em
matéria de competéncias da Comisséo e cuja materializagao juridica repousa nos artigos

290.° e 291.° do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia (TFUE).

De um ponto de vista processual, este novo Cbédigo veio consagrar
definitivamente o conceito do “e-customs”, por via de um significativo apelo ao recurso as
tecnologias da informacdo e da comunicacdo, com vista a assegurar um "quadro sem

papel para as alfandegas e operadores econémicos"%°,

167 Foram introduzidas novas alteragdes nesse regulamento pelo Regulamento (CE) n.° 648/2005 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de abril de 2005, publicado no JO L 117 de 4.5.2005, p. 13, e
subsequentemente incorporadas no Regulamento (CE) n.° 450/2008 em consequéncia das importantes
mudancas legislativas ocorridas nos dltimos anos, tanto a nivel da Unido como a nivel internacional, tais
como o termo de vigéncia do Tratado que institui a Comunidade Europeia do Carvdo e do Aco e a entrada em
vigor dos Atos de Adesdo de 2003, de 2005 e de 2011, bem como a alteracdo da Convencéo Internacional
para a Simplificagdo e a Harmonizacdo dos Regimes Aduaneiros (Convencdo de Quioto revista), a qual a
Unido aderiu pela Decisdo 2003/231/CE do Conselho, de 17 de marco de 2003, publicado no JO L 302 de
19.10.1992, p. 1. Mais alterac6es foram introduzidas pelo Regulamento (UE) n.° 517/2013 do Conselho, de
13 de maio de 2013, que adapta determinados regulamentos e decisfes nos dominios da livre circulacdo de
mercadorias, livre circulacdo de pessoas, direito das sociedades, politica da concorréncia, agricultura,
seguranca alimentar, legislacdo veterinaria e fitossanitaria, politica de transportes, energia, fiscalidade,
estatisticas, redes transeuropeias, sistema judiciario e direitos fundamentais, justica, liberdade e seguranca,
ambiente, unido aduaneira, relagBes externas, politica externa, de seguranca e de defesa e instituicdes, devido
a adesdo da Republica da Croacia, publicado no JO n.° L 158 de 10/06/2013.

O Regulamento (UE) n.° 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de outubro de 2013, veio
reformular o Cddigo Aduaneiro da Unido (reformulagdo), publicado no JO n.° L 269 de 10/10/2013.

168 Criag8o do Documento pelo Regulamento (UE) n.° 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de
09/10; publicada no JO n.° L 269, de 10/10/2013, retificado no JO n.° L 287, de 29/10/2013. Verséo
atualizada entrou em vigor a 1/05/2016, disponivel em WWW<URL: http://www.dgaiec.min-
financas.pt/NR/rdonlyres/B580B725-E01B-4586-AC1D-D416CBC2EE3B/0/Codigo_Aduaneiro_Uniao.pdf.

169 Observacdo retirada de http://rangel.com/gca/?id=305&print=1, acedido e consultado em 07/08/2016.

78


http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B580B725-E01B-4586-AC1D-D416CBC2EE3B/0/Codigo_Aduaneiro_Uniao.pdf
http://www.dgaiec.min-financas.pt/NR/rdonlyres/B580B725-E01B-4586-AC1D-D416CBC2EE3B/0/Codigo_Aduaneiro_Uniao.pdf
http://rangel.com/gca/?id=305&print=1

A Contrafacdo de Produtos Cosméticos e a Protecdo leqgal das marcas

A par deste importante designio, este CAdigo promove ainda a facilitacdo do
comércio legitimo, o aprofundamento do mercado interno, a reducdo dos obstaculos ao
comércio e ao investimento internacional e a garantia da protecdo e seguranca das

fronteiras externas da Unido Europeia.

Como parte da modernizacao do quadro regulamentar da UE, uma nova versao
do Codigo Aduaneiro da Unido (CAU) e os seus regulamentos implementados entraram

em vigor a 1 de maio de 2016.

Este veio substituir o Codigo Aduaneiro Comunitario, com efeito juridico desde 1
de janeiro de 1994, que tinha sido escrito numa época em que 0s procedimentos eram na
maioria baseados em papel. O volume e a velocidade das trocas comerciais, bem como a
necessidade da avaliacdo de seguranca e riscos de seguranca adequada, tém vindo a
aumentar significativamente nas Gltimas décadas, e verifica-se a necessidade de adaptar

a legislacdo aduaneira a realidade de hoje.

O codigo descreve os procedimentos relativos a importacdo, exportagdo, bem
como 0 armazenamento ou processamento de mercadorias antes do pagamento dos
encargos aduaneiros. Assenta essencialmente em dois principios, nomeadamente em
gue todas as comunicacdes devem ser eletronicas, com algumas excecdes e 0s

procedimentos devem ser simplificados e modernizados.

A forma mais eficaz de assegurar que os produtos vindos de paises terceiros,
considerados ndo seguros ou ndo conformes, ndo sejam colocados no mercado, é a
realizacdo de controlos adequados, antes de esses produtos serem introduzidos em livre
pratica. Isso exige a participacdo dos servicos aduaneiros, as Unicas entidades com uma
visdo completa dos fluxos comerciais na fronteira externa da UE. E necesséaria uma
aplicacdo uniforme das disposigcbes da UE em matéria de controlos de seguranca e
conformidade. Este objetivo pode ser alcangcado através da cooperacao sisteméatica entre

as Autoridades de fiscalizagdo do mercado (AFM)*7°,

A comisséo e os Estados membros, no sentido de disponibilizar os conhecimentos

de que estas autoridades necessitam para por em pratica de forma eficaz essas

170 Uma lista das AFM nacionais deve ser comunicada a Comissdo pelos Estados Membros nos termos do
art.° 17 do Regulamento (CE) n.° 765/2008. Da mesma forma os Estados-Membros devem assegurar que o
publico tenha conhecimento da existéncia, das competéncias e da identidade das autoridades nacionais de
fiscalizacdo do mercado, bem como do modo como estas podem ser contactadas.
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responsabilidades e para facilitar a aplicagdo do regulamento (CE) n.° 765/2008, redigiu
um conjunto de orientagfes para utilizacdo dos servigcos aduaneiros e para desenvolver a
cooperacdo entre estes e as AFM, de forma a melhorar os seus métodos de cooperagéo
e as boas praticas administrativas indo igualmente de encontro a questdes praticas com
gue se deparam os servicos aduaneiros, orientando assim a realizacdo de controlos

relativos a seguranca e a conformidade dos produtos.

Esta orientacdo!’! ndo nos parece, no entanto, ser vinculativa no que respeita a
descri¢cdo dos controlos de seguranga e conformidade e dos processos de cooperagéo a
nivel nacional a todos os Estados membros, tendo em conta as diferentes estruturas
administrativas de cada um, ndo podendo desta forma serem consideradas obrigatérias,
passando apenas por ser um conjunto de recomendacdes a seguir, com base nas

melhores préticas e no intercambio e partilha de informacdes.

O art. 134.°, sob a epigrafe “fiscalizagdo aduaneira” confere as autoridades
aduaneiras o papel de fiscalizarem as mercadorias introduzidas no territério aduaneiro da
Unido que ficam, desde a sua entrada, sujeitas a fiscalizacdo aduaneira e que podem ser
submetidas a controlos aduaneiros. “Se for caso disso, estdo igualmente sujeitas as
proibicdes e restricbes justificadas, nomeadamente, por razes de moral publica, ordem
publica e seguranga publica, prote¢cdo da saude e da vida das pessoas, (...) € protecéo
da propriedade industrial e comercial, incluindo os controlos (...) de mercadorias que

violem certos direitos de propriedade intelectual e de dinheiro liquido (...)".

Para que se possa atribuir o respetivo estatuto aduaneiro as mercadorias, estas
permanecem sob essa fiscalizacdo o tempo necessario para o poder determinar e ndo
podem ser subtraidas a essa fiscalizacdo sem a autorizacéo das autoridades aduaneiras.
“As mercadorias ndo-UE permanecem sob fiscalizacdo aduaneira até que o respetivo
estatuto aduaneiro seja alterado ou até que as mercadorias sejam retiradas do territério
aduaneiro da Unido ou inutilizadas (cf. art.° 135.2, n.° 1, in fine). O detentor das
mercadorias sob fiscalizagdo aduaneira pode, mediante autorizacdo das autoridades
aduaneiras, proceder em qualquer momento a verificagcdo dessas mercadorias ou a
extracdo de amostras, com vista, nomeadamente, a determinacdo da classificagdo
pautal, do valor aduaneiro ou do estatuto aduaneiro dessas mercadorias” (cf. art.° 135.°,
n.° 2).

171 “Orientagdes para os controlos a importagdo no dominio da seguranga e da conformidade dos produtos”,
disponivel em WWW-<URL:http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publicati
ons/info_docs/customs/product_safety/guidelines_pt.pdf, acedido e consultado em 24/07/2016.
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Quando as mercadorias ndo respeitem as exigéncias estabelecidas no cdédigo
aduaneiro, sdo apreendidas. A Lei n.° 25/2009 de 05 de junho'’?, estabelece o regime
juridico da emisséo e da execucdo de decisGes de apreensdo de bens ou elementos de
prova na Unido Europeia e em Portugal, em cumprimento da Decisdo Quadro n.°
2003/577/JAl, do Conselho, de 22 de julho.

Este diploma estabelece que as decisbes de apreensdo tomadas no ambito de
processos penais que respeitem a contrafacdo, imitacdo e uso ilegal de marca ou de
produtos, sdo reconhecidas e executadas, sem controlo da dupla incriminacdo do facto’®

(cf. art.° 3.9, ali. x).

Os procedimentos tomados pelas autoridades aduaneiras no ambito deste
diploma passam por apresentar ao Ministério Publico ou a entidade competente
equivalente, a decisdo de execucdo. E verificado a conformidade do pedido a&s normas
aplicaveis e a autoridade judiciaria competente reconhece a decisdo sem que seja
necessaria qualquer outra formalidade e ordena sem demora as medidas necessarias a
execucgdo imediata da apreensdo. Os procedimentos de execucgéo da decisdo seguem 0s
trAmites previstos na lei processual penal, que é aplicado subsidiariamente a este
diploma (cf. art.© 12.9)174,

8.2. A Evolucao dos Numeros Apresentados pelas Autoridades Fiscalizadoras

Se fizermos uma andlise aos ultimos 10 anos, em Portugal a comercializagdo de
mercadorias contrafeitas tem vindo a subir consideravelmente. Em Portugal a maior parte

dos cosméticos contrafeitos provém da China, Tailandia e Turquial’®, e comercializam-se

172 Com a retificagdo n.° 56/2009 de 03/08.

173 Segundo o Acorddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. n.° 48/12.2YREVR.S1, de 05-07-2012, o
“VIII- Critério da dupla incriminagdo, ou da sua auséncia, sendo omisso no elenco do artigo 12 da Lei
65/2003, esta por alguma forma enunciado no n.° 3 do artigo 2.°, quando afirma que s6 é possivel a entrega
da pessoa reclamada se os factos que justificam a emissdo do mandado de detencdo europeu constituirem
infracdo punivel pela lei portuguesa, independentemente dos seus elementos constitutivos ou da sua
qualificagdo.”, Relator: Santos Cabral, disponivel em WWW<URL: http:// www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce
6ad9dd8h980256b5f003fa814/727e7cfh94eb21b080257a45002f6679?0OpenDocument, acedido e consultado
em 06/08/2016.

