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Cronicas de Jurisprudeéncia

Direito da propriedade industrial

PEDRO SOUSA E SILVA
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE AVEIRO
ADVOGADO

LOURENCO NORONHA DOS SANTOS

ASSISTENTE CONVIDADO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE CLASSICA DE LISBOA

JOAO PAULO MIOLUDO
ADVOGADO
Patente — Proc. n.° 25/16.4YHLSB

* Tribunal da Propriedade Intelectual.
1. Juizo. Conclusio 21.06.2016.!

=CLS=

Decisao

I. Relatério:

«Société Dos Produtos Nestlé, SA.» ¢ «Nestlé Portugal,
SA.», instauraram o presente procedimento cautelar nos
termos do artigo 338.0-1 do Cddigo da Propriedade In-
dustrial (CPI), contra «Bicafé Torrefac¢io e Comércio de
Café, Lda.»

Requerendo que se intime a requerida a se abster de
fabricar, importar, exportar, oferecer, armazenar, distri-
buir, vender, comercializar, introduzir no comércio ou usar
quaisquer capsulas para preparacio de uma bebida por inje-
¢do no interior da referida capsula de um fluido sob pressio,
compreendendo uma cavidade, uma membrana e uma peli-
cula fina que delimita uma camara contendo uma substan-
cia e meios de abertura permitindo que a cipsula seja aberta
para permitir que a bebida se escoe para fora da cipsula e
meios de abertura para rasgar a pelicula fina por efeito da
subida da pressdo na camara e em que os meios de abertura
estio no exterior da camara e formam o fundo de cavidade,
enquanto a EP n.° 1808382 se encontrar em vigor, i.e., até
13/01/2023.

Requere ainda que se intime a requerida a retirar todas
as suas capsulas compativeis com NDG, sob a marca Bicafé
e/ou a marca da distribuicio Auchan e/ou quaisquer outras
marcas que se encontrem disponiveis em lojas, retalhistas,
pequeno comércio, plataforma online e/ou quaisquer outras
e que solicite 0 mesmo a todos os pontos de venda e canais
de distribuicio.

Mais requer a intimag¢io da requerida a cessar de ime-
diato a referéncia e/ou associa¢io abusiva as capsulas NDG,
sob qualquer forma ou suporte de comunica¢io ou publi-
citarios ou promocionais, designadamente, mas nio apenas,
embalagens, rotulos, folhetos, materiais de ponto de venda e

nas plataformas online e/ou quaisquer outras e que solicite o
mesmo a todos os pontos de venda e canais de distribui¢do.

Por dltimo requer que a requerida seja condenada ao
pagamento de uma san¢io pecuniaria compulséria nio in-
ferior a 4500,00 € por cada dia de atraso no cumprimento
da condenacio que vier a ser proferida.

Assenta a sua pretensdo cautelar na alegada violacdo, pela
requerida, de direitos de propriedade industrial relativos a
patente europeia n.° 1808382, cujo pedido foi formulado
junto do Instituto Europeu de Patentes em 13/01/2003,
tendo a concessio da mesma sido publicada no Boletim
Europeu de Patentes a 06/03/2013 com vista a proteger a
capsula «Nescaté Dolce Gusto».

* %

Citadas as sociedades requeridas, vieram estas deduzir
oposicio em que pugna pela improcedéncia do presente
procedimento cautelar.

Alega, em suma, que:

— Com a presente providéncia cautelar, a requerente
pretende condicionar a escolha de cafés por parte dos pro-
prietarios das maquinas para extragio de café comerciali-
zados sob a marca Nescafé Dolce Gusto, eliminando, desse
modo, a concorréncia;

— Esta pretensio surge apoiada em pretenso exclusivo
emergente de patente de que é titular a 1.* a requerente,
que surge todavia invocado em manifesta fraude a lei e em
grosseiro abuso de direito;

— A capsula comercializada pela requerida nio vio-
la quaisquer das reivindicagdes inerentes a patente da
requerente;

— Através da patente invocada nos autos, a requerente
obtém um direito de exclusivo sobre a comercializagio do
café, quando destinado as miquinas «Nestlé Dolce Gusto»
e ainda obriga o consumidor a comprar-lhe a ele e a mais
ninguém as embalagens de plastico que sdo indispensaveis
para que o café que vende possa ser consumido;

1. Termo eletrénico elaborado por Escriva Auxiliar Silvéria de Fatima Si-

moes.
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— O modelo de negbcio da requerente choca frontal-
mente com a proibi¢do constante no n.° 6 do artigo da Lei
de Defesa dos Consumidores (Lei n.° 24/96, de 31 de ju-
lho), pois para comprar café o consumidor tem de comprar
obrigatoriamente a capsula que o contém;

— Diferente seria se a requerente comercializasse as cap-
sulas patenteadas para que potenciais interessados na sua
aquisi¢do as pudessem utilizar enquanto tal, colocando no
seu interior o café (bem livre);

— Assim, a pretensdo da requerente constitui uma mani-
festa fraude a lei, pois obriga o consumidor a comprar um
determinado produto (café de uma determinada origem/
/marca), para ter acesso a um contentor/dispositivo que é o
Unico que permitird ao adquirente desse produto consumi-
-lo numa maquina de que é proprietirio;

— O uso que a requerente faz da EP 382 nio ¢ destinado
a garantir a protecio do seu objeto (tecnologia) mas sim os
elevados pregos do café que pratica em relagio aos adqui-
rentes das maquinas Dolce Gusto, o que configura um uso
abusivo do direito de patente;

Conclui pela improcedéncia da providéncia cautelar.

*k

Em sede de audiéncia de julgamento, as requerentes
responderam ao invocado abuso de direito e fraude a lei,
tendo junto os seus argumentos, em suporte de papel, aos
autos.

Kk

O Tribunal é competente em razio da nacionalidade, da
matéria e da hierarquia.

Naio existem nulidades que invalidem todo o processo.

Requerente e requerida dispdem de legitimidade, per-
sonalidade e capacidade judicidrias, encontrando-se devida-
mente patrocinadas.

Inexistem excec¢des ou questdes prévias que obstem ao
conhecimento do mérito do presente procedimento e que
cumpra conhecer.

Kk

Questdes a resolver:

a) Da alegada violag¢io de patente EP n.° 1808382.

b) Das exce¢des deduzidas pela requerida de fraude a lei,
abuso de direito e abuso de posicio dominante.

¢) Daalegada concorréncia desleal por parte da requerida.

ok

II. Fundamentac¢io

Fundamentagdo de facto

Consigna-se que atenta a extensibilidade dos articulados, ape-
nas se considerardo os factos provados e ndo provados que possam
ter relevdncia para a decisdo a proferit, nao se fazendo qualquer
mengdo aos factos que ndo influenciardo o desfecho dos autos.

— Assim, s3o os seguintes os factos indiciariamente prova-
dos, com interesse para a decisio da causa:
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a) As requerentes pertencem ambas ao grupo interna-
cional Nestlé, que opera no ramo da indastria ali-
mentar e de bebidas a escala mundial.

b) No seu portfélio incluem-se marcas e produtos tdo va-
riados como Cerelac®, Chocapic®, Estrelitas®, Ki-
tKat®, Maggi®, Nesquik®, Nestea®, Purina® ou
Smarties® (cfr. impressio da pagina oficial do grupo
Nestlé, junta como Doc.n.® 1).

¢) Nele se incluem, também, as marcas de café Nespres-
so®, Nescafé® e Nescafé® Dolce Gusto® (cfr. Doc.
n.°1).

d) No seguimento da marca e do conceito Nescafé,
bem como do sucesso da aposta e do investimento da
Nestlé em inovacio, foi lancado ha cerca de oito anos
um novo sistema de café e bebidas em capsulas sob as
marcas Nescafé Dolce Gusto.

