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TUTELA PENAL DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos de propriedade intelectual,
tém, nas modalidades mais gravosas da sua violacdo, tutela penal. Foi recentemente
aprovado pelo Governo Portugués o Decreto-Lei 10/2018, publicado em 10 de
Dezembro de 2018, que revoga e altera o Codigo da Propriedade Industrial e
implementa a Directiva de Marcas [Directiva (UE) n.° 2015/2436, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015] e a Directiva relativa a proteccao
dos Segredos Comerciais [Directiva (UE) 2016/943, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 8 de Junho de 2016].

Esta nova lei traz mudancas importantes para todos os tipos de direitos de propriedade
industrial, ndo apenas ao nivel dos procedimentos administrativos no Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, mas também no que diz respeito a tutela substantiva e
garantias processuais desses direitos, bem como dos segredos comerciais, incluindo a

criminal.

A introducdo de alteracGes no Codigo da Propriedade Industrial (CPI) onde se encontra
regulado este instituto é apenas resultado do reconhecimento crescente, por parte dos
agentes economicos, da importancia e vantagens introduzidas pela propriedade
industrial, que, inevitavelmente, provoca um aumento na procura pelos servicos
prestados pelas autoridades publicas responsaveis na area de proteccdo acrescida dos
direitos de propriedade industrial e acentua a busca por solucGes céleres e ajustadas as

necessidades dos cidad&@os e empresas, prevenindo e reprimindo os abusos.



Partindo da ideia de que nem todos os direitos de propriedade intelectual gozam da

tutela penal, é certo que a grande maioria beneficia dela.

Os direitos sobre patentes, modelos de utilidade, modelos e desenhos industriais ou
marcas sdo considerados pelo legislador como bens dignos de tutela juridico-penal,
enquanto a dignidade penal da propriedade sobre as topografias de produtos
semicondutores é incerta, consoante se opte interpretativamente pela abrogacdo do

preceito ou antes pela sua actualizacdo remissiva.

Ja na concorréncia desleal ndo parece ser certo qual o bem juridico fundamental que se
protege em primeiro lugar. Certos direitos gozam dessa proteccao relativamente a todo
0 seu conteudo, outros tém-na apenas relativamente a certos actos ou modalidades de
accdo ou de dano. Em certos casos, a punicdo penal depende de uma intengéo
concretizada do agente e noutros exige-se um dano efectivo para além da pratica de atos

reservados ao proprietario.

A punicdo também ndo € uniforme ao nivel da estatuicdo: nem todos os direitos sdo
protegidos com idénticas penas de prisdo, alguns nem a tém, e as multas também néo
sdo iguais para todos. Ademais, em certos tipos ndo ha violagdo de direitos exclusivos,
mas apenas uso ilegal, seja pelo proprio titular do direito, seja por actos de falsidade
promocional. Prevé-se também a figura das infraccBes secundarias, na qual ndo ha

violag&o directa da propriedade mas sim aproveitamento mediato dessa violagéo.

Um dos elementos tipicos do crime de concorréncia desleal, por exemplo, ¢é a préatica de
actos contrarios as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade. Neste caso, é
discutida a pertinéncia do recurso a técnica dos exemplos-padrao neste dominio como
forma de suprir a insuficiéncia tipoldgica do crime de concorréncia desleal, tal como se
discute nos crimes contra o direito de autor, em virtude da formulacdo aberta e

indeterminada do direito de utilizacéo.

Ao invés do recurso a técnica dos exemplos-padrdo sustenta-se na doutrina o
preenchimento do tipo por via de remissao para as formas de utilizacdo expressamente
previstas e reguladas no Cddigo. Analisando os varios tipos de crime presentes no
Decreto-Lei n°110/2018, de 10 de Dezembro de 2018, verifica-se que é preenchido o
tipo legal do crime de violagdo do exclusivo da patente, do modelo de utilidade ou da

topografia de produtos semicondutores, quando o agente fabrique, empregue, aplique,



importe ou distribua os produtos ou processos patenteados sem o consentimento do

titular.

Neste ilicito criminal o bem juridico protegido sdo as invengfes novas, as patentes, 0s
modelos de utilidade ou as topografias do produto semicondutor e o uso exclusivo que é
atribuido ao seu titular e a cominacdo legal prevista para a violacdo do exclusivo da
patente, do modelo de utilidade ou da topografia, é de pena de prisdo até 3 anos ou pena

de multa até 360 dias.