174 Art.° 178.° a 186.° do Cddigo de Processo Penal.

175 Vejam-se as informagOes e estatisticas em diversos anos e em diversos paises, sobre os produtos de
maquiagem e Cosméticos falsificados para a venda no mercado negro, recolhidos a partir de informagéo
publica de justica criminal, disponivel em WWW<URL.: http://www.havocscope.com/tag/fake-makeup/; e
em WWW<URL.: http://selinko.com/blog/counterfeiting-cosmetics/, acedidos e consultados em 17/08/2016.
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essencialmente através da internet ou em feiras'’®>. No entanto, ja4 ha a registar
fabricantes de marcas contrafeitas no nosso pais, embora ainda em pequenas
dimensdes, como € o caso de uma fabrica em Benavente que produzia perfumes e que a
GNR (Guarda Nacional Republicana) desmantelou em setembro de 2010'77. As
autoridades tém tido um papel preponderante no combate a este flagelo e tém

conseguido intervir ativamente.

Conseguimos apurar alguns dados sobre a intervencdo das autoridades
competentes no combate a este crime, através da analise de algumas noticias na

comunicac¢ao social, cujos nUmeros apresentamos.

@

i.  Segundo uma noticia publicada no Correio da manhd em 17/08/2005, “as
autoridades portuguesas antifraude apreenderam mercadorias no valor de 8,98
milhdes de euros no primeiro semestre” de 2015, “depois de terem feito 2839
acbes de controlo.” Nas principais mercadorias apreendidas registaram-se as
“bebidas alcodlicas (9211 litros), os combustiveis (6038 litros), os diamantes e
joias (11 155 gramas) e os automdveis (631 viaturas)” 1’8, Segundo a Direccéo-
Geral das Alfandegas e dos Impostos Especiais (DGAIEC), no ambito desta
atividade antifraude, detetaram-se irregularidades em 26,87% das situagfes, que
poderiam render 5,272 mil euros ao Estado em impostos.

il Em 2006, a TVi24 noticiava a «Operagdo Cosmeética», onde a ASAE apreendeu
mais de 5000 artigos, onde procedeu a dezanove inspe¢des que resultaram no
levantamento de nove processos e na apreensdo de 5.717 produtos no valor
aproximado de 12 mil euros. A acdo da ASAE visou verificar o cumprimento das
regras estabelecidas para a rotulagem dos produtos de cosmética e de higiene
corporal, tais como cremes, mascaras de beleza, sabonetes, desodorizantes,
perfumes, aguas-de-col6nia, segundo o comunicado que enviou a esta fonte de
informagao’’®.

ii. Jaem 2009, num artigo da revista de imprensa publicado no jornal de negécios a

25 de maio desse ano, se revelou que em Portugal em 2008 o valor das

176 \/eja-se a noticia do jornal SOL, em 2 de fevereiro 2015, da apreenséo na feira de Adroana, pela GNR de
Alcabideche, disponivel em WWW<URL: http://sol.sapo.pt/artigo/123224/perfumes-contrafeitos-na-feira-
da-adroana-, acedido e consultado e, 17/08/2016.

177 Correio da Manhg, disponivel em WWW<URL: http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/benavente-
falsificava-perfumes, acedido e consultado em 17/08/2016.

178Correio da Manha (17/08/2005), disponivel em WWW<URL.:http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal
/detalhe/apreendidos-9-milhoes-em-mercadoria.html, acedido e consultado em 07/08/2016.

1% TVi24 (14/03/20069), disponivel em WWW<URL:http://www.tvi24.iol.pt/portugal/europa/mais-de-5-
mil-produtos-cosmeticos-apreendidos, acedido e consultado em 13/09/2016.
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apreensdes de mercadorias contrafeitas por parte das alfandegas portuguesas
atingiu os 32 milhdes de euros, 0 mesmo montante de 2007, ano em que o valor
da contrafacdo aumentou 543% face aos cinco milhdes de euros apreendidos em
2006, cuja informacédo se podia ler no relatério de 2008 da Direccdo-Geral das

Alfandegas e Impostos Especiais sobre o Consumo (DGAIEC)0,

Segundo este artigo, os téxteis dominavam (e continuam a dominar) a contrafacéo
em Portugal e em 2008 tinham sido ja apreendidos 66 mil produtos téxteis
contrafeitos, que representaram um valor de 2,5 milhbes de euros. Os
medicamentos surgem pela primeira vez discriminados no relatério das
alfandegas portuguesas como mercadoria apreendida, tendo sido apreendidos 28
mil medicamentos, correspondentes a um montante de meio milh&o de euros. De
acordo com informacdo da Associacdo Portuguesa de Consultores em
Propriedade Intelectual (ACPI), entre 2000 e 2006, o "neg6cio" da contrafacao,
em Portugal, ascendeu a 180 milhdes de euros, valor que correspondia a uma
circulagdo de quase 25 milhdes de pecas falsas, tendo sido estabelecido para
cada peca um valor médio de 7 euros. Consequentemente o Estado portugués
deixou assim, de encaixar quase 40 milhdes de euros em IVA, aos quais
acresciam perdas no IRC, IRS e contribuicbes para a Seguranca Social que néo
foram contabilizadas.

Segundo uma noticia da SIC noticias (LUSA) e do Diario Econémico, publicada
em 14 de julho de 2011, Portugal “foi o pais europeu que registou um maior
aumento do numero de produtos de contrafacdo apreendidos entre 2009 e 2010,
ao registar uma subida de 195 mil artigos nesses dois anos para mais de 9

milhdes no ano passado.

Por sua vez o relatério anual da Comissdo Europeia sobre as atividades das
autoridades aduaneiras da Unido Europeia para controlar o respeito pelos direitos
de propriedade intelectual revelava j4 nessa altura que o volume de remessas
apreendidas pelas alfandegas quase tinha duplicado em compara¢do com 0 ano
de 2008, passando de 43.500 em 2009 para quase 80.000 em 2010, enquanto em
Portugal aumentou de 1732 casos em 2008 para 2485 no ano de 2010 (uma

subida de cerca de 43 %).
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Constatou-se que, em termos de numero de artigos, a UE registou uma ligeira
diminuicdo de 12%, contabilizando-se 118 milhdes de produtos em 2009 e 103
milhdes em 2010, ao contrario de Portugal que registou uma subida vertiginosa,
de nada menos que 4648 %, ao apreender 9,2 milhdes de produtos, contra

apenas 195 mil no ano de 20088,

Pela primeira vez, o relatério indica ainda o valor das mercadorias apreendidas,
estimado em mais de mil milhdes de euros'®. Nestas apreensdes pelas
autoridades aduaneiras os artigos contrafeitos em destaque séo cigarros (34 %),
material de escritorio (16 %), outros produtos do tabaco (8 %), marcas, etiquetas e

emblemas (8 %), vestuario (7 %) e brinquedos (7 %).

v. Durante 2013, e segundo os dados preliminares da Autoridade de Seguranca
Alimentar e Econémica, foram apreendidos 1 685 502 produtos contrafeitos, no
valor de 2,748 milhdes de euros e instaurados 425 processos-crime!®,

vii De acordo com o relatério anual publicado pela Comissdo Europeia, as
autoridades aduaneiras apreenderam, no ano de 2013, quase 36 milhdes de
produtos suspeitos de violarem direitos de propriedade intelectual, um valor
inferior a 2012 (quase 40 milhdes de artigos apreendidos), tendo Portugal sido um
dos 11 paises onde, contrariamente a média comunitaria, se verificou uma subida,

e a segunda maior, apenas suplantada pela Polonia.

O relatério revela que o vestuario e os medicamentos (1% e 10% dos artigos
apreendidos, respetivamente) estdo entre as principais categorias de mercadorias
alvo de apreensdo, “tendo as embalagens postais e de servicos de correio
privados representado cerca de 70% das interveng¢des aduaneiras em 2013, com
19% das apreensdes no ambito do trafego postal a dizerem respeito a

medicamentos™84.

181 SIC noticias - LUSA (24/07/2011), disponivel em WWW<URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011-07-
14-ue-portugal-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos----relatorio, acedido e
consultado em 07/08/2016.

182 Diario Econémico (24/07/2011), disponivel em WWW<URL.: http://feconomico.sapo.pt/noticias/portugal -
e-campeao-no-aumento-de-produtos-contrafeitos-apreendidos_122642.html, acedido e consultado em
07/08/2016.

183 Dinheiro vivo- Lusa, (15/01/2016), publicacdo disponivel em WWW<URL.: https://www.dinheirovivo.pt
/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/, acedido e consultado
em 13/08/2016.

184 Vgja-se neste sentido o Comunicado de imprensa da Comunidade Europeia: “Proteger os Direitos de
Propriedade Intelectual: Autoridades aduaneiras apreendem quase 36 milhGes de produtos de contrafagéo
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Portugal é maioritariamente recetor de mercadorias contrafeitas, procedentes
essencialmente de regides asiaticas, nomeadamente Hong Kong*®®, de onde vém cerca
de 72%, ou da China onde se registam cerca de 20% da proveniéncia e 8% de outras
regides, tal como refere o relatério de atividades de 2008 da DGAIEC!. A China
continua a ser a principal fonte de produtos de contrafacdo, sendo que 66% de todos 0s
produtos apreendidos sdo provenientes deste pais e 13% de Hong Kong. Outros paises,
séo as fontes principais de categorias especificas de produtos, como a Turquia no caso
dos perfumes e dos cosméticos, e o Egito no caso dos géneros alimenticios!®’, mas
também, segundo o Jornal Sol, em Portugal e em Espanha em 2013 se regista esta
atividade produtiva, tendo sido apreendidos 56.955 artigos, entre calgado e roupa, com o
valor total das apreensdes a chegar aos € 448.724,38. Segundo a entrevista ao inspetor-
geral da ASAE Pedro Portugal Gaspar a esta fonte de informacgdo, "o material da
contrafagdo hoje mais sofisticado em alguns aspetos” deve ser "combatido na producgéo e

ndo na disseminacdo no mercado"!®s,

O Departamento de Drogas e Crimes (UNODC) da ONU dé& nota que o tréafico
ilicito de produtos falsificados € um neg6cio que rende 250 mil milhées de délares ao ano
(cerca de 183 mil milhdes de euros). Destes produtos destacam-se dos mais
comercializados neste contexto, 0s medicamentos, cujo negécio tem origem
essencialmente na Asia Oriental e Pacifico, no Sudeste Asiatico e em Africa e que esta
avaliado em cerca de cinco mil milhdes de délares ao ano (3,7 mil milhGes de euros) e
gue tém uma relevancia mais notéria dado o facto da sua comercializagdo colocar

gravemente em risco a salde publica e a integridade fisica dos consumidores*®.

nas fronteiras da UE em 2013”, disponivel em WWW<URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-890
_pt.htm, acedido e consultado em 07/08/2016.

185 Disponivel em WWW<URL: http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=1&idsc=
31624&ida=78117 , acedido e consultado em 07/08/2016.

186 Relatorio de atividades da DGAIEC 2008, disponivel em WWW<URL.: http://www.dgaiec.min-financas
.pt/NR/rdonlyres/7AC9COA7-5BAA-48A8-8D01-A6DEC17FB1E6/0/Relatorio_Actividades_2008.pdf,
acedido e consultado em 07/0/2016.