¢) Entre a SPN e a Nestlé Portugal foi celebrado um
contrato, pelo qual aquela concedeu a esta uma licen-
¢a de exploragio da EP ‘382 e dos registos de marca
concedendo-lhe, entre outros, o direito de comercia-
lizar, utilizar ou por qualquer outra forma usar os pro-
dutos cobertos pelas reivindicacdes da Patente (Doc.
n.° 9 de que se junta copia certificada).

f) Tal contrato de licen¢a de exploracio de patente en-
contra-se registado no INPI, conforme certidio junta
(cfr. Doc.n.° 8).

9) A requerida «tem por objeto a torrefagio e moagem de
Café. Comércio por grosso de bebidas, maquinas e moinhos
de café, comércio e retalho de café. Representagoes. Atividade
de estabelecimentos de café. Outras atividades especializadas
de construgdo diversas» (cfr. Doc. n.° 2, que ora se junta
e se da por integralmente reproduzido).

h) No desenvolvimento dessa atividade, e de acordo
com a sua pagina oficial, a requerida comercializa
varias capsulas e maquinas de café (cfr. impressio da
pagina inicial da pigina oficial da Bicafé junta como
Doc.n.° 3).

i) Um dos produtos comercializados pela requerida e
por ela amplamente divulgado sio as capsulas de café
anunciadas como «compativeis Dolce Gusto» (cfr.
Doc. n.° 3 e uma outra impressdo retirada da pagina
oficial da Bicafé, junta como Doc. n.° 4).

Figura 1 — Caixas das capsulas comercializadas
pela Bicafé na sua pagina oficial

j) Tais produtos estio a ser comercializados pela requeri-
da no territorio portugués, pelo menos desde meados
de 2015.

k) O Auchan comercializa capsulas de café compativeis
com NDG, produzidas pela Bicafé, em todas as suas
lojas proprias e na rede de pequenas lojas do comér-
cio tradicional associados ao Auchan.
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Figura 2 — Caixas de cipsulas comercializadas
pela Auchan

) A Nestlé desenvolveu um sistema multibebidas que
oferece ao consumidor varias opc¢des de bebidas a base
de capsulas, sem o inconveniente (anteriormente exis-
tente) de na preparacio de cada bebida se contaminar
outra bebida diferente que subsequentemente fosse
preparada. O problema técnico a resolver consiste em
«disponibilizar a0 consumidor uma capsula que possa
conter uma larga variedade de substancias a extrair de
acordo com as necessidades e que permita a prepara-
¢io e distribui¢io da bebida sem a necessidade da be-
bida entrar em contacto, em nenhum momento, com
uma parte do sisteman.

m) Esse sistema compreende miquinas de extra¢io
concebidas para oferecer uma tal possibilidade,
tendo as capsulas Nescafé Dolce Gusto, a seguinte
configuracio

n) Essas capsulas (cada uma podendo conter uma subs-
tancia diferente) permitem preparar diferentes bebi-
das por via da interacdo, com a mesma maquina, das
substancias nelas contidas com um fluido sob pressio,
geralmente igua quente.

Imagem do fundo das cipsulas NDG
que mostra a pelicula fina

Imagem do fundo das capsulas NDG em que sio
postos em evidéncia os meios de abertura
(a pelicula fina foi removida)

Meios de abertura das capsulas NDG

) Um dos elementos essenciais desta tecnologia desen-

volvida pela Nestlé ¢ o facto de cada capsula conter, ela
propria, os meios necessarios a sua abertura, podendo,
assim, classificar-se como «cipsula de autoabertura».

u) Esta caracteristica de «autoabertura» deriva da cir-

cunstancia de os meios de abertura (elementos sa-
lientes e reentrantes) estarem todos situados no inte-
rior da propria capsula, ao invés de se encontrarem na
maquina de extragio.

0) Esse fluido sob pressio é injetado dentro da capsula
pela maquina de extragio, cujas partes nio sio conta-
minadas pela substancia inserida na capsula.

p) A bebida é depois obtida por for¢a da dissolucio da
substancia no fluido injetado.

v) A 1.* requerente é titular da Patente Europeia n.°
1808382 (doravante, «<EP ‘382’»).

w) A EP *382 foi pedida junto do Instituto Europeu de
Patentes («IEP») a 13 de janeiro de 2003 e a menc¢io
de concessio da patente foi publicada no Boletim

q) A camara onde se encontra a substincia que se en- Europeu de Patentes a 6 de marco de 2013.
contra dentro da capsula é também vedada, na parte x) A reivindicagdo 1 protege uma capsula para a prepara-
inferior. ¢do de uma bebida por injecdo no interior da referi-

1) No fundo da cipsula existem meios de abertura que da capsula de um fluido sob pressio, compreendendo

incluem elementos salientes e reentrantes, cujo recor-
te garante um mecanismo de rutura da pelicula fina
quando esta é pressionada contra tais meios de aber-
tura por forca da pressio dentro da cipsula.

$) Por forca da pressio resultante da introdugio do flui-
do na capsula, a pelicula entra em contacto com os
meios de abertura situados no fundo da cipsula e ras-
ga-se, permitindo que a bebida se escoe para fora da
capsula diretamente para o recipiente colocado por
baixo pelo consumidor, sem qualquer contacto com
a maquina.

uma cavidade e uma pelicula fina que delimita uma
camara contendo uma substancia ¢ meios de abertura
permitindo que a cipsula seja aberta para permitir
que a bebida se escoe para fora da cipsula, caracte-
rizada por os referidos meios estarem no exterior da
camara, para rasgar a pelicula fina por efeito da subida
de pressio na camara e em que os meios de abertura
formam o fundo da cavidade.

y) A reivindicagdo 3 protege uma capsula de acordo com

a reivindica¢do 1 (ou 2), em que os meios de abertura
possuem a forma de elementos salientes e elementos
reentrantes que estdo cobertos pela pelicula fina.
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z) A reivindicagio 4 protege uma capsula de acordo
com as reivindica¢cdes 1, 2 ou 3, em que a pelicula
fina estd vedada sobre bordos internos do fundo da
cavidade.

aa) A reivindicagio 5 protege uma capsula de acordo com

qualquer das reivindica¢des 1 a 4, em que o fundo da
cavidade compreende uma parte tubular compreen-
dendo uma abertura central.

bb) As Capsulas Bicafé sio cipsulas que contém uma
substancia para a preparacio de uma bebida.

«) As Capsulas Bicafé sio publicitadas e comercializadas
como sendo compativeis com as Dolce Gusto, con-
tendo a mencio «Compatible Dolce Gusto».

dd) A capsula Bicafé pode ser esquematizada da forma

que segue, sendo que as linhas verdes assinalam as
duas camaras fechadas.

Membrana superior

“~. Caman fechada

Rebordo periféico
Peticula fina 7
Flementos salienies ¢ reentrantes.

ee) As capsulas da Bicafé tém as seguintes configuracoes:

O n.° 4 assinala a cavidade, o n.° 5 assinala
a membrana e o n.° 6 assinala a pelicula

Esta figura apresenta a capsula Bicafé vista de cima,
sendo que o n.° 5 assinala a membrana

Esta figura apresenta a capsula Bicafé vista de cima,
tendo ja sido removida a membrana, encontrando-se
o café dentro do invoélucro interior

PROPRIEDADES INTELECTUAIS, NOVEMBRO 2017 /

Esta figura retrata o fundo da cimara das capsulas
Bicafé, aberta: a cavidade (4) estd aberta e assinalada
a encarnado e o filtro branco que impede as borras de
café de escaparem da camara de café durante a extracio
da bebida esta levantado e a pelicula fina (6), assinalada
a azul, estd em maior detalhe.