No que diz respeito as patentes e modelos de utilidade obtidos de ma-fe, este preceito
legal descreve uma situacdo de apropriacdo de forma ilegitima, de uma patente ou
modelo de utilidade, que na verdade pertence a outrem, fruto da investigacdo, do

trabalho desenvolvido por outra pessoa.

A falta de legitimidade pode ocorrer por varios motivos, nomeadamente porque o titular
do direito ndo € o inventor, ou porgue a invencdo foi conjunta e o titular omitiu este
facto, ficando com o beneficio exclusivo deste direito e ainda porque a invencéo foi
feita durante a execugédo de um contrato de trabalho em que a atividade inventiva estava
prevista e o inventor, sem dar conhecimento do facto a empresa com a qual mantém o

contrato de trabalho, regista na sua titularidade a invencao com o beneficio exclusivo.

Por outro lado, comete o crime de violagcdo dos direitos exclusivos relativos a desenhos
ou modelos, quem, sem autorizacdo do titular, reproduza, imite, explore, importe ou
distribua desenho ou modelo registado, pertencente a outrem. E elemento negativo do
tipo 0 ndo consentimento do titular. De notar que o crime de violagdo do exclusivo de
desenhos ou modelos, pressupfe a existéncia de um titulo de concessao destes direitos,

oficialmente outorgado pelo INPI.

Ja o preceito legal da contrafacdo, imitacdo e uso ilegal da marca visa reprimir os actos
de violagdo dos direitos exclusivos atribuidos aos titulares de marcas registadas. Os
titulares de direitos exclusivos podem impedir que terceiros, sem 0 seu consentimento,
usem no exercicio de actividades econdémicas, qualquer sinal igual, ou semelhante, em
produtos ou servigos idénticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e
que, em consequéncia da semelhanca entre os sinais e da afinidade ou identidade entre
0s produtos ou servigos, possa causar um risco de associacdo ou de confusdo no espirito
do consumidor. O legislador pretende desta forma conter as préaticas de contrafaccao, de

imitag&o e uso da marca sem a devida autorizagdo do seu titular.



Por fim, tendo em conta 0 novo regime da propriedade industrial em Portugal
verificam-se as seguintes mudancas: o pedido das patentes deixa de poder ser alterado
de tal forma que contenha matéria técnica que exceda o seu conteudo a data de pedido e
os futuros litigios envolvendo patentes e certificados complementares de protecédo
referentes a medicamentos / medicamentos genericos poderdo ser apresentados no
Tribunal de Propriedade Intelectual; € introduzido um procedimento administrativo que
decorre no INPI, para a anulagdo ou a declaracdo de nulidade de desenhos ou modelos
registados, matéria que estava anteriormente reservada ao Tribunal da Propriedade
Intelectual; os reclamantes poderdo ter que provar no INPI o uso da marca invocada na
reclamacdo se a marca anterior ja estiver registada hd mais de 5 anos e é introduzido um
procedimento administrativo que decorre no INPI, para a anulagdo ou declaracdo de
nulidade de marcas registadas, a exemplo do que ja é seguido na legislacdo sobre a
marca da Unido Europeia; sdo criados novos tipos de crimes por violacdo de marca,
como é o caso, da importacdo, exportacdo, distribuicdo, e colocacdo no mercado ou
armazenamento com essas finalidades, de produtos com marcas contrafeitas ou
imitadas, e também o uso ou reproducdo ou imitacdo de marca registada como firma ou
denominacdo social e, também, introduzidas sancbGes penais para o uso ilicito de
logotipos registados, sendo que as medidas de tutela civil dos direitos de propriedade
industrial sdo estendidas as infracgdes aos segredos comerciais.

E, ainda, criada a obrigacdo de comunicar aos titulares de direitos as apreensdes
oficiosas de bens realizadas pelos 6rgdos de policia criminal e, além disso, é introduzido
um novo instrumento que permita a destruicdo de produtos contrafeitos apreendidos
mesmo antes da determinacgéo judicial sobre a existéncia ou ndo de uma violagdo de
direitos, o que gerara, no primeiro caso, 0 aumento da participacdo nos processos dos
cidaddos e empresas vitimas de violacdes dos seus direitos, por via da sua eventual
constituicdo como assistentes, e, no segundo caso, previsivelmente, interminaveis
discussbes sobre a constitucionalidade, a legalidade, a justeza e proporcionalidade da

medida.

E, pois, essencial assegurar a adequada prevencéo e a pronta repressdo das violages aos
direitos de propriedade industrial e, para tal, este novo diploma legal vem acrescentar
valor a tutela, também penal, de alguns destes direitos, no ambito do qual, na sua

efectivacdo, devera sempre ser atempada ou previamente consultado um advogado.
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