187 Dinheiro vivo- Lusa, (31.07.2014), publicacdo disponivel em WWW<URL.: https://www.dinheirovivo.
pt/economia/portugal-com-segundo-maior-aumento-de-produtos-falsificados-apreendidos-na-ue/, acedido e
consultado em 07/08/2016.

18 Jornal Sol, artigo sobre rede de contrafacdo de roupa desmantelada em 27/03/2013, disponivel em
WWW<URL:http://sol.sapo.pt/artigo/95702/desmantelada-rede-de-contrafaccao-de-roupa, acedido e
consultado em 13/09/2016.

189 Dinheiro Vivo, em 15/01/2016, publicagdo disponivel em WWW<URL: https://www.dinheirovivo.
pt/economia/campanha-da-onu-comprar-falsificacoes-e-financiar-o-crime-organizado/, acedido e consultado
em 13/08/2016.
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Ainda segundo um relatério divulgado em Bruxelas em 31/07/2014, Portugal
registou um aumento superior a 200% do numero de produtos de contrafagdo
apreendidos em 2013, o que representa o segundo maior aumento na Unido Europeia
face ao ano de 2012.

Deixamos aqui uma apresentacdo grafica dos valores das apreensfes em
nameros e valores de artigos contrafeitos no conjunto e de artigos cosméticos e higiene
corporal em particular, entre 2004 e 2014, registadas pelo GAC.

Figura 5- Representagao grafica de valores comparativos das apreensdes feitas em varios produtos
contrafeitos (Unidades e Euros)*®°.
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190 Gréficos obtido na internet no portal do GAC, disponivel em WWW<URL.: http://anti-contrafaccao .com
lestatisticas/, acedido e consultado em 28/09/2016.
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Figura 6-Representagao grafica de valores comparativos das apreensdes feitas de produtos cosméticos e
de higiene corporal contrafeitos (Unidades e Euros)*9.
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A semelhanca de Portugal, na nossa vizinha Espanha, a autoridade tributaria
apreendeu mais de 245 000 produtos falsificados no ano de 2015 no setor dos perfumes
e cosmeéticos e outros artigos de higiene pessoal, avaliados em 5,1 milhdes de euros e ja
no ano de 2014 tinham sido apreendidos cerca de 152 000 artigos avaliados em 10,6

milhdes de euros®®?.

Estatisticas publicadas em 27 de outubro de 2015 pela Comissdo Europeia

mostram um aumento no numero elevado de remessas suspeitas de violar os direitos de

191 Gréficos obtido na internet no portal do GAC, disponivel em WWW<URL: http://anti-contrafaccao .com
[estatisticas/, acedido e consultado em 28/09/2016.

192 Disponivel em WWW<URL: http://www.efe.com/efe/espana/sociedad/la-agencia-tributaria-incauta-mas-
de-245-000-cosmeticos-y-perfumes-falsificados/10004-2771252, acedido e consultado em 07/08/2016.
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propriedade intelectual. Em 2014, mais de 95.000 casos de detencédo foram registrados
pela Alfandega. Este elevado numero continuo de detengfes é causado pelo elevado
namero de pequenas parcelas no trafego expresso e postal, provavelmente como
resultado de vendas pela internet. Quanto aos mais de 35 milhdes de artigos detidos
estdo em causa o valor dos produtos genuinos equivalentes, que foi estimado em cerca
de € 617.000.000"%:.

Ao analisarmos a evolucdo dos numeros da comercializacdo dos produtos
contrafeitos e do tipo de produtos comercializados, conseguimos constatar o nimero
assustador de artigos que circulam entre ndés e o impacto negativo que dai se pode

retirar.

Perante a quantidade de bens aprendidos coloca-se a questdo sobre qual o

destino a dar a esses bens.

A lei processual regulamenta essa matéria no art.° 185.° do CPP, e determina que
“se a apreensao respeitar a coisas sem valor, pereciveis, perigosas, deterioraveis ou cuja
utilizacdo impliqgue perda de valor ou qualidades, a autoridade judiciaria pode ordenar,
conforme os casos, a sua venda ou afetacdo a finalidade publica ou socialmente util, as

medidas de conservagdo ou manutengdo necessdrias ou a sua destruicdo imediata”.

Caso se proceda a venda dos bens, é a autoridade judiciaria que determina qual a
forma a que deve obedecer a venda, de entre as previstas na lei processual civil, e o
produto apurado nessa venda reverte para o Estado ap0s a deducdo das despesas

resultantes da guarda, conservagéo e venda.

Nos restantes casos, 0s bens apreendidos s6 permanecerdo na posse das
autoridades enquanto se tornar necessario manter a apreensao para efeito de prova, ou
enquanto a sentenca nao transitar em julgado. Depois disso os objetos apreendidos sao
restituidos a quem de direito, exceto se forem dados perdidos a favor do Estado, o que
pode acontecer se depois de notificados os interessados estes ndo procederem ao
levantamento no prazo de um ano a contar da notificacdo (cf. art.° 186.° CPP). Nos
processos registados, cerca de 90% de todos os produtos apreendidos foram destruidos

ou alvo de processos judiciais para determinar a infracao.

19 1PR Infringements: Facts and figures, Taxation and Customs Union, CE, disponivel em WWW<URL:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-
infringements-facts-figures_en, acedida e consultada em 30/08/2016.
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Em 2014 por exemplo, segundo o relatério das autoridades aduaneiras
apresentado pela Comisséo Europeia em 2015, em 92% dos procedimentos tidos pelas
autoridades aduaneiras em 2014, os bens foram destruidos depois dos proprietarios dos
bens ou os legais proprietarios das marcas acordarem na sua destruicdo, ou depois dos
legais proprietarios da marca terem iniciado um processo para estabelecer a violagdo dos
direitos da propriedade intelectual. Relativamente aos artigos apreendidos, 75% foram
destruidos ou sujeitos a procedimentos. Contudo, 24% dos artigos foram libertados, pois
os legais proprietarios ndo reagiram as notificacdes das autoridades (cerca de 18%), e

em que alguns se acabou por verificar que eram originais (cerca de 6%)%.

Perante este cenario, ndo poderia o legislador deixar de aplicar nesta matéria uma
tutela especial. De facto, atendendo a gravidade e rapidez com que tudo acontece,
procurou munir com mecanismos especificos, capazes de conferir uma maior protecao
aos titulares dos direitos da Propriedade Industrial, que Ihes permitem atuar com maior

rapidez.
8.3. Mecanismos Juridicos Disponiveis

Os DPI nédo dispensam, a semelhanca de outros direitos, os instrumentos de
natureza jurisdicional previstos na lei. De acordo com o art.° 2.°, n.° 2, do CPC, a todo o
direito, corresponde a acdo adequada a fazé-lo reconhecer em juizo, a prevenir ou
reparar a violacdo dele e a realiza-lo coercivamente, bem como os procedimentos
necessarios para acautelar o efeito Gtil da acdo. Alids, segundo Anténio Geraldes!®®,
atendendo a sua natureza especifica, o facto de a sua violagdo poder ocorrer em
diversos locais e sob diversas formas e poder ser da responsabilidade de uma
multiplicidade de agentes reclama, mais do que ocorre noutras situacoes, a possibilidade
de ser solicitada a intervencao dos tribunais para prevenir ou fazer cessar a sua violacao

ou para reparar os prejuizos causados?®,

194 «Report on EU customs enforcement of intellectual property rights Results at the EU border 2014,
European Union, 2015, disponivel em WWW<URL.: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/
files/docs/body/2015_ipr_statistics.pdf, acedido e consultado em 03/09/2016.

195 Anténio Santos Abrantes Geraldes, Juiz Conselheiro.

1% Cf. GERALDES, Anténio Santos Abrantes, “Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual”, Centro de
Estudos Judiciarios, 13 de Novembro de 2009, p. 2, publicacdo disponivel em WWW<URL.: http://www.
trl.mj.pt/PDF/Procedimentos%20cautelares%20em%20direitos%20de%20propriedade%20industrial%620e%?2
Odireitos%20de%20autor.pdf, acedido e consultado em 30/01/2016.
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A intervencdo em matéria de Propriedade Industrial esta agora fora do alcance de
aplicacdo a luz do direito civil, na medida em que existe um tribunal especializado de

Propriedade Industrial, com competéncia para todo o pais.

De entre alguns mecanismos que existem no nosso sistema jurisdicional,
podemos contar com o0s procedimentos cautelares, que exercem uma tutela célere e,
portanto, eficaz, devido as suas carateristicas de natureza processual simples, quer ao
nivel da sua tramitagao e requisitos, “pela sumariedade das averiguagdes ou pela adogéo

de critérios de verosimilhanca na decisdo™®’.

Com a transposicao para o ordenamento juridico nacional da Diretiva 2004/48/CE,
de 29-04-04 ou Diretiva do “Enforcement”, através da Lei n.° 16/2008 do Diario da
Republica, 1.2 série, n.° 64 de 1 de Abril'® pretendeu-se regular, fundamentalmente,
questdes do foro judicial relacionadas com as providéncias cautelares e o célculo de
indemnizagcdes em caso de violacdo de direitos de propriedade intelectual. Este novo
diploma permitiu dotar o sistema portugués de mecanismos mais ageis e expeditos na

luta contra a contrafacéo e a pirataria'®®.

De uma forma geral, a transposicao foi efetuada através da alteracdo do Cdodigo
dos Direitos de Autor e do CPl. Em matéria de CPI, registou-se a introducado de novo

contetdo legal®® que veio definir, entre outros aspetos, medidas para obtencdo e

197 GERALDES, Anténio Santos Abrantes, “Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual”, ob cit, p.2.

198 Embora com um atraso de dois anos em relagdo ao prazo fixado na referida Diretiva, a sua transposigao
para o direito nacional operou-se através da Lei n° 16/08, de 1 de abril, fruto da discussdo gerada a partir da
Proposta de Lei n° 141/X (do Governo) e do Projeto-lei n® 391/X (do PCP). Como se refere no Relatdrio da
Comissdo de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, publicado no Diario da Assembleia
da Republica, 22 Série, de 16-7-07, com tais iniciativas legislativas pretendeu-se dar seguimento ao “objetivo
claro de garantir um elevado nivel de protecdo da propriedade intelectual, com adogdo de um conjunto de
medidas e de procedimentos, de natureza instrumental, para assegurar o respeito desses direitos” (II - 2.1.),
para o que se revelaria importante “a harmoniza¢do das medidas, procedimentos e recursos necessarios a
assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual, a fim de assegurar um nivel equivalente de
prote¢do no mercado interno” (IV).

199 Sobre esta materia, veja-se CARRILLO, Elena F. Pérez, “Lucha Contra la Pirateria, Obtencion de
Pruebas Y Medidas Cautelares: Reflexiones a Propdsito de Las Reformas de La Directiva 2004/48/CE”, Del
Observatorio Europeo de las Vuleneraciones de Los Derechos de Propriedad Intelectual Y Del Tratdo
ACTA, in, Actas de Derecho Industrial Y Derecho de Autor, volumen 32 (2011-2012), IDIUS Universidad
de Santiago de Compostela (Espafa), p.433-439.