) Por baixo da pelicula assinalada pelo n.® 6 e a azul
na figura encontra-se um circulo composto por ele-
mentos salientes e reentrantes, com a forma de um
sol:

g9) Este circulo referido em ff) é coberto por uma pe-
licula fina:

hh) Esta pelicula apds a extracio do café apresenta zonas
deformadas e zonas rasgadas:

if) As aberturas surgem em torno da ponta da barra
curta:

) A capsula Bicafé tem saliente na sua base um pequeno
tubo:
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kk) A" marca «Dolce Gusto» é conhecida da grande

maioria dos consumidores portugueses.

Il) A Bicafé em 2014 utilizou imagens usadas pelas re-
querentes na sua campanha «o café pode ser», tendo
as mesmas sido retiradas quando contactada para o
efeito.

mm) Do relatério da TNO, encomendado pelas reque-
rentes, resulta que a pelicula fina é um laminado
com os seguintes materiais:

«— a primeira camada polimérica na parte superior é um terpo-

limero de etileno-propileno e um dieno,

— a segunda camada polimérica na parte inferior é um polime-
ro de polipropileno (PP);

— a camada metalica, que esta presente entre ambas as cama-
das poliméricas, é aluminio (AI).»

nn) Do mesmo relatério consta «A pelicula fina laminada

da capsula Bicafé contém zonas plasticamente deformadas
antes da extragdo...», com a seguinte configuracio:

00) Do relatério da TNO, encomendado pelas reque-
rentes, resulta que a abertura da cipsula da Bicafé se
efetua do seguinte modo:

«— A deformagio da pelicula fina laminada em torno dos ele-
mentos salientes e para dentro dos elementos reentrantes

parece ser o resultado da interagdo entre a subida de pressdo
da agua durante a extragio e a configuragio dos elementos
salientes e reentrantes.

— A interagdo entre a pressdo da dgua e as geometria e disposi-
cao relativa dos elementos salientes e reentrantes conduzird
ao estiramento descendente da pelicula fina laminada ao
longo dos elementos salientes e, subsequentemente , ao seu
rasgamento (abertura).

— Durante a extragdo, devido a subida de pressdo, a pelicula
fina laminada deflete-se para baixo em diregio ao fundo
reentrante e dobra-se (curva-se) em torno da forma dos ele-
mentos salientes subjacentes. A pelicula fina laminada entra
nas reentrdncias entre os elementos salientes.

— A deflexao da pelicula fina laminada faz com que o ma-
terial se estire (localmente), o que cria tensdo no material.
A deflexao e os consequentes estiramento resultante e a
tragao da pelicula fina laminada irdo ocorrer por interagao
como os elementos salientes e reentrantes. Em diversos lo-
cais, a pelicula fina laminada parece ser estirada até a rutura
(rasgamento do material).

— Os locais das aberturas da pelicula fina laminada coincidem
tipicamente com as zonas em V predefinidas, nas quais a
pelicula fina laminada esta enfraquecida pela camada PP
localmente mais fina e pelas aberturas preexistentes na ca-
mada de PP As aberturas permitem que a bebida se escoe
para fora do fundo da capsula.

pp) A capsula «Bicafé» foi desenvolvida por José Vitor
Gama juntamente com a Universidade do Minho,
tendo utilizado uma capsula ja existente no mercado,
tendo, tdo-s6, colocado uma outra no exterior para
ser compativel com as maquinas Dolce Gusto (lotes
da requerida).

q9) O modo de abertura da capsula «Bicaté» é caracteri-
zado pelo facto de esta cipsula ter uma membrana,
que fecha a camara onde se situa a bebida, composta
por uma pelicula dupla (layers) que ¢é intencionalmen-
te fragilizada a laser, com varios padroes possiveis.

rr) Essa pelicula é composta por dois filmes (layers), um
de cima, de aluminio virado para o interior da ca-
mara, e outro por baixo, virado para o exterior da
camara de polipropileno (PP), sendo este o layer fra-
gilizado a laser.

ss) Os elementos salientes e reentrantes, em forma de
sol, que se encontram no fundo da cipsula nio sio
determinantes para o rasgamento da pelicula, sendo
que esta rompe apenas por for¢a das indentagdes e
pressdo da agua.

tf) Para adaptar as capsulas «Bicafé» a diversas funcdes,
basta alterar as indenta¢des por soffware.

uu) Para adaptar as cipsulas «Dolce Gusto» a diversas
fungdes tem de se substituir a anilha — o hardware.

vv) A capsula Dolce Gusto abre sem a anilha com os ele-
mentos perfurantes, mas totalmente rasgada e como
nessa anilha se encontra o filtro, o café sai com toda
a borra.

ww) A «Bicafé» tem, desde 2010/2011, cerca de seis mo-

delos de capsulas compativeis com as marcas como
a «Delta Q», «Nespresso» e «Lavazzar. (teste da reqda
Mariana).
xx) A «Bicafé» fabrica capsulas para a «Auchan».
yy) Com a entrada no mercado das capsulas Bicafé» o
preco médio das capsulas «Dolce Gusto» desceram
em virtude das promocdes semanais e quinzenais
que esta vem fazendo.
zz) A referéncia, nas suas caixas e na publicidade, a «Dol-
ce Gusto» é meramente informativa.
aaa) As embalagens que usam para venda das diversas
capsulas sio todas de formato 12 por 12.

bbb) As requerentes nunca interpelaram a requerida no
sentido de a chamarem a aten¢io de que a comu-
nicacio efetuada na publicidade das suas capsulas
estava colada a sua, a excep¢do da imagem constante
de fls. 50, a qual foi colocada, por lapso, numa altu-
ra que as capsulas compativeis com «Dolce Gusto»
ainda n3o tinham sido lang¢adas, tendo sido de ime-
diato retiradas.

) A requerida também chegou a ser interpelada pela
requerente por, num filme, ter referenciado a marca
«Nespresso», o qual foi de imediato retirado.

ddd) A requerida tem pendente um processo de pedido

de patente para a cipsula «Bicafé» compativel com
a Dolce Gusto.

eee) No mercado existem capsulas de outros comercian-

tes compativeis com as capsulas patenteadas.

i) A SPN é titular das marcas <NESCAFE» n.os 189879,
897333, 638767 e 003346053, destinadas, de um
modo geral, a assinalar cafés, descafeinados, chas, ca-
cau, leite, maquinas, cafeteiras, loicas, vidros, etc.

¢09) A SPN é também titular das marcas «Dolce Gusto»

n. 9010.16, 1161057, 004454534, 419518 destina-
das, de um modo geral, a assinalar cafés, descafei-
nados, chas, cacau, leite, miquinas, cafeteiras, loicas,
plataformas na Internet, etc.
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Sio os seguintes os factos ndo provados:

Nio se provou que:

i) Os elementos salientes e reentrantes, em forma de sol,
que se encontram no fundo da cipsula da «Bicafé»
sirvam para proceder a abertura da mesma através do
seu rasgamento.

i) Com a referéncia efetuada a Dolce Gusto, na publici-
dade e nas embalagens das capsulas «Bicafé» a reque-
rida pretenda colar-se e tirar partido da notoriedade
ou reputa¢do da requerente.

iii) A requerente tivesse querido monopolizar a venda
de cafés ou outras bebidas através do pedido da pa-
tente EP 382.

Kk

Fundamentagdo dos factos provados:

— O facto constante da alinea a) resultou provado por
nio ter sido objeto de impugnacio.

— Os factos constantes das alineas b) e ¢) resultaram pro-
vados atento o teor do documento de fls. 89.

— O facto da alinea d) resultou provado atento o de-
poimento credivel de Maria Teresa Magalhies Mendes, a
qual respondeu com credibilidade e conhecimento de cau-
sa, atentas as funcdes de que desempenha na Nestlé desde
2008, sendo atualmente «Marketing Manager da Nestlé».

— O facto constante da alinea ¢) resultou provado do
documento junto a fls. 169 e ss.

— O facto constante da alinea f) resultou provado do
documento junto a fls. 107 e ss.

— O facto constante da alinea ¢) resultou provado do
teor do documento de fls. 91 e ss.

— O facto constante da alinea ) resultou provado atento
o teor do documento junto a fls. 94.

— O facto constante da alinea i) resultou provado atento
o teor do documento de fls. 96.

— O facto constante da alinea j) resultou provado atento
o teor do documento de fls. 98 e a sua nio impugnagio.

— O facto constante da alinea k) resultou provado aten-
to o teor de fls. 7 e atento o facto de tal ter sido admitido
pela propria testemunha da requerida Mariana de Castro
Danta.

— O facto I) resultou provado do teor de fls. III e ss.,
designadamente do ultimo parigrafo de fls. 113.

— O facto m) resultou provado atenta a nio impugnacio
do mesmo.

— Os factos n) a u) resultaram provados atenta a visua-
lizacio efetuada de slides em audiéncia, da visualizagio de
capsulas e do elemento exterior que contém as reentrancias
e saliéncias, do teor do documento junto a fls. III e seguintes
e dos depoimentos crediveis de Jorge Faustino,Vitor Gama,
Augusto Campos e Fernando Almeida, os quais ao fazerem
a comparac¢io do funcionamento dos dois tipos de capsulas
aqui em causa explicaram o funcionamento da capsula e
ajudaram a interpretar as reivindicacdes da patente.

— O facto v) e w) resultaram provados do teor de fls.
107 e ss.

— Os factos x) a aa) resultaram provados do teor de fls.
135 e 136.
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— Os factos bb) e ) resultaram provados do teor do de-
poimento de Mariana Danta, das embalagens juntas aos au-
tos e de fls. 674 a 691.

— Os factos dd) a jj), mm) a 00) resultam do relatério da
TNO junto a fls. 179 a 225, bem como da visualizacio dos
slides efetuada em sede de audiéncia de julgamento.

— Os factos kk) e II) resultaram provados do teor do do-
cumento junto a fls. 480 e ss., bem como dos depoimentos
crediveis de Sandra Rolo, sendo que o facto constante da
alinea [l) até ¢é reconhecido pela propria requerente.

— O facto pp) resultou do depoimento, totalmente cre-
divel e de conhecimento direto, de Vitor Santos Gama.

— Os factos qq) a vv) resultaram provados atentos os de-
poimentos totalmente crediveis de Vitor Santos, um dos
técnicos que desenvolveu a capsula da «Bicafé» e dos enge-
nheiros mecanicos Augusto Campos Barata da Rocha e de
Fernando Gomes de Almeida, os quais foram unanimes em
afirmar que a «TNO» é uma entidade credivel, mas apesar
disso, e por terem feito experiéncias fisicas com as capsulas
em causa, discordam das conclusdes contidas naquele rela-
tério, o qual, a0 que tudo indica, foi feito baseado apenas
em imagens, sendo que € necessaria a experimentagio, por-
que a mecanica é dinamica.

— Os factos ww) a yy) resultaram provados atento o de-
poimento credivel de Mariana Danta, a qual atenta a po-
sicio que tem na entidade requerida, com conhecimento
dos factos e com total credibilidade, nio obstante ser fi-
lha do principal acionista, prestou um depoimento isento
e objetivo.

— O facto zz) resultou provado atenta a observagio das
caixas juntas aos autos e do teor de fls. 674 a 691.

— Os factos aaa) a ccc) resultaram provados dos depoi-
mentos de Mariana Danta e ainda Célia Gama, a qual tam-
bém por conhecer bem o modo de funcionamento da re-
querida e atentas as funcdes que vem desempenhando ali,
mereceram total credibilidade.

— O facto ddd) resultou provado atento o depoimento
totalmente espontaneo de Mariana Danta, a qual sem que
ninguém lhe tivesse feito pergunta relacionada com tal fac-
to, inadvertidamente disse que ja tinham pedido a patente.

— O facto eee) resultou provado do depoimento da tes-
temunha da requerente — Maria Teresa Magalhies Men-
des, a qual com credibilidade e razio de ciéncia assim o
afirmou.

— O facto f}f) resultou apurado do teor de fls. 228 e ss,
234 e ss., 254 e ss., 342, os quais se dio por integralmente
reproduzidos.

— O facto ggg) resultou apurado do teor do doc. de fls. e
ss., 378 e ss., 391 e ss., 404 e ss., 432 e ss., 450 e ss., os quais
se dao por integralmente reproduzidos.

*k

Fundamentagao dos factos nao provados:

— O facto i) resultou nio provado, porquanto da prova
produzida resultou precisamente o contrario. Ou seja, o que
provoca a abertura das capsulas da «Bicafé», é a fragiliza¢io
da pelicula (indentacdo) submetida a pressio da igua. Por
outro lado, ao se ter efetuado a apalpacio dos elementos sa-
lientes das duas capsulas, verificou-se que os que compdem
a capsula da requerente picam, e os da requerida nio, sendo,
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por isso, os primeiros aptos a romper a pelicula, diversamen-
te dos segundos.

— O facto ii) resultou nio provado, porquanto da prova
efetuada o que apenas resultou provado, foi que a referéncia
efetuada pela requerida as capsulas «Dolce Gusto» tem uma
fun¢do meramente informativa, sendo que a requerida, por
si, jA conquistou a sua quota no mercado com o fabrico
de capsulas alternativas as previamente existentes, atentos
0s precos que pratica, nio carecendo, sequer, de se colar a
imagem da requerente ou de outro qualquer fabricante de
capsulas para se afirmar.

— O facto iii) nio se provou, porquanto nenhuma prova
nesse sentido foi efetuada.

* %

II1. Do Direito:

Da tutela cautelar prevista no artigo 338.°-1 do Cddigo
da Propriedade Industrial (CPI):
O presente procedimento inscreve-se no ambito do dis-
posto no artigo 318.°-1 do CPI, o qual regula «um pro-
cedimento cautelar especifico paralelo aos demais proce-
dimentos especificos do CPC ou previstos em legislacio
avulsa» (Anténio Santos Abrantes Geraldes, Titela Cautelar
da Propriedade Intelectual, CEJ, 2009, p. 16).
Esta tutela cautelar especifica, resultante da transposi¢io
para o ordenamento juridico nacional da Diretiva 2004/48/
/CE («Diretiva Enforcement»), contém um regime diferen-
ciado que assegura a protecdo dos direitos de propriedade
industrial, cujos pressupostos e providéncias se encontram
consagrados nos artigos 338.°-1,338.°-E e 338.°-G, do CPI,
os dois tltimos preceitos por remissio do n.° 5 do primeiro
normativo citado.
Conforme dispoe o artigo 338.°-1,n.° 1, do CPI, «sem-
pre que haja violagdo ou fundado receio de que outrem
cause lesdo grave e dificilmente reparavel do direito de pro-
priedade industrial, pode o tribunal, a pedido do interessa-
do, decretar as providéncias adequadas a:
a) Inibir qualquer violagio iminente; ou
b) Proibir a continuac¢io da violagio».
Por seu turno, o n.° 2 do mesmo preceito legal estatui
que o requerente deve fornecer os elementos de prova para
demonstrar que ¢é titular do direito de propriedade indus-
trial, ou que esta autorizado a utiliza-lo, e que se verifica ou
esta iminente uma violacio.
Sio, pois, requisitos essenciais destas providéncias
cautelares:
1) a titularidade de um direito de propriedade industrial;
e

2) a violagio efetiva do direito ou a sua violagio imi-
nente, suscetivel de causar lesio grave e dificilmente
reparavel.