20 O Cédigo da Propriedade Industrial de 2003 na sua redacdo inicial ndo continha regras processuais
relativas as providéncias cautelares intentadas por violagcdo dos direitos de propriedade industrial (com
excecdo de uma regra relativa ao arresto - art. 340.°). Relativamente as medidas cautelares o Cddigo de
2003, versdo inicial, continha duas normas: os art.° s. 339.°, que se limitava a prever a possibilidade de serem
decretadas providéncias cautelares ndo especificadas, remetendo para a lei processual civil, ou seja, para o0s
art.°s. 381.%,n.°1e 387.%,n.° 1, ambos do CPC.
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preservacdo da prova, no sentido de procurar dar resposta, por um lado, a dificuldade
causada pelo facto de as provas se encontrarem, normalmente, sob controlo do infrator e,

por outro, a necessidade de urgéncia neste dominio.
Com esta nova regulamentacéo preveé:

i. a destruicdo ou ocultacdo de prova pelo infrator;

ii. a obrigacéo de prestar informacgéo que veio permitir que o tribunal ordene
ao infrator ou a terceiros o fornecimento de dados sobre a origem e sobre
as redes de distribuicdo de bens ou servicos em que se manifeste violacao
de direitos;

iii. medidas provisorias e cautelares, que visam impedir violagBes futuras ou
iminentes dos direitos e proibir a continuagéo da alegada violacéo;

iv. medidas decorrentes da sentenca onde sdo previstas medidas corretivas,
como a retirada ou a destruicAo dos bens, e medidas que inibem a
continuagéo da infracéo;

V. medidas relativas a publicidade das decis6es que permitem que o tribunal,
a pedido do lesado e a expensas do infrator, proceda a publicitacdo de
todas as informacdes respeitantes a decisdo; e ainda,

Vi. principios que devem ser observados no célculo das indemnizacdes que
visam indemnizar o titular dos direitos pelos danos causados pela

infragéo?°L.

Uma providéncia cautelar, é por definicdo uma medida indispensavel, em que tem
que haver urgéncia em travar um facto ou violagdes constantes que tém que ser evitadas
ou paradas, de forma a evitar um prejuizo grave (periculum in mora). A lei ndo prevé um
prazo ou um periodo limitado para dar inicio a um procedimento cautelar, no entanto isso
ndo significa que se tenha que aguardar indefinidamente por uma decisdo. Se uma
medida cautelar é por definicdo urgente, é expectavel que o detentor do direito de PI atue

rapidamente. No entanto, na pratica € o juiz que decide se h& urgéncia ou se pelo

Com a transposi¢do para o ordenamento juridico nacional da Diretiva 2004/48/CE, de 29-04-04, e a
reformulacdo do CPI portugués, introduziu-se um novo n.° 2 ao artigo 317.° e da revogacéo dos artigos 339.°
e 340.° registou-se a introdugdo de quinze novos artigos (artigo 338.°-A a 338.°-P), onde se encontram
regulamentadas as providencias cautelares.

21 nformacdo disponivel em WWW<URL: http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=10
&module=newsmodule, acedido e consultado em 12/06/2016.
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contrario o titular aceitou passivamente a infracdo por demasiado tempo?®?. Os
procedimentos cautelares tém em vista “a emanagdo duma providéncia proviséria ou
interina™®, e que esta destinada a durar apenas enquanto nio seja proferida decisdo

definitiva na acdo principal j& proposta ou a propor posteriormente.

Esta estratégia materializou-se aquando da aprovacéo da Diretiva®*, cujo art.° 9.°,
referente as “medidas provisorias e cautelares”, determina que cada um dos Estados-
membros, através de transposicdo, deve garantir que as autoridades judiciais possam, a
pedido do requerente decretar contra o infrator uma medida inibitéria de qualquer
violag&o iminente de direitos de propriedade intelectual ou de proibicdo a titulo provisorio

da continuacéo da alegada violacdo dos referidos direitos.

A aludida estratégia, na parte relacionada com a sua envolvente cautelar, esteve
na origem da aprovacdo do novo art.° 210.°-G do Caddigo dos Direitos Conexos e dos
Direitos de Autor (CDADC) , bastante similar, na sua formulacdo abstrata, ao art.° 338.°-
do Cébdigo da Propriedade Industrial, segundo o qual, “sempre que haja violagdo ou
fundado receio de que outrem cause lesdo grave e dificiimente reparavel do direito de
autor ou dos direitos conexos, pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as
providéncias adequadas a inibir qualquer violagéo iminente ou a proibir a continuagéo da
violag&o (vide também o n.° 1, artigo 210.°-G, CDADC), ndo dependendo o decretamento
dessas medidas cautelares da apreciagcdo da sua gravidade ou das dificuldades da sua
reparacdo em situacdes de lesdo ja concretizada. Nestes casos o0 requerente tem de
fornecer ao tribunal os elementos demonstrativos de que é titular do direito de
propriedade industrial, ou que esta autorizado a utiliza-lo, e que se verifica ou esta
iminente uma violagéo (n.° 2, do art.° 338-I). Por outro lado, nos termos do disposto no
art.° 381.° n°® 1 do Cddigo de Processo Civil, e com redagdo bastante similar as
anteriores, “sempre que alguém mostre fundado receio de que outrem cause lesédo grave
e dificiimente reparavel ao seu direito, pode requerer a providéncia conservatéria ou

antecipatoria concretamente adequada a assegurar a efetividade do direito ameagado”.

202 Neste sentido, veja-se ROCHA, Manuel Lopes, “Litigation in EU member states”, in, HASSELBLATT,
Gordian N., “Comumnity Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009- A commentary”, published by Verlag
C.H. Beck oHG, Germany, 2015, pp.1403-1406.

203 AMARAL, Jorge Augusto Pais de “Direito Processual Civil”, 7.2 Edigdo, 2008, Almedina, p.23.

204 Diretiva n.° 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril.
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“Tal receio, para ser justificado, tem de ser demonstrado por factos idoneos que

autorizem a adogao de qualquer das providéncias requeridas e previstas na lei"?%,

Verifica-se ainda a possibilidade destas medidas serem aplicadas contra qualquer
intermediario cujos servicos estejam a ser utilizados por terceiros para violar direitos de
autor ou direitos conexos, se de acordo com o previsto no art.° 227.° do CDADC, existam
fundadas razdes de que esta violacdo de direitos se vai produzir de modo iminente e o
decretamento dessas medidas cautelares previstas na lei geral se mostrem necessarias

para garantir a protecao urgente desse mesmo direito.

Na fase liminar dos procedimentos cautelares, deve o juiz ponderar a
possibilidade de proferir despacho de convite ao aperfeicoamento, designadamente
quando considere que existe deficiente concretizacdo factica dos pressupostos legais da

providéncia cautelar que ndo se reconduzam a ineptidao?°®.

Com a entrada em vigor desta lei, que introduziu o novo art.° 338-L do CPI, o
detentor do direito da Pl vé agora introduzir varias alternativas para compensar a violagéo

do seu direito e a puni¢éo do infrator.

Ao contrario do que se verificava até aqui, o detentor do direito passa a ter a
possibilidade de ser indemnizado, devendo o calculo da indemnizacdo atender a
importancia da receita resultante e dos danos nédo patrimoniais causados pela conduta do
infrator. Caso o montante do prejuizo efetivamente sofrido pela parte lesada nédo tenha
sido obtido, e caso esta ndo se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma
guantia fixa com recurso a equidade, que tenha por base, no minimo, as remuneragdes
gue teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infrator tivesse solicitado autorizagéo
para utilizar os direitos de propriedade industrial em questdo e os encargos suportados
com a protecdo do direito de propriedade industrial, bem como com a investigagcéo e

cessacdo da conduta lesiva do seu direito (cf. art.° 338-L, n.° 5).

205 Acérddo do Supremo Tribunal de Lisboa, Proc. n.° 1287/09.9TYLSB-A.L1-1, de 22/07/2010, JOAO
AVEIRO PEREIRA, disponivel em WWW<URL: http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc73231 6039802565
fa00497eec/545be835ec1d7d9e802577ee003c7fad?OpenDocument&Highlight=0,contrafac%C3%A7%C3%
A30, acedido e consultado em 05/09/2016.

206 Acorddo do tribunal da relagdo de Lisboa, de 10/02/2009, proc. n.° 2974/2008.4TVLSB.L1-7, disponivel
em WWW-<URL: http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/12c0f98b78a17a85802
5757b004flac4?OpenDocument&Highlight=0,2974, acedido e consultado em 12/06/2016.
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No entanto, se se verificar uma prética reiterada por parte do infrator em relacéo a
parte lesada, da violagcdo do direito, a aplicacdo da san¢do torna-se mais severa e 0

tribunal pode recorrer & aplicacao da cumulacdo de todas as penalizacbes previstas.

A presente lei ndo excluiu também a possibilidade de arrestar os bens méveis ou
imoveis do alegado infrator, requerer a apreensao dos bens que se suspeite violarem os
direitos de PI, ou dos instrumentos que apenas possam servir para a pratica do ilicito
caso o interessado forneca as provas necessarias que provem a existéncia de
circunstancias suscetiveis de comprometer a cobranca da indemnizacdo por perdas e
danos (cf. art.° 338.° - J, CPI).

Prevé ainda a aplicacdo de medidas inibitérias, uma vez que a decisao judicial de
mérito pode igualmente impor ao infrator uma medida destinada a inibir a continuacéo da
infracéo verificada, podendo compreender a interdicdo temporaria do exercicio de certas
atividades ou profiss@es, ver privado o direito de participar em feiras ou mercados ou
podendo contemplar o encerramento temporario ou definitivo do estabelecimento (cf.
artigo 210.° - J, CDADC).

Na sequéncia das profundas alteragbes sofridas no CPC, em 2013, quando se
justifique no procedimento cautelar, pode usar-se do recurso a “inversao da causa”, que
pode ser aplicado quando os factos e a queixa apresentada no procedimento cautelar
sejam de tal forma completos, que a instauracdo do processo final resulte numa repeticéo
da queixa. O juiz aceita este recurso se a partir dos elementos que tem disponiveis
consegue determinar com convicgéo quais os direitos salvaguardados e se a natureza da
providéncia cautelar € suficiente para decretar a sentenca final, economizando assim

tempo e custos no processo.

Parece-nos assim que com a introdugéo destas medidas o legislador “preocupado
e atento” a gravidade deste ilicito criminal, pretendeu munir o titular do direito de
propriedade industrial de um meio mais célere e imediato, para tentar “travar’ os

infratores.

8.4 A Concorréncia Desleal como Mecanismo Juridico Alternativo

O direito industrial surgiu desde o inicio como forma de disciplinar a concorréncia
no que respeita a lealdade dos concorrentes, através da proibicdo dos atos de

concorréncia desleal por contrariedade aos usos honestos, tal como disp8e o art.° 1.°, in
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fine, da Convencdo da Unido de Paris de 20 de mar¢co de 1883. Ao mesmo tempo, o
direito industrial gera impedimentos a livre concorréncia por via da atribuicdo de direitos
privativos, ou exclusivos temporarios de exploracdo econdmica, sobre determinados

entes intangiveis, dos quais, os sinais distintivos como as marcas?®’.

Nas palavras de Oliveira de Ascensdo?® a concorréncia desleal ndo deve fazer
parte do Direito Industrial, pois este abrange apenas os direitos privativos industriais2®,
sendo certo que “ha autonomia entre a concorréncia desleal e a violagado dos direitos
privativos da propriedade industrial, podendo haver ato de concorréncia desleal sem
haver violacdo do direito privativo, do mesmo modo que pode haver violacdo daquele

direito sem que se registe qualquer ato de concorréncia desleal?*.

No mesmo sentido segue o acorddo do Supremo Tribunal de Justica, onde se
defende que “de certo que o legislador ndo poderia ter olvidado que a concorréncia
desleal, tous court, ndo constitui um direito de propriedade industrial, um direito privativo, e
que é regulada tdo s6 como um meio especifico de tutela daqueles, sendo certo ainda
que, dos factos descritos no Cdodigo da Propriedade Industrial cuja pratica a constitui,
nem todos tém a ver com aqueles direitos, isto €, nem sempre a concorréncia desleal
assenta na lesdo de um direito privativo, como ainda é certo que a violagdo de um direito
privativo ndo consubstancia necessariamente um ato de concorréncia desleal™!. O
Acordao prossegue realgando inclusive que alguma doutrina defende mesmo que “a
concorréncia desleal, qual instituto autbnomo relativamente aos direitos privativos e ndo
sendo ela prépria propriedade industrial, ndo devia ter assento no Cédigo da Propriedade
Industrial. Na verdade, o facto do Cdodigo da Propriedade Industrial a regulamentar, tal
ndo significa necessariamente que seja propriedade industrial, nem por nele ter a sua

regulamentacdo se pode concluir, em bom rigor, que o legislador a pretendeu incluir

207 PEREIRA, Alexandre Liborio Dias, “Propriedade intelectual, concorréncia desleal e sua tutela (penal).
em Portugal”, 2002, FDUC- Artigos em Revistas Nacionais, p.3, disponivel em WWW<URL.: https://estudo
geral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/28789, acedido e consultado em 07/02/2016.

208 prof, Doutor José, de Oliveira Ascenséo, professor catedratico da Universidade de Direito de Lishoa.

209 Cf, ASCENSAO, José de Oliveira, “Direito Comercial-Direito Industrial”, Vol. II, Almedina, Coimbra,
1988, pag.3.

210 Acorddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc.1288/05.6TYLSB.L1.S1, de 26/12/2015, Relatora
Fernanda Isabel Pereira, disponivel em WWW<URL: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8h9 802
56b5f003fa814/c926204dc941313680257df8005dfc90?OpenDocument&Highlight=0,concorrencia,desleal,m
arca, acedido e consultado em 04/09/2016.

211 Acérddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Le&o.
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?0penDocument, acedido e consultado
em 22/08/2016.
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também na expressao "...verse sobre propriedade industrial ...", ou deva o intérprete ai

inclui-la”?*2.

De facto, hoje em dia existe algum entendimento, doutrinal e jurisprudencialmente
pacifico, que considera “o instituto da concorréncia desleal como um instituto auténomo,
tanto quanto é certo ter a protecdo contra os atos de concorréncia desleal, entre nés, um
tratamento juridico distinto da protecéo dispensada aos direitos privativos da propriedade
industrial®**, sem prejuizo de existirem claros pontos de encontro entre o direito industrial

e a concorréncia desleal”?*.

Para a concretizacdo da regulamentacéo do funcionamento do mercado aplica-se
por um lado, a atribuicAo de um certo conjunto de direitos (os direitos privativos de
propriedade industrial), que se traduzem na possibilidade de utilizagdo exclusiva de bens
imateriais, nomeadamente a marca, 0 modelo, o0 nome ou insignia, que o CPI reconhece
e tutela, e por outro, a fixacdo de uma série de deveres destinados a assegurar a
lealdade da concorréncia, que, quando violados, dado lugar & denominada concorréncia
desleal®®>. “O dano tipico da concorréncia desleal traduz-se, em Ultima instancia, num
desvio da procura, ou seja, num desvio de clientela. Do desvio resultard uma afetagéo

patrimonial do lesado, traduzida numa diminui¢édo do volume potencial de negdcios”®.

Em Portugal, no dominio do CPI de 1995, seguindo a tradicdo do CPI de 1940,
considerava a concorréncia desleal um ilicito de natureza penal em que a concorréncia
desleal ndo era fundamento de anulagdo de registos de marca (cf. seu art.° 214.° n.° 1).
A invalidade do registo foi uma inovacgéo do legislador no CPI de 2003 (cf. art.° 266. °, n.°
1, al. b), que introduziu a grande alteracdo em sede de concorréncia desleal, pela

abolicdo da sancéo penal neste contexto, tal como era tradicdo no nosso ordenamento

212 Acdrddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, cit.

213 O acorddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Leédo,
recomenda sobre este ponto a leitura da exposicdo pormenorizada de Oliveira Ascensdo, Concorréncia
Desleal, 1994, péaginas 31-41, disponivel em WWW-<URL: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714271d8
ecd080256f0700573473?0penDocument, acedido e consultado em 22/08/2016.

214 Acorddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 04A2303, de 06-07-2004.

215 Acérddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc. 04A2303, de 06-07-2004, com o relator Ponce de Le&o,
disponivel em WWW&<URL: http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/0/eb8e714a71d8ecd080256f0700573473?0pen
Document, acedido e consultado em 22/08/2016.

216 (Ac. STJ de 26/09/2013- Oliveira Vasconcelos) in Acérddo do Supremo Tribunal de Justica, Proc.
2443/09.5TBCLD.L1.S1, de 07/05/2015, relator SILVA GONCALVES, disponivel em WWW<URL:
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8h980256h5f003fa814/9be030eb88ca096080257e420054d779?0p
enDocument&Highlight=0,concorrencia,desleal,marca, acedido e consultado em 01/09/2016.
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juridico?Y’. “Curiosamente, Portugal foi, o primeiro pais do mundo a adotar uma disciplina

legislativa global da concorréncia desleal?'®”.

O instituto da concorréncia desleal surge num contexto regulador de
comportamentos que se encontra vertido nos artigos 317.° e 318.° do CPI, traduzindo-se

num ilicito contraordenacional, dando origem apenas a aplicacdo de uma coima.

O reconhecimento de que o requerente do registo de uma marca pretende fazer
concorréncia desleal ou que esta é possivel independentemente da sua inten¢do pode
ser fundamento de recusa do registo (cf. art.° 239, n.° 1, aln. e)). Neste caso, “a
concorréncia desleal surge-nos aqui huma acecdo diferente, como uma situacdo de

“desconformidade objetiva”, numa perspetiva preventiva”#?.

N&o existe nenhuma definicdo concreta de concorréncia desleal, pelo que tal
como refere o Acordao do Tribunal da Rela¢do do Porto, de 09-02-2006, no processo n.°
0536911, por se tratar de um conceito mével, com contornos vagos e oscilantes, “para
que se possa falar em “concorréncia desleal” é essencial que as atividades econémicas
prosseguidas pelos dois — ou mais — empresarios sejam afins. Na definicdo de
“concorréncia desleal” continua a ser valido o parecer da Procuradoria Geral da
Republica n® 17/57, de 30.05, que referia constituirem “concorréncia desleal os atos,
repudiados pela consciéncia normal dos comerciantes como contrarios aos usos
honestos do comércio, que sejam suscetiveis de causar prejuizo a empresa dum

competidor pela usurpacéo, ainda que parcial, da sua clientela™??°.

217 GONCALVES, Lufs Couto, “Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorréncia
Desleal”, 5* Edi¢ao Revista e Atualizada, Almedina, Coimbra, 2015, pp. 374-375.

218 ASCENSAO, José de Oliveira, “Concorréncia Desleal”, 2002, p.8, in, CAMPINQOS, Antdnio e
GONCALVES, Luis Couto, Ob. Cit., p. 499.

219 ASCENSAO, José de Oliveira, “Concorréncia Desleal”, 2002, pp.191 e ss. e 242 e ss., in,
GONCALVES, Luis Couto, “Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorréncia Desleal”,
ob. cit., p.257.

220 Acérddo do Tribunal da Relagdo do Porto, Processo 0536911, de 09-02-2006, relator Fernando Batista,
disponivel em WWW<URL.: http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/3a11c3169
€8e1c4b8025711d003d5ada?OpenDocument. Veja-se também sobre concorréncia desleal, o Acérddo do
Tribunal da Relagdo do Porto, Processo n.° 1194/11.5TYVNG-A.P1, de 26/11/2012, relator Carlos Querido,
disponivel em WWW<URL: http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ealc61802568d9005cd5bb/f7494993
6cee80e680257ae70052a1e8, onde se pode ler que ,“No nosso regime da propriedade industrial vigora o
registo constitutivo, face ao que preceitua o n.° 1 do artigo 224.° do CPI: “O registo confere ao seu titular o
direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e servigos a que esta se destina”. Apesar da
protecdo legal da “marca de facto”, decorrente da conjugacdo dos artigos 266.°, n.° 1, 239.°, n.° 1, e) ¢ 241.°,
n. 2, todos do CPI, traduzida na possibilidade de anulacdo do registo de uma marca conflituante com
fundamento em concorréncia desleal objetiva, ndo tendo o requerente registado a marca, ndo podera requerer
providéncias cautelares ao abrigo do disposto no artigo 338.°-1 do CPI, aplicavel exclusivamente as situacdes
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Na opinido de Antonio Campinos, para que uma conduta se classifique como
sendo um ato de concorréncia desleal, sera necessario que se verifigque um elo de
identidade ou afinidade entre as atividades concorrentes, ou pelo menos, que se insiram

no mesmo setor de mercado??*.

No entanto, para Carlos Olavo, para que se esteja perante um ato de concorréncia
desleal, em determinados casos nao sera exigivel a existéncia desse elo de afinidade ou
identidade entre as atividades em confronto: “A proximidade de atividades econdémicas
que é pressuposto do ato de concorréncia desleal ndo se restringe, porém, as referidas
relacoes de identidade, substituicdo ou complementaridade. (...) E tal requisito tdo pouco
é exigido pelo artigo 317.°, cujas alineas c), d) e e) reprimem a apropriacéo de elementos
gue, ou pertencem a terceiros ou pura e simplesmente ndo existem, independentemente,
portanto do tipo de necessidades em causa. Acresce que, para que se verifique a
flutuacdo na escolha dos consumidores que carateriza a concorréncia, ndo € necessario
que ambas as atividades econdmicas procurem satisfazer necessidades do mesmo tipo.
Tal flutuacéo verifica-se sempre que as atividades em causa se insiram no mesmo setor
de mercado. E duas atividades inserem-se no mesmo setor de mercado quando se
dirigem ao mesmo tipo de clientela, cuja preferéncia pretendem captar, quando a

respetiva clientela, efetiva ou potencial, é constituida pelos mesmos agentes econémicos”
222

Parece-nos assim mais coerente, acolhermos a posi¢do de Carlos Olavo, que é
reforcada por Couto Gongalves, ao indicar que o instituto da concorréncia desleal ndo é
convocado em sentido préprio e direto, como “um instituto repressivo de atos desleais

concretos e atuais”, mas antes “atua, de modo impréprio e direto, como um instrumento

em que existe titularidade do direito de propriedade industrial [s6 concretizavel através do registo]. No
entanto, o requerente da providéncia que ndo registou a marca podera - face a conjugacdo do disposto no
artigo 338.°-P do CPI, com o n.° 3 do artigo 392.° do CPC - langar mao do procedimento cautelar comum
previsto no artigo 381.° do CPC, fundado na concorréncia desleal, desde que a mesma se traduza em leséo
grave e dificilmente reparavel, pressuposto essencial enunciado no n.° 1 do citado preceito. O n.° 3 do artigo
392.° do CPC impde ao juiz o poder-dever de convolacdo da providéncia concretamente requerida para a que
considere legalmente adequada ou mais eficaz a prevencdo do receado dano, cumprindo-lhe corrigir, mesmo
oficiosamente, o erro na forma do procedimento”. Acedidos e consultados em 03/09/2016.