Note-se que, quanto ao segundo requisito, tratando-se
de violacio efetiva do direito, a lei assegura a tutela cautelar
independentemente do pressuposto da gravidade da lesio
e dificil reparabilidade (cfr. Anténio Geraldes, op. cit., pp. 14,
15 e 19).

A apreciacio que é feita em sede de procedimento cau-
telar assenta num mero juizo de verosimilhanc¢a, em que,

ao conceder a providéncia, o tribunal «nio se baseia sobre
a certeza do direito do requerente, mas apenas sobre uma
probabilidade séria da existéncia desse direito (fumus bani
iuris; summaria cognitio; nio verdadeira prova, mas simples
justificacdo)» (Manuel A. Domingues de Andrade, Nogoes
Elementares de Processo Civil, reimp, Coimbra Editora, 1993,
p-9).

Neste contexto, o artigo 9.°, n.° 3, da citada Diretiva
2004/48/CE alude a exigéncia de que o requerente forneca
todos os elementos de prova razoavelmente disponiveis, a
fim de se adquirir, com suficiente certeza, a convic¢ao de
que o requerente ¢é o titular do direito em causa e de que
este Gltimo é objeto de uma violacdo atual ou iminente.

Analisemos, pois, se no caso sub judice estio verificados
todos os pressupostos que fundamentam a aplicacio das pe-
ticionadas providéncias.

Da prova efetuada, resulta que a 1.* requerente ¢ titular
da EP n.° 1808382, tendo concedido a 23 requerente uma
licenca de exploracio da mesma, pelo que davidas nio ha
de que este requisito da probabilidade séria da existéncia do
direito se encontra verificado.

Vejamos agora se ocorreu a violacio da mencionada pa-
tente por parte da requerida, com o fabrico e comercializa-
¢do das capsulas «Bicafé».

A patente é um direito de propriedade industrial desti-
nado a proteger uma inven¢io que vem dar resposta a um
problema técnico e que ¢ suscetivel de aplica¢io industrial,
cfr.art. 51.°, 1, do CPI e art. 52.°, 1, da CPE.

Considera-se que uma invengio é nova quando nio esta
compreendida no estado da técnica. Implica atividade in-
ventiva se, para um perito na especialidade, nio resultar de
uma maneira evidente do estado da técnica, e € suscetivel de
aplicacdo industrial se o seu objeto puder ser fabricado ou
utilizado em qualquer género de industria ou na agricultu-
ra, cfr. arts. 55.° do CPI e 54.°,a 57.° da CPE.

Por outro lado, a patente confere ao seu titular os direi-
tos de exploracio exclusiva durante certo lapso de tempo,
contado da data do respetivo pedido, cfr. arts. 101.°,1, ¢ 99.°
do CPI,sendo que o seu ambito de prote¢io é determinado
pelo contetido das reivindicagdes, servindo a descri¢io e os
desenhos para as interpretar, cfr. art. 97.° do CPIL

Neste contexto, conforme resulta do disposto no artigo
101.°,n.° 1, do CPI, «a patente confere ainda ao seu titular
o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento,
o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introducio no co-
mércio ou a utilizacdo de um produto objeto de patente,
ou a importa¢io ou posse do mesmo, para algum dos fins
mencionados».

O titular da patente beneficia, assim, de um verdadei-
ro monopdlio de exploracio, podendo fazer valer os seus
direitos contra terceiros que de algum modo invadam esse
monopdlio cujo ambito ¢ definido pelo contetdo das res-
petivas reivindicagoes.

A patente europeia, regulada pela Convencio sobre
a Patente Europeia (CPE), sio reconhecidos os mesmos
efeitos e aplica-se 0 mesmo regime que o de uma patente
nacional, a ndo ser que a Convencio disponha de outra
forma (artigos 2.°, n.° 2, e 64.°, n.° 1, da CPE), cfr. Con-
vencido sobre a Concessao de Patentes Europeias (Conven-
¢do sobre a Patente Europeia), celebrada em Munique, em
05/10/1973, que em Portugal foi aprovada para ratificacio
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pelo Decreto n.° 52/91, de 30/8, e entrou em vigor em
01/01/1992 (Aviso n.° 198/91, de 21-12), vigorando desde
13/12/2007 a versio revista em 2000 (cfr. Resolugio da As-
sembleia da Republica n.° 60-N2007, de 12/12 e ratificada
pelo Decreto do Presidente da Republica n.® 126-N2007,
de 12/12).

Naio se trata, contudo, de um direito com caracter uni-
tario que, enquanto tal, produza efeitos no conjunto dos
Estados Contratantes da CPE. A patente europeia, que ape-
nas vigorara nos Estados designados pelo requerente, assu-
me, pois, um outro significado: o de «permitir, com base
num unico pedido e num Unico processo de exame, que
seja concedido um feixe de patentes nacionaisy, cfr. Couto
Gongalves, Manual de Direito Industrial, 43.* ed., Almedina,
2013, p.78.

Ainda assim, continua o citado professor na obra citada
«a noc¢do de patente europeia nio ¢ desprovida de alcance
substancial, na medida em que o Estado-membro se vincula
a aplicar o direito convencional no que concerne a alguns
aspetos essenciais do direito de patente (r.g., duragio, direi-
tos conferidos, alcance de protecio, causa de nulidade). Isto
significa que a patente europeia nio ¢ um simples entrepos-
to de patentes nacionais, apenas ligadas pelo facto de deri-
varem de um Gnico procedimento de concessio, mas traduz
a ideia de que incumbe ao direito convencional regular
unitariamente (ex vi do art. 2.°, n.° 2, parte final da CPE)
pontos substanciais relevantes do regime juridico do direito
de patente. A patente tem os mesmos efeitos de uma patente
nacional, mas nio é idéntica a uma patente nacionaly.

No caso concreto nio estd em causa a validade do re-
gisto de patente sendo que a principal questio a decidir
neste procedimento cautelar prende-se com a questio de
saber se a capsula Bicafé» comercializada pela requerida in-
fringe ou nio o direito de exclusivo conferido pela patente
n.° 1808382 as requerentes. As requerentes entendem que
as capsulas comercializadas pela requerida tém as mesmas
caracteristicas essenciais que o invento patenteado, pois pos-
suem todas as caracteristicas técnicas da reivindicacio in-
dependente 1 e das reivindica¢cdes dependentes 3,4 e 5 da
EP 382, ja que configura uma capsula de autoabertura por
injecdo no interior da cipsula de um fluido sob pressio,
compreendendo uma cimara que contém uma substancia
para preparar a bebida que ¢é delimitada por uma cavidade e
uma membrana (v. arts. 81 e 82 do RI).

Ora, nos termos do disposto no art. 97.°, 1, do CPI o
ambito de protecio conferida pela patente é determinado
pelo contetido das reivindicacdes, servindo a descricao e os
desenhos para as interpretar.

A reivindica¢io 1 refere «capsula para a preparacio de
uma bebida por inje¢io no interior da referida capsula de
um fluido sob pressio, compreendendo uma cavidade, uma
membrana e uma pelicula fina que delimita uma camara
contendo uma substancia e meios de abertura permitindo
que a capsula seja aberta para permitir que a bebida se escoe
para fora da capsula, caracterizada por os referidos meios es-
tarem no exterior da cimara, para rasgar a pelicula fina por
efeito da subida de pressio na camara e em que os meios de
abertura formam o fundo da cavidade».

A primeira reivindicagdo consubstancia a chamada rei-
vindicagdo independente, ou seja, a que define e caracteriza os
elementos técnicos essenciais da invencio, sendo que as restantes

(reivindica¢des 2 a 8, no caso em presenca) constituem rei-
vindicagoes dependentes e como tais exprimem «as singulari-
dades ou particularidades técnicas» da primeira, significando
isto que «traduzem as formas especificas de realizagio do in-
vento». Assim, para além de remeterem para as caracteristi-
cas indicadas na reivindica¢do independente acrescentam,
sobretudo, «elementos técnicos suplementares ¢ mais especificos»,
sendo por isso «formas especificas de realizagao da revindica-
¢io independente a que estdo ligadas». Cfr. J. P. Remédio
Marques, «O contetido dos pedidos de patente: a descri¢io
do invento e a importancia das reivindicacdes — Algumas
notasy, in O Direito, ano 139.°, 2007, pp. 799-800.

Por seu turno, também o art. 69.°, 1, da CPE define
o ambito de protec¢io de uma patente, dispondo que «O
ambito da protecdo conferida pela patente europeia ou pelo
pedido de patente europeia é determinado pelo ambito das
reivindica¢des. Contudo, a descri¢io e os desenhos servem
para interpretar as reivindicacoes».

Em virtude deste preceito legal ter originado diversas
interpretacdes decorrentes de diversas correntes doutrinais,
a Conferéncia Diplomatica de Munique de 5/10/1973,
aprovou o «Protocolo de Interpretacio do artigo 69.° da
Convencao», o qual nos termos do disposto no art. 164.°,
paragrafo I, faz parte integrante da CPE.

Estatui o art. 1.° do protocolo que «O art. 69.° nao deve
ser interpretado como significando que o dmbito da protecdo confe-
rida pela patente europeia é determinado no sentido restrito e literal
do texto das reivindicagoes e que a descrigio e os desenhos servem
unicamente para dissipar as ambiguidades que se poderiam encon-
trar nas reivindicagoes. Ndo deve ser interpretado como significando
que as reivindicagoes servem unicamente de linha diretriz e que a
protegdo se alarga igualmente ao que, no parecer de um perito da
matéria que tenha examinado a descrigdo e os desenhos, o titular
da patente entendeu proteger. O art. 69.° deve, pelo contrario, ser
interpretado como definindo entre esses extremos uma posigio que
assegure ao mesnio tempo uma prote¢do justa ao requerente e um
grau razodvel de certeza a terceiros».

O art. 2.° do mencionado protocolo acrescentado pela
Conferéncia Diplomatica de Revisio da CPE de 2000, con-
sagra, pela primeira vez, a doutrina dos equivalentes: «Para
efeitos de determinagio da extensdo da protegao conferida por uma
patente europeia, deve ter-se em conta todo o elemento equivalente
a um elemento especificado nas reivindicagoes.»

A requerida entende que as capsulas Bicafé nio violam a
patente das requerentes, pois entendem que as suas capsulas
sdo compostas por duas cavidades (e nido por uma). Nio
contém meios de abertura situados no exterior da camara e
que formam o fundo da cavidade, com elementos salientes
e reentrantes destinados a rasgar a pelicula fina por efeito da
subida de pressio na camara, conforme consta da reivindi-
cacao 3.

Também refere que a filtragem da capsula Bicafé é asse-
gurada por um filtro de papel e nio pelo meio de perfura-
¢do ou por qualquer outro componente da capsula.

Conclui que os meios de abertura da reivindicagio 1 da
EP 382 que estdo situados no exterior da camara e formam
o fundo de cavidade, construidos com a finalidade de rasgar
a pelicula fina por efeito da subida de pressdo no interior da
camara nio existem na capsula Bicafé.

Em causa estd uma patente de produto — uma capsula
para preparacio de uma bebida.
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A reivindicacio de uma patente de produto incide sobre
uma realidade fisica, uma coisa corpdrea que sera colocada
no mercado e que terd as caracteristicas estruturais descritas
na reivindicacio.

Ora, 0 ambito da interpretacio do que deve ser consi-
derado «equivalente» tem por base duas correntes doutrina-
rias, por um lado temos a corrente de origem germanica,
mais conservadora e adepta da protecdo absoluta, tendo por
entendimento que se devera proteger o produto indepen-
dentemente de qual for o seu modo de producio e da sua
utilizacio, isto €, em todas as circunstancias e em qualquer
contexto, indiferente a futuras inven¢des que obtenham o
mesmo produto através de novos métodos ou que destinem
o produto a usos inovadores, sendo estes conhecidos ou nio
no momento da solicitacdo da patente, por outro lado te-
mos a corrente anglo-saxdnica, seguidora da protecio rela-
tiva, sendo que nesta as invengdes de processo e uso, conce-
dida posteriormente a patente de produto, sio considerados
inveng¢des derivadas e independentes da primeira e, por isso,
nio necessitam de uma licenca do titular da patente.

Considerando o teor do art. 1.° do Protocolo de Inter-
pretacdo do art. 69.° da CPE é conveniente reforcar a ideia
da seguranca juridica, nio devendo a extensio da protecio
conferida a uma patente distanciar-se por completo e da
perspetiva de um perito na matéria, do sentido literal das
respetivas reivindica¢des e da inten¢io do requerente da
patente, expressa naquelas. Alids, esta correspondéncia das
reivindicacdes com a pretensio do requerente da patente
decorre desde logo do teor do art. 62.° 3, do CPI, o qual
dispde:

«As reivindica¢des definem o objeto da prote¢io reque-
rida, devendo ser claras, concisas, corretamente redigidas,
baseando-se na descri¢io e contendo, quando apropriado:

a) Um preambulo que mencione o objeto da inven¢io

e as caracteristicas técnicas necessarias a defini¢io dos
elementos reivindicados, mas que, combinados entre
si, fazem parte do estado da técnica,
Uma parte caracterizante, precedida da expressio «ca-
racterizado por» e expondo as caracteristicas técni-
cas que, em ligacdo com as caracteristicas indicadas
na alinea anterior, definem a extensio da prote¢io
solicitada.»

Estes requisitos visam, pois, garantir que o publico saiba
com o maior grau possivel de certeza e seguranca juridica
qual é o objeto da invencido, qual a matéria nova, com ativi-
dade inventiva e com suscetibilidade de aplicacio industrial,
cuja invengio ¢ reivindicada pelo requerente da patente.

Este rigor assume especial importancia também face aos
demais operadores econdémicos, os quais, em termos con-
correnciais, verdo limitado o seu ambito de atua¢io face ao
monopodlio decorrente da explora¢io econémica do pro-
duto patenteado.

Assim, teremos sempre de partir do problema técnico
objetivamente resolvido pela invengio patenteada.

No caso, o problema técnico a resolver consiste em «dis-
ponibilizar ao consumidor uma capsula que possa conter
uma larga variedade de substancias a extrair de acordo com
as necessidades e que permita a preparacio e distribui¢io da
bebida sem a necessidade da bebida entrar em contacto, em
nenhum momento, com uma parte do sistermav.

Consta da descricao do invento que:

<
~

«A presente invengio refere-se a uma capsula, contendo uma
substdncia para preparagio de uma bebida, de acordo com a reivin-
dicagdo 1.

Um dos principios da presente invengdo assenta no facto de que
cada capsula compreende o seu proprio meio de abertura, ativado
pela subida da pressao do fluido introduzido na capsula, no mo-
mento da sua extragao. Um outro principio da invengdo assenta no
facto de que a capsula possui a sua prépria passagem para o escoa-
mento do fluido com a respetiva tubagem, o que possibilita que seja
evitado ou, pelo menos, consideravelmente reduzido, o contacto com
os elementos do sistema ou com o dispositivo de extragao. Um re-
sultado destes principios, considerados isoladamente ou em conjunto,
é que ¢ possivel, uma apds outra, extrair substdncias de diferentes
tipos ou variedades, sem prejuizo para o paladar e sem o risco de
contaminagdo entre eles. As capsulas podem, desta forma, conter
substdncias de natureza muito diferente e/ou variedade, capazes de
serem extraidas ou dissolvidas em dgua. E assim possivel considerar
qualquer substdncia que seja sujeita a infusdo e qualquer substdn-
cia soliwel: deve ficar claramente entendido que para extracgdo ou
para infusao ou dissolugao, o elemento liquido é dgua quente, fria
ou morna.»