221 Cf. CAMPINOS, Antdnio e GONCALVES, Luis Couto; ob. cit., p. 502

222 Cf. OLAVO, Carlos, “Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio Concorréncia Desleal”,
Vol 1, 2.2 Edicdo Atualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005, p.261, in CAMPINOS,
Anténio e GONGCALVES, Luis Couto; “Cddigo da Propriedade Industrial Anotado”, ob. cit., p.502.
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excecional destinado a evitar registos que possam por em causa posicoes de

concorréncia conquistadas no mercado por terceiros de boa-fé"?23,

Neste contexto o titular da marca que ainda ndo obteve o seu registo definitivo
podera ver assim uma “protecao proviséria” do seu direito exclusivo no uso daquela
marca, que pretende satisfazer um determinado tipo de consumidor, uma vez que, apesar
de ainda néo ver o seu direito totalmente conferido, ja € detentor do seu uso regular, pela

sua colocacao prévia no mercado.

Assim, podemos a luz da alin. a) do art. 317.° do CPI, considerar que a
comercializacdo dessa marca, nesse hiato temporal, configura um ato de concorréncia
desleal, se tivermos em consideracdo que este facto pode suscitar confusdo no
consumidor, fazendo-o adquirir marca que inicialmente pensaria estar a adquirir a uma
empresa e a estara na verdade a adquirir a outra. “Para efeitos dos art.° s. 214, n.° 6 do
CPI de 1995 e 266, n.° 4 do CPI de 2003, ndo esta de ma-fé s6 aquele que regista em
seu home, com conhecimento, uma marca ja registada por outrem, mas também aquele
que regista em seu nome, em concorréncia desleal, uma marca com conhecimento do
uso preexistente por outrem, mesmo que a marca nao esteja registada a favor deste

ultimo (marca de facto)”?%4.

Neste caso existe a possibilidade de invalidar o registo de uma marca com
fundamento na concorréncia desleal. O titular de uma marca de facto acaba por ter um
direito tdo forte ou mesmo, na medida em que o0 possa vir a anular, um direito mais forte
que o do titular de uma marca registada. Por esta “janela” acaba por cair (com fraturas
graves) o sistema de aquisicdo do direito baseado no registo que havia entrado pela
“porta” aberta pelo disposto no art.® 224.

Distintamente do instituto da Propriedade Industrial, em que a lei exige que haja
suscetibilidade de confusdo entre sinais distintivos registados, no instituto da
concorréncia desleal a lei alude também a suscetibilidade de confus&o entre produtos ou
servi¢os, quando se verifique que no espirito do consumidor médio essa confusdo possa

derivar da existéncia de semelhanca entre as respetivas embalagens.

223 GONCALVES, Luis Couto, “Manual do Direito Industrial, Propriedade Industrial e Concorréncia
Desleal”, ob. cit., p.258.

224 Acérddo do Tribunal da Relagdo do Porto, Processo 3607/10.4TJVNF.P2, de 07/11/2013, relator Pedro
Martins, disponivel em WWW<URL.: http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ealc61802568d9005cd5bb/4
aaad4b2fdb29ch480257¢2f003b26f1?0penDocument, acedido e consultado em 03/09/2016.
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Para determinarmos a falta de carater distintivo havera que recorrer a uma visao
de conjunto de todos os elementos da marca, em relacdo aos bens solicitados, tomando
como referéncia a percecao que o publico relevante tem deles. Estes parametros deverdo
ser utilizados para todo o tipo de marcas, ainda que, se tenha presente que o consumidor
médio ndo costuma presumir a origem dos produtos a margem de todo o contetudo
textual ou gréafico??®, dai a dificuldade muitas vezes de se aperceberem se o produto é

realmente original.
9. Moldura Penal

A necessidade da tutela juridica dos DPI ndo € recente. Sempre se constatou a
necessidade de proteger estes interesses pela importancia que tém para a sociedade,

particularmente para os seus titulares.

Com a globalizagao social, econdémica e cultural, as praticas criminosas estao “em
crescendo”, e assiste-se a uma partilha dessas praticas além-fronteiras, atingido uma

dimensao internacional.

Um dos objetivos da criacdo pela Organizagcdo Mundial do Comércio do acordo
TRIPs, aplicado na totalidade dos Estados da Unido, foi a de harmonizar as legislacdes
sobre propriedade intelectual dos Estados signatarios, tipificando as condutas??® mais
graves contra a Propriedade Industrial, e de forma inovadora veio introduzir sangdes

penais para as violacdes dos direitos de PlI.

A diretiva 2004/48/CE, veio fixar os objetivos a atingir pelos Estados- Membros,
contudo, verifica-se ainda a falta de harmoniza¢éo em relagédo as condutas classificadas
como criminosas, ndo havendo ainda unanimidade nesta matéria, definindo cada Estado

Membro a sua prépria classificacdo e estabelecendo uma moldura penal prépria a aplicar.

Seja como for, em qualquer situacdo o direito penal sé deve intervir quando se
verifique a lesdo dos bens juridicos com tal gravidade na comunidade que se justifique a
intervencdo deste sistema juridico, que levara a privacao da liberdade do infrator, ou seja,
como ultima opg¢éo. “Se (o Direito Penal) protege os direitos fundamentais das pessoas

mediante a incriminagdo das suas ofensas mais graves, também €& ele que, pelas

225 GONZALEZ, Jests Ivan Mora, “La Proteccion Penal Del Derecho de Marca: Caminando Hacia el
Mondlogo™; 1% Edicion, Portal Derecho, S.A., Madrid, 2012, p.79.
226 \/eja-se, GONZALEZ, Jesus lvan Mora, ob cit., p.165, pp. 190-197.
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sancdes que comina, atinge mais incisiva e intensamente tais direitos e, por isso, s6 0

pode fazer nos exatos parametros da lei e na medida da necessidade”??’.

A Lei n.° 17/2002 de 15 de julho, da Assembleia da Republica permitiu ao
Governo legislar em matéria de PI, e ao abrigo desta autorizacdo foi aprovada a Lei n.°
16/2008, de 1 de abril, que deu origem ao CPI atualmente em vigor, que vé vertido nos
seus artigos 316.° e seguintes a tutela penal e contraordenacional dos ilicitos de
propriedade industrial, fazendo expressamente referéncia ao crime de “Contrafagio,

imitacdo e uso ilegal de marca” no art.® 323.°.

A semelhanca da maioria dos restantes paises dos Estados Membros, o legislador
portugués prevé a pena de prisdo a aplicar em caso de delito criminal no que respeita aos
DPI. O tratamento penal da marca s6 pode ser entendido tomando como referéncia o
contexto socioeconémico onde interatua, sendo o mercado o seu ambito natural. Esta
caracteristica qualitativa basica vé-se potenciada na marca, pela sua eminente projecao

internacional, projecdo essa que esta muito consciente no ordenamento juridico 2%.

A contrafacdo constitui um crime publico, no sentido de que o procedimento
processual se desenrola sem necessidade de participacdo do lesado ou ofendido pela
sua pratica. Basta que as autoridades tenham conhecimento da sua existéncia para

desencadearem a acéo penal®?°.
9.1 A Moldura Penal Aplicada Noutros Paises Mais Eficiente que em Portugal?

Dos crimes contra a propriedade industrial pretende-se destacar neste trabalho
aqueles que atentem contra a protecdo legal do uso da marca exclusivamente pelo seu

titular, da usurpacéo e imitacdo das marcas e da contrafacdo dessas marcas.

Além da legislacdo comunitaria aplicada neste ambito, alguns paises tém
legislacao propria que tutela esta matéria, e os que ndo tém procuram “encaixa-la” no

ambito de aplicacéo geral do direito penal ou noutra j4 existente.

221 MIRANDA, Jorge, “Constitucionalidade da Protecdo Penal dos Direitos de Autor e da Propriedade
Industrial”, Revista Portuguesa de Ciéncia Criminal n.° 4 de 1994, p.471.

228 GONZALEZ, Jests lvan Mora, ob. cit., p.165.

229 VIDAL, José Alberto Marques, “Mercadorias em Contrafagio e Violacdo de Direitos Industriais”, ob.
Cit., p.20.
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Com o intuito de se fazer uma analise comparativa da aplicagdo da tutela penal
nos casos de violacdo do direito de propriedade industrial apenas em matéria de
“marcas”, entre Portugal e alguns paises dos estados membros, apresentamos aqui uma
breve sumula das penas aplicadas por cada um deles e da legislacdo que lhes serve de

suporte.
Espanha

Em Espanha, o cédigo penal espanhol prevé no seu art.° 274 a pena aplicavel de
um a quatro anos de prisdo e uma multa de doze a vinte e quatro meses, a quem com
fins industriais ou comerciais, sem o0 consentimento do titular de um direito de
propriedade industrial registrado sob a lei de marcas e do conhecimento de registo,
fabrique, produza, importe ou fornega, distribua, comercialize produtos por atacado ou

armazene, gue incorporem um simbolo distintivo ou confundivel com aquele.

Este artigo prevé ainda a pena de seis meses a trés anos de prisdo, aquele a que
com fins industriais ou comerciais, sem o consentimento do titular de um direito de
propriedade industrial registrado sob a lei de marcas e conhecimento do registo, ofereca,
distribua ou venda a retalho, preste servicos ou desenvolva atividades, que incorporem
um simbolo distintivo idéntico ou confundivel com aquele, quando se trate dos produtos
ou similares, servicos ou atividades para os quais o direito de propriedade industrial se
encontre registrado. A mesma pena sera aplicada a qualquer um que reproduza ou imite
um sinal idéntico ou uma caracteristica muito semelhante a essa para utilizar na pratica

de condutas sancionada neste artigo?%.
Franca

A Franca tem como base de tutela dos direitos de propriedade industrial o Codigo
da Propriedade Intelectual. Neste Diploma encontram-se configurados os crimes que
violam o direitos de uso exclusivo de marcas, plasmados nos art.° 716-9 a 716-11, que
preveem uma pena de quatro anos de prisdo e 400 000 euros de multa, para qualquer
pessoa que venda, forneca, ofereca para venda ou alugue mercadorias apresentadas sob

uma marca de contrafacdo; nos casos de importacdo, exportacdo, reexportacdo ou

230 «Codigo Penal y Legislacion Complementaria”, Cédigo Penal Espanhol, Edicion actualizada a 11 de abril
de 2016 , Boletin Oficial Del Estado- Ministerio de Justicia, disponivel em WWW<URL.: https://boe.es/
legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y legislacion_complementaria&modo=1, acedido e
consultado em 14/08/2016.
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transbordo de mercadorias apresentadas sob uma marca de carécter ilicito; para produzir
produtos industrialmente apresentadas sob uma marca de caracter ilicito ou ainda para

dar instrucdes ou ordens para a pratica dos atos referidos.

A moldura penal é agravada para sete anos de prisdo e 750.000 euros de multa,
guando os crimes descritos forem cometidos por um grupo organizado ou numa rede de
comunica¢cBes publica ou on-line quando os factos se relacionam com mercadorias

perigosas para a salde e que ponham em causa a seguranca, humana ou animal.

E punivel com trés anos de prisdo e 300 000 euros de multa para qualquer um
que por nenhuma razao legitima, importar ou exportar mercadorias apresentadas sob
uma marca de caracter ilicito; oferecer para venda ou vender mercadorias apresentadas
sob uma marca de cardcter ilicito ou reproduzir, copiar, utilizar, apor, excluir, alterar uma
marca, uma marca coletiva ou uma marca de certificacdo coletiva em violacdo dos

direitos conferidos pelo registo e proibigcdes decorrentes.

Também neste caso a pratica deste crime por grupo organizado ou em uma rede
de comunicagBes publica ou on-line quando os fatos se relacionam com mercadorias
perigosas para a saude ou seguranca das pessoas ou animais, a pena aplicavel sobe

para sete anos de prisdo e 750 000 euros de multa.

Além das sancdes ja mencionadas o tribunal pode ainda ordenar o encerramento
total ou parcial, permanente ou temporario, por um periodo até cinco anos, do
estabelecimento utilizado para cometer a ofensa, podendo culminar na obrigagdo de
pagamento a indemnizag¢des a trabalhadores que sejam lesados neste processo. O néo
pagamento desses beneficios é punivel com seis meses de prisdo e 3750 euros de

multa.

Como se pode verificar pela moldura penal aqui aplicada, o legislador francés
demonstra claramente que a defesa dos interesses dos titulares no uso exclusivo da sua
marca é de importancia elevadissima. Se compararmos com as penas definidas para os
mesmos crimes pelo legislador espanhol, consideram-se as penas e multa aplicadas em
Franca consideravelmente elevadas sendo ainda passiveis de serem agravadas, caso 0

infrator ndo venha a cumprir com as sancdes aplicadas?3?.

231 O Cadigo da propriedade intelectual francés foi muito recentemente atualizado, pela LEI 2016-731 de 03
de junho de 2016, que pretende o reforco da luta contra o crime organizado, o terrorismo e seu
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Reino Unido

O Reino Unido é um pais onde se reconhece a aplicacdo de uma moldura penal

pesada na generalidade dos ilicitos criminais.

A defesa da propriedade industrial, nomeadamente das marcas, hdo € exce¢ao e

nesta matéria o legislador inglés aplica o “Trademarks Act”.

A semelhanca da incidéncia do ilicito nos dois paises ja analisados, também as
situa¢des aqui configuradas em que assenta a infracdo sdo a posse, a venda, a oferta ou
a distribuicdo de mercadorias, com um sinal idéntico suscetivel de ser confundido com
uma marca ja registada, sem autorizacdo do seu titular. Neste caso o legislador estende
especificamente também as embalagens onde se comercializam os produtos o ambito de

aplicagcéo da tutela deste diploma.

Assim, prevé-se a aplicacdo de dois quadros legais distintos dependendo se a
condenacdo é sumaria ou se é condenacdo na acusacao. No primeiro caso presume-se
uma infragcdo mais leve, em que é aplicada uma pena de prisdo nao superior a seis
meses ou multa ndo superior ao prazo maximo legal aplicado no pais, ou ambos. Ja no
segundo caso, considerado certamente como delito grave, a pena de prisédo pode ir até
dez anos e a multa ndo tem limite de valor, dependendo da gravidade do ilicito e da lesdo
causada ao titular do direito ou outros, podendo ser aplicadas também em simultaneo

ambas as san¢bes®®,
Portugal

Quanto ao nosso ordenamento juridico, a tutela penal relativamente a protecao

das marcas encontra-se vertida no art.° 323.° do CPI, sob a epigrafe “Contrafacéo,

financiamento, e melhorar a eficiéncia e garantias do processo penal, precisamente nos artigos 716-9 e 716-
10, no que diz respeito a pena de prisdo e a multa a aplicar no que diz respeito ao crime organizado, onde se
previa anteriormente uma pena de 5 anos e multa de 500 000,00€, passa agora para 7 anos e 75 000,00€
respetivamente. Demonstra a preocupa¢do do legislador em ralacdo ao aumento do crime organizado e
comércio on-line cada vez mais globalizado.

“Code de la propriété intellectuelle”, Legifrance.gouv.fr, Le service publique de la difusion du droit,
disponivel em WWW-<URL: :https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FFDBC9B365F9B
81B75DA271A85943A32.tpdilallv_2?idSectionTA=LEGISCTA000028715577&cidTexte=LEGITEXT000
006069414&dateTexte=20160814, acedido e consultado em 14/08/2016.

232 «“Trade Marks Act 1994, Intellectual property” — statutory guidance, Legislation.gov.uk, disponivel em
WWW<URL.:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/92, acedido e consultado em 14/08/2016.
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imitagéo e uso ilegal de marca”, tal como foi ja abordado em anterior capitulo, prevendo

este normativo legal as penas a aplicar em caso de ilicito criminal.

Assim, aplica-se uma pena de prisdo até 3 anos ou multa até 360 dias, a quem,
sem o consentimento do titular do direito “contrafizer, total ou parcialmente, ou por
qualquer meio, reproduzir uma marca registada; imitar, no todo ou em algumas das suas
partes caracteristicas, uma marca registada; usar marcas contrafeitas ou imitadas; usar,
contrafizer ou imitar marcas notérias cujos registos jA tenham sido requeridos em
Portugal; usar, ainda que em produtos ou servigos de identidade ou afinidade, marcas
gue constituam tradugdo ou sejam iguais ou semelhantes a marcas anteriores cujo
registo tenha sido requerido e que gozem de prestigio em Portugal, ou na Comunidade
Europeia se forem comunitarias, sempre que 0 uso da marca posterior procure, sem justo
motivo, tirar partido indevido do carater distintivo ou do prestigio das anteriores ou possa
prejudica-las ou usar, ainda que em produtos ou servi¢os, estabelecimento ou empresa,

uma marca registada pertencente a outrem”.

No entanto, o legislador considerou que os atos ilicitos de venda, circulacdo ou
ocultagdo de produtos ou artigos contrafeitos s8o0 menos gravosos que as restantes
infracBes de direitos de propriedade industrial, facto que determinou a aplicagdo de uma
moldura penal mais branda, prevendo apenas uma pena de prisdo até um ano ou multa
até 120 dias.

Desta andlise retiramos que apesar de todos optarem pela aplicacdo de penas
sancionatérias ao nivel penal, estas derivam de pais para pais, havendo uma relevante
discrepancia entre eles, até na propria caraterizacdo do crime. Podemos aferir que as
penas aplicadas variam entre um periodo maximo de 6 meses e de 10 anos, ambas no
Reino Unido. A discrepancia de prazos, definidos pelos legisladores fazem transparecer a

sua diferenca ideologica quanto a caraterizacao do tipo de crime e a sua classificagéo.

Depois de analisados os varios ordenamentos juridicos, conseguimos concluir por
analogia que, também em Portugal ndo ha uma aplicacéo diferenciada da lei aos varios
tipos de infracGes cometidas, sendo a tutela exercida de uma forma generalizada para os
varios tipos de ilicitos, deixando-a na nossa opinido, a uma avaliacdo demasiado
subjetiva, o que leva a que a infracBes idénticas possam ser aplicadas sancdes

diferentes, dependendo de quem as avalie.
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Sabemos, e ja foi aqui abordado, que nem sempre os consumidores sdo ingénuos
ao ponto de desconhecerem completamente que estdo a adquirir um produto contrafeito.
Entéo, nestes casos, em que o consumidor consciente de que esta a adquirir um produto
contrafeito (cosmético ou outro), ndo deveria ser punido? Conhecendo as consequéncias
e as circunstancias, ndo deveria ser diligente e denunciar a situacdo ou entdo

simplesmente ndo adquirir esse produto?

Certo € que, em nenhum dos ordenamentos juridicos aqui analisados, Portugal
inclusive, ha qualquer previsdo de aplicacdo punitiva para aquele que adquirir marca
usurpada ou contrafeita, isentando o consumidor de qualquer responsabilidade na sua
conduta.

Parece-nos que seria uma das matérias a rever pelo legislador. Parece-nos que
havendo alguma sanc&o no consumo dos produtos contrafeitos este diminuiria, mais que
ndo fosse, porque colocaria 0 consumidor muito mais atento e faria talvez com que
pensasse melhor antes de adquirir um produto desse género, sob pena de ser
descoberto e vir a ser punido.
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CAPITULO Il

O PAPEL DO SOLICITADOR

10. O Solicitador e a Propriedade industrial
O solicitador é um procurador por exceléncia.

Nos termos do Estatuto da Camara dos Solicitadores aprovado pelo DL 88/2003
de 26 de Abril (alterado pelo DL 226/2008, de 20 de Novembro) os Solicitadores com
inscricdo em vigor na Camara dos Solicitadores podem, em todo o territério nacional, e
perante qualquer jurisdicdo, instancia, autoridade ou entidade publica ou privada, exercer
atos proprios da profisséo, designadamente atos juridicos, e exercer 0 mandato judicial,

nos termos da lei de processo, em regime de profisséo liberal remunerada.

“O mandato judicial exercido por Solicitador reveste-se de duas naturezas
distintas. Em pleno, os Solicitadores tém mandato em processo cujo valor ndo ultrapasse
a alcada dos Tribunais de 12 Instancia e representam as partes em processos de

inventario, qualquer que seja o seu valor.

Em conjunto com os advogados, enquanto a estes cabe a defesa da causa, ao
Solicitador compete a representacdo da parte, transmitindo a sua vontade em juizo,
assessorando-o em todas as fases do processo, acompanhando a tramitacdo processual
e encarregando-se da matéria de facto e da producéo da prova com vista a descoberta

material da verdade”?33.

233 Informac&o disponivel em WWW<URL.: http://solicitador.net/profissao/solicitador/, acedido e consultado
em 28/09/2016.
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O Solicitador é assim um misto de advogado, procurador e consultor juridico,
consistindo as suas principais funcdes em aconselhar, assessorar, representar e
defender os seus constituintes, 0s quais podem ser pessoas, empresas ou organismos
publicos, com uma formacdo abrangente na area juridica. Pode prestar servicos de
natureza judicial na defesa dos seus constituintes junto dos tribunais, e extrajudicial, onde
acompanham e representam os interesses dos seus clientes junto de varios 6rgéos

administrativos e judiciais e repartic6es publicas.

O CPI veio conferir aos solicitadores a possibilidade de praticar alguns atos no
ambito dos DPI, ndo obstante, de qualquer ato praticado no ambito da prote¢éo dos DPI,
poder ser requerido pelo préprio titular, sem necessidade de recurso a um profissional da
area juridica (um mandatario). No entanto, dada a amplitude legislativa nesta matéria, é
bastante dificil ao cidaddo comum conhecer e dominar toda a pandplia de diplomas
legais, regulamentos, diretivas comunitarias, que regulam e tutelam os direitos de

propriedade industrial, para se poderem proteger devidamente ou inclusive defender.

Torna-se assim, Util e conveniente para um melhor acompanhamento,
esclarecimento e protecdo que o detentor do direito procure o auxilio de um profissional

como o solicitador.