Da descricio efetuada o invento em causa nio visou
resolver o problema técnico de extra¢io de bebidas acondi-
cionadas em capsulas. Visou sim resolver os inconvenientes
derivados de o anterior sistema patenteado. Ou seja, nos
cartuchos anteriormente concebidos para serem extraidos
sob pressio, ao ser inserido num sistema de extracio é aber-
to encostado a uma peca de suporte do sistema, compreen-
dendo elementos elevados sob o efeito da pressio do fluido
que entra no cartucho. Ora, isto torna dificil por razdes de
contaminacio e gosto, considerar a extracio, com este siste-
ma, de cartuchos contendo outras substancias que nio seja
café torrado moido, devido a existéncia de residuos da be-
bida no referido suporte (descricio de fls. 113).

Assim, € legitimo concluir que o invento patenteado
nao inventou o sistema de extracio de café ou outras be-
bidas por capsulas, mas sim um sistema de extracio me-
lhorado relativamente aos anteriores, de molde a se poder
extrair outras bebidas para além de café, sem contaminagio
das mesmas pelos residuos deixados pelas bebidas anterior-
mente extraidas.

E, pois, deste problema técnico que o conceito de «equi-
valente» deve ser julgado aplicavel ou nio ao caso concre-
to, ou seja, a solugdo presente no produto, alegadamente,
infrator.

Vejamos o que nos diz a reivindicacio independente da
patente (retvindica¢io 1):

1. «Capsula para a preparagio de uma bebida por injecio no
interior da referida capsula de um fluido sob pressdo, compreenden-
do uma cavidade, uma membrana e uma pelicula fina que delimita
uma cdmara contendo uma substdncia e meios de abertura permi-
tindo que a capsula seja aberta para permitir que a bebida se escoe
para fora da capsula, caracterizada por os referidos meios estarem no
exterior da cdmara, para rasgar a pelicula fina por efeito da subida
de pressao na cdmara e em que os meios de abertura formam o
fundo da cavidade.»

Interpretando esta reivindica¢io de acordo com a des-
crigdo, conclui-se que o problema técnico em causa serd
resolvido pelo modo como a cipsula é aberta, cuja abertu-
ra serd possibilitada pelo facto de os meios de abertura da
capsula se encontrarem no exterior da camara que contém
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a substancia bebivel. Contornando-se, deste modo, o pro-
blema advindo dos anteriores sistemas, de a bebida obtida
através da extracdo da cipsula entrar em contacto com a
tubagem da maquina.

Da reivindicagio 1 resulta claro que sera essencial para
obten¢io da bebida, sem contaminacio, que a capsula em
causa compreenda uma cavidade e uma pelicula fina que
delimita a cAmara onde estd contida a substancia e meios
de abertura no exterior da camara para rasgar a pelicula por
efeito da subida de pressio na camara e em que os meios de
abertura formam o fundo da cavidade.

A capsula comercializada pela requerida, por seu turno,
nio ¢é aberta pelo elemento exterior a camara (com elemen-
tos salientes e reentrantes), mas sim pela pressdo exercida da
membrana indentada, ou seja, fragilizada intencionalmente
a laser.

Posto isto, resta apurar se € aqui aplicavel a doutrina
dos equivalentes, no sentido de se concluir que a solucio
da pelicula ou membrana indentada a laser é equivalente a
solugio técnica patenteada.

A reivindicacio de uma patente de produto incide sobre
uma realidade fisica, uma coisa corpérea, um produto que
sera colocado no mercado e que possua as caracteristicas es-
truturais descritas na reivindica¢io, independentemente da
forma como é aplicado ou comercializado.

Existem duas correntes doutrinarias sobre esta denomi-
nada «Teoria dos Equivalentes», uma de origem germanica
adepta da protecio absoluta e que defende a prote¢io do
produto independentemente de qual for o seu modo de
producio e da sua utilizacdo, a outra corrente de origem
anglo-saxoénica, que é defensora de uma protecio relativa,
em que se admite obter o mesmo produto através de um
processo distinto.

E, tal como defende Luis Couto Gongalves, em Manual
de Direito Industrial, 201/4,5.% ed., p. 94, tendo em conta os
valores da igualdade concorrencial e da seguranca juridica,
concordamos ser de aplicar ao caso as previsdes do regime
juridico da patente europeia existentes nesta matéria, em
sede de patentes nacionais, em especial no que respeita a
no¢io de «equivalente».

Posto isto, tendo em conta a letra das reivindicag¢des, as
teorias supra descritas e os objetos em causa, entendo que
nesta fase de sumario cognitio, seria temerario concluir no
sentido de que o problema técnico de abertura da capsula
de modo a nio contaminar posteriores extracdes de outras
bebidas, através do sistema de indenta¢io da pelicula, ser
uma solucido técnica equivalente a abertura da capsula atra-
vés de meios de abertura em que estes estio no exterior da
camara, para rasgar a pelicula por efeito da subida de pressio
na camara e em que os meios de abertura, perfurantes, for-
mam o fundo da cavidade.

E que da prova produzida, o que resultou foi que, de fac-
to, os elementos reentrantes e salientes insertos no fundo da
cavidade da capsula da requerida, ndo tém a funcionalidade
de efetuar o rasgamento da pelicula, sendo que no caso da
requerente esses elementos sao perfurantes e para além disso
tem a funcionalidade de filtragem, sendo que sem esta peca,
a capsula até abrird, mas em jorro e com borras, diversamen-
te do que sucede com a cipsula da requerida.

Assim, é de concluir que as caracteristicas da cipsula da
requerida no que toca a0 modo de obtencio da bebida, sem

contaminacio das extraidas posteriormente, é suficiente-
mente distante do sentido literal da reivindicagio indepen-
dente da patente da requerente aqui em causa.

Assim, no que respeita a decisdo a proferir, nesta sede
cautelar, no que respeita a violacdo de patente, o tribunal
nio podera deixar de decidir pela improcedéncia do pedido.

Kk

Das excegoes de fraude a lei, abuso de direito e abuso de posicao
dominante:

Entende a requerida que a patente em causa visou obter
a comercializacio exclusiva do café, a qual é o objeto do
negocio da requerente.

E certo que nos termos do disposto no art. 9.° da Lei n.°
24/96,de 31 de julho, é vedado ao fornecedor ou prestador
de servigos fazer depender o fornecimento de um bem ou
a prestacdo de um servigo da aquisi¢io ou da prestacio de
um outro ou outros.

Por seu turno, dispde o artigo 11.° da Lei n.® 19/2012,
de 08/05:

d-E proibida a exploragao abusiva, por uma ou mais em-
presas, de uma posi¢ao dominante no mercado nacional ou numa
parte substancial deste.

2 — Pode ser considerado abusivo, nomeadamente:

a) Impor, de forma direta ou indireta, precos de compra ou de
venda ou outras condigoes de transagdo ndo equitativas;

b) Limitar a produgio, a distribuicio ou o desenvolvimento
técnico em prejuizo dos consumidores;

c) Aplicar, relativamente a parceiros comerciais, condigoes desi-
guais no caso de prestagoes equivalentes, colocando-os, por esse facto,
em desvantagem na concorréncia;

d) Subordinar a celebragao de contratos a aceitagdo, por parte
dos outros contraentes, de prestagoes suplementares que, pela sua
natureza ou de acordo com os usos comerciais, ndo tenham ligagio
com o objeto desses contratos;

e) Recusar o acesso a uma rede ou a outras infraestruturas
essenciais por si controladas, contra remuneragio adequada, a qual-
quer outra empresa, desde que, sem esse acesso, esta ndo consiga, por
razdes de facto ou legais, operar como concorrente da empresa em
posicao dominante no mercado a montante ou a jusante, a menos
que esta tiltima demonstre que, por motivos operacionais ou outros,
tal acesso & impossivel em condigoes de razoabilidade.»