O CPI prevé a intervengéo do solicitador no art.° 10.° conferindo-lhe poderes de
representacdo através de procuracao para a promoc¢ao dos atos e termos do processo
(n.° 1, al. a), ou enquanto mandatéario constituido (n.° 1, al. d). Nestes casos serd o
solicitador o elo de comunicacéo entre o INPI e o requerente seu representado, por via de

comunicag0des eletronica conforme estatui o art.° 10.°-A do CPI.

Em matéria de marcas, o solicitador pode desde o inicio intervir junto do
interessado para o esclarecimento de dividas acerca do registo, do melhor procedimento
a tomar no pedido do registo quer através do INPI, ou do registo on-line através do portal
da empresa da “Marca na Hora”, em vigor desde a entrada do DL n.° 318/2007, de 26 de

setembro, uma vez que com o certificado digital tem acesso privilegiado as plataformas.

Pode ainda intervir nos casos em que se verifique a necessidade de reclamar ou
impugnar os registos requeridos ou recusados pelo INPI, fazendo e acompanhando

€SSesS pProcessos.
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Quando se trate de processos em que se verifique infragdo contra o titular do
direito, e seja necessério apresentar queixa-crime, pode o ofendido fazé-lo diretamente
junto das autoridades competentes. Todavia, 0 recurso a profissionais especializados,
como os solicitadores e advogados, pode revelar-se vantajoso, dado o dominio que estes
tém dos diferentes mecanismos disponiveis e o conhecimento das vérias autoridades

envolvidas.

Tratando-se da tramitacdo do processo-crime propriamente dito, junto dos
tribunais, o solicitador vé o seu papel limitado, por forga do codigo do processo, uma vez
gue néo lhe vé atribuida competéncia para este tipo de processos?*4. Ai sera obrigatéria a

constituicdo de advogado.

A semelhanca de outras matérias, julgamos que, atualmente o solicitador ja se
encontra munido de conhecimentos que lhe permite, tal como o advogado, intervir em
processos de teor criminal, no ambito da violacdo dos direitos de propriedade industrial,
mas que lhes séo restringidos pelas regras limitativas da lei processual.

Apelamos aqui ao legislador nacional para uma revisdo na ampliagdo de
competéncias.

234 \/eja -se 0 artigo 58.%, n.° 1 CPC.
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Conclusoes

Desde que se reconhece a existéncia de empresas, os Direitos de Propriedade
Industrial assumem na sociedade um papel de peso e por conseguinte, a sua protecao €

de vital importancia para a sobrevivéncia dos agentes econémicos que dela fazem patrte.

Da mesma forma, o uso de uma marca € muitas vezes para estas empresas um
ativo insubstituivel, pois a marca consegue transformar-se na prépria empresa (vejam-se

os casos da BMW ou da Coca-Cola), em que a empresa nao existe sem a marca.

A contrafagdo ndo é um fendmeno novo. Durante séculos, os artistas ou
inventores tém visto as suas criagdes e produtos serem copiados sem a sua permissao.
No entanto, é a tendéncia da globalizacéo, a integracdo dos mercados e o aumento da
economia e o crescimento da Internet nas dltimas décadas que tornou a violagdo dos
Direitos de Propriedade Intelectual mais generalizada. O Facil acesso a computadores,
Internet e outros avancos tecnolégicos facilitam a duplicacdo de projetos, roétulos,

logotipos, embalagens e documentagdo com velocidade, preciséo e relativo anonimato.

Ao longo deste trabalho pudemos observar que “a contrafagdo tem assumido
proporcdes crescentes a escala global, com repercussdes graves no bom funcionamento
dos mercados e na competitividade das economias, distorcendo a concorréncia,
guebrando a confianca dos agentes econémicos no mercado e retraindo o investimento e
a inovacao. Para além das perdas fiscais para o Estado e da ameaca que representa
para 0s postos de trabalho, as repercussdes da contrafacdo séo igualmente graves no
plano do consumidor, particularmente quando afeta produtos que pdem em risco a

segurancga e a saude publica”®, como é o caso dos produtos cosméticos falsificados.

O principal motivo desta atividade é o lucro facil, e o mercado dos cosméticos
tornou-se um paraiso para os contrafatores, que aproveitaram o facto de cada vez mais a
sociedade se basear num ideal de beleza cada vez maior. De entre 0s varios setores
onde incide esta atividade, o setor dos medicamentos, produtos farmacéuticos ou dos
produtos cosméticos € dos mais problematicos, tendo em conta as consequéncias

nocivas para a saude de quem 0s consome.

235 preambulo da Portaria 882/2010, de 10 de setembro, publicada no Diario da Republica, 12 Série- n.° 177,
de 10/09/2010, pp. 3998-4000.
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Numa tentativa de travar este flagelo, pudemos constatar a existéncia de um
conjunto legislativo bastante vasto, quer nacional quer comunitario, mas nem sempre
eficiente. As normas existem, mas muitas delas podem néo estar a ser aplicadas a todas
as situagles, por ser impossivel a sua aplicabilidade dessa forma, nomeadamente ao
nivel do controlo alfandegério, em que ndo se consegue por exemplo ainda fazer o
controlo da totalidade da entrada de mercadorias contrafeitas que vém de paises
terceiros, no espaco comercial portugués, uma vez que nem todas passam pela

alfandega.

A implementagdo de politicas que assegurem um ambiente socioecondémico
favoravel e que reconheca para estas condutas violadoras a adequada punicdo € de
enorme importancia. No entanto, constatdmos que nem sempre iSSo acontece, pois nao
reconhecemos na tutela implementada um equilibrio na aplicacdo das sancdes
penalizadoras para os diversos tipos de ilicitos, nem uma uniformizacdo de critérios ao
nivel dos vérios ordenamentos juridicos aqui analisados, inclusive Portugal, pois o
legislador deixa ao critério do julgador a avaliacdo da gravidade do ilicito, ficando assim a

aplicacdo dessas penas sujeita a subjetividade de cada um.

E o equilibrio deixa de existir quando por exemplo, o julgador possa aplicar uma
pena de 3 anos (maximo da pena aplicada em Portugal) a quem comercialize uma
determinada quantidade de calagas de ganga contrafeitas ou para quem venda produtos
cosmeéticos ou medicamentos contrafeitos, atribuindo aos dois ilicitos o mesmo nivel de
gravidade, que, como pudemos observar neste estudo, podem ter consequéncias bem

distintas no consumidor.
E caso para se dizer para cada cabega sua sentenca.

Para néds, seria essencial que o legislador fizesse objetivamente a distingdo entre
0s varios tipos legais de usurpagdo, nomeadamente referindo-se a forma dolosa ou

negligente.com que é feita.

O fabricante de um produto cosmético falsificado tem conhecimento prévio de que
0 seu produto contrafeito podera ter consequéncias negativas na saude do consumidor,
uma vez que reconhece a falta de qualidade do produto e de componentes muitas vezes
proibidos, logo, tem plena consciéncia de que esse facto é ilicito e a sua prética
censuravel. Ora, “age com dolo quem, representando um facto que preenche um tipo de

crime, atuar com intencéo de o realizar” (cf. art.° 14.° do CP), ou de forma negligente
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quem, “por nao proceder com o cuidado a que, segundo as circunstancias, esta obrigado
e de que é capaz, representar como possivel a realizacao de um facto que preenche um
tipo de crime, mas atuar sem se conformar com essa realizagdo ou, ndo chegar sequer a

representar a possibilidade de realizac&o do facto (cf. art.° 15.° CP).

Visto isto, parece-nos que o legislador deveria ter sido mais objetivo na redacao
da lei e dos objetivos que pretendia com a sua aplicacdo, discriminando mais
especificamente as condutas ilicitas praticadas e em proporcdo as penas a aplicar. Desta
forma ndo podemos concordar com esta aplicacdo paralela das sancdes penais, pois a
diferente gravidade das condutas ndo se encontra refletida nas penas previstas, uma vez
gque se vém aplicar as mesmas penas a crimes tdo distintos e de consequéncias tao

dispares.

Julgamos ser necessaria uma revisdo por parte do legislador, com uma maior

ponderacao para esta matéria.

Além disso, aplica-se uma tutela penal unilateral ao ilicito, isentando os
consumidores de qualquer responsabilidade neste crime, 0 que ndo nos parece correto.
Se existe o fabrico de produtos contrafeitos é porque existe quem os consuma. O
consumo fomenta a producdo, pelo que também os consumidores deveriam ser
penalizados de alguma forma, ainda que pudessem ser penas mais leves pela aquisicao
das marcas contrafeitas. Essa falta punitiva leva a desatencéo e a pouca importancia

muitas das vezes dada a esta matéria por parte de quem consome.

No sentido de melhorar a atuacéo das autoridades na prote¢do do uso exclusivo
das marcas pelos seus titulares e, por conseguinte, impedir que esta seja usurpada e
contrafeita por terceiros, julgamos ser pertinente a intencdo de reforcar a cooperagcao
administrativa entre as autoridades, em todos o0s niveis na luta contra os produtos
falsificados, para a melhoria da recolha de dados que continua ainda muito incompleta e
fragmentada. Entre os Estados-Membros pode ser criada uma rede de cooperagdo

transfronteirica para facilitar a troca de informagoes.

Incentivar a cooperacdo publico-privada a colaborar na recolha e partilha de
informacgbes através de uma plataforma comum que permita faciimente essa troca ou
promover dialogos entre industrias, a fim de reprimir as formas mais evidentes de

contrafacdo e pirataria, incluindo as da internet, pode ser uma das maneiras mais
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eficientes e eficazes para conhecer e diminuir a extensdo dos problemas, podendo criar

medidas preventivas.

Longe de ser um crime sem vitimas, a contrafacdo das marcas no geral e dos
cosméticos em particular, atinge a sociedade quer ao nivel econémico, social e na saude,
lesando assim consumidores, titulares da marca e até o préprio estado. E urgente
consciencializar toda a sociedade para este fenbmeno, que continua a crescer. Somente
com a colaboracado, cooperacao, intercambio de informacdes das autoridades ao nivel
interno, comunitario e internacional, empresas, e titulares dos direitos das marcas,
juntamente com a consciencializacdo e educacdo dos consumidores para que se
apercebam dos perigos reais da utilizagdo dos produtos contrafeitos, serd possivel

comecar a fazer frente a este crime.

Este estudo esta longe de abordar todas as problematicas associadas a este tipo
de delito. A nossa intengao foi apenas de contribuir com uma modesta perspetiva
sociojuridico econdmica sobre este tema e ndo debaté-lo enquanto tema de risco de
saude publica per si, no entanto, esperamos que, quem puder vir a ter a oportunidade de
ler este trabalho figue mais consciente do verdadeiro perigo da contrafacdo sobre os
produtos cosméticos (e da contrafacdo em geral) e que, como vimos, este ndo passa so
por questdes econdmicas, mas que acarreta consequéncias bem mais graves, cuja

problematica nos toca a todos.

Muito ficou por dizer, nomeadamente em relacdo a contrafacdo dos produtos
cosméticos e essencialmente relativamente a sua tutela penal, pois sobre esta matéria
existem muitas lacunas, das quais seria pertinente falar mais aprofundadamente. E
necessario adequar rapidamente as penas a aplicar, na exata proporcionalidade da
gravidade das condutas praticadas e procurar apresentar solu¢des para o que ainda néao

Seé consegue controlar.

Talvez num préximo trabalho ou, qui ¢a, numa nova etapa académica.
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