No entanto, da prova produzida nio sé se apurou que
existem outras capsulas, de outros comerciantes, compati-
veis com as maquinas de café «Dolce Gusto», como nio se
provaram quaisquer factos que nos permitam concluir ser
inten¢do da requerente ter o exclusivo da venda de cafés
com o pedido da patente 382. Igualmente nio se apuraram
factos que se prendam com a intenc¢io da requerente em
contornar estes dois normativos supra citados, tendo, para
isso, requerido, a patente 382.

Mesmo considerando o invocado no art. 80.° do reque-
rimento de resposta as exce¢des junto em sede de audiéncia
de julgamento, tal nio nos permite concluir no sentido de-
fendido pela requerida. Pois a requerente patenteou a cap-
sula em causa para extrair bebidas também por si comercia-
lizadas e objeto do seu legitimo negdcio.

Assim, as exce¢Oes invocadas terio de ser julgadas
improcedentes.
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Da concorréncia desleal:

Conforme dispde o artigo 317.°, n.° 1, do Cddigo
da Propriedade Industrial (doravante CPI), «constitui con-
corréncia desleal todo o ato de concorréncia contrario das nor-
mas e usos honestos de qualquer ramo de atividade economica,
nomeadamente:

a) Os atos suscetiveis de criar confusao com a empresa, o estabe-
lecimento, os produtos ou os servigos dos concorrentes, qualquer que
seja o meio empregue;

b) As falsas afirmagées feitas no exercicio de uma atividade
econdmica, com o _fim de desacreditar os concorrentes;

¢) As invocages ou referéncias nio autorizadas feitas com o fim
de beneficiar do crédito ou da reputagao de um nome, estabelecimen-
to ou marca alheios;

d) As falsas indicagoes de crédito ou reputagdo préprios, respei-
tantes ao capital ou situagdo financeira da empresa ou estabeleci-
mento, A natureza ou dmbito das suas actividades e negocios e a
qualidade ou quantidade da clientela;

e) As falsas descrigoes ou indicagoes sobre a natureza, qua-
lidade ou utilidade dos produtos ou servigos, bem como as falsas
indicagoes de proveniéncia, de localidade, regido ou territério, de
fabrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o
modo adotado;

) A supressao, ocultagdo ou alteragdo, por parte do vendedor ou
de qualquer intermedidrio, da denominagdo de origem ou indicagdo
geografica dos produtos ou da marca registada do produtor ou fa-
bricante em produtos destinados a venda e que ndo tenham sofrido
modificagdo no seu acondicionamento».

Neste contexto, pode-se afirmar que «constituem con-
corréncia desleal os atos repudiados pela consciéncia nor-
mal dos comerciantes como contrarios aos usos honestos
do comércio, que sejam suscetiveis de causar prejuizo a em-
presa de um competidor pela usurpacio, ainda que parcial,
da sua clientelar. Cfr. Parecer da Procuradoria-Geral da Re-
publica n.° 17/57, de 30-05-1957, com sumario disponivel
em www.dgsi.pt.

Decorre dos termos da clausula geral consagrada no
proémio do citado artigo 317.° que a concorréncia desleal
pressupde a verificagio cumulativa dos seguintes requisitos:

— um ato de concorréncia;

— contrario as normas € usos honestos;

— de qualquer ramo da atividade econémica.

Por outro lado, tendo por referéncia o elenco exempli-
ficativo constante das varias alineas do artigo 317.°,n.° 1 e
bem assim o teor do artigo 318.°, a lei prevé virias moda-
lidades de atos de concorréncia desleal que se podem clas-
sificar da seguinte forma: atos de confusdo, atos de apropriagdo,
atos de descrédito e atos de desorganizagdo. A estes acresce ainda,
segundo alguns autores, a concorréncia parasitaria. Cfr. acérdao
do STJ de 13-07-2010, disponivel em www.dgsi.pt.

Segundo a classificacio proposta por Jorge Patricio Padl,
que atende ao contetido dos atos de concorréncia desleal
praticados, estes podem agrupar-se nos seguintes tipos prin-
cipais: afos de aproveitamento, atos de agressdo e atos de indugdo
do puiblico em erro ou de falsa apresentagdo propria. Cfr. Jorge Pa-
tricio Patl, «Concorréncia desleal e direito do consumidor»,
in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 65, vol. I, jun. 2005,
disponivel em www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_ar-
tigo.aspx?idsc.

Os atos de aproveitamento (ou de apropriagio, segundo o
primeiro elenco classificativo indicado) caracterizam-se
por o seu autor «procurar tirar vantagens dos elementos
empresariais alheios», cfr. mesmo autor.

No caso dos atos indicados no artigo 317.°,n.° 1, alinea
0), do CPI, estio em causa atos de aproveitamento, as invo-
ca¢des nio autorizadas feitas com o fim de beneficiar ou
reputagdo de um nome, estabelecimento ou marca

Ora, conforme escrevem Anténio Campinas e Luis
Couto Gongalves, em Cddigo da Propriedade Industrial, ano-
tado, 2010, p. 558, «Constituem atos desonestos de concorréncia
aqueles em que um agente econdmico, embora ndo faga uso de um
sinal alheio para demarcar os seus produtos, utiliza esse mesmo
sinal para que os seus produtos aproveitem da confianga e da boa
fama granjeada no mercado pelo produto do concorrente. E o caso
da utilizagdo de determinados corretivos, na promogdo de produtos
“tipo” ou “‘género” .»

Por seu turno, diz Carlos Olavo, citado na obra em refe-
réncia que «consiste essa modalidade de reclamo em o empresario,
para evitar cair no campo de aplicagio das normas que preveem e
sancionam a usurpagao da marca ou da denominagio de origem a
que ndo tem direito, referenciar essa realidade, mas aditando-lhe
a palavra “tipo”. Mas ainda que ndo haja violagio do direito
privativo, a referéncia ndo autorizada a um certo produto de ou-
trem, produto esse identificado por uma marca ou denominagdo de
origem que ndo se ¢ titular, constitui apropriagio indevida dessa
realidade a que se ndo tem direito, e, como tal, acto de concorréncia
desleal».

No caso sub judice, apurou-se que requerentes e reque-
rida inserem-se, pois, no mesmo ramo industrial e comer-
cial e encontram-se numa situacio de concorréncia direta,
uma vez que produzem e comercializam bens idénticos,
atuando no mesmo contexto temporal e geografico.

Sio pois concorrentes. Ora, conforme expressiva-
mente refere Oliveira Ascensio, citado no Ac. do STJ de
13/07/2010, a proposito dos atos de confusio, mas também
aqui pertinente, a concorréncia «sé é repelida como con-
corréncia desleal se atingir um certo grau de intolerabilida-
de. Temos aqui uma das mais importantes manifestacdes do
principio, atrds enunciado, de que a liberdade de concor-
réncia prima sobre a concorréncia desleal... B necessirio
assegurar essa liberdade perante a ameaca da multiplicacio
dos entraves. Por isso, um certo nivel de confundibilidade
¢ ainda admissivel — ou, se quisermos, ¢ ainda compativel
com as normas e usos honestos.

Assim, a proibi¢io da concorréncia desleal «é existe
para fravar os excessos da luta concorrencialy, cfr. Pedro Sousa
e Silva, Direito Industrial — Nogoes Fundamentais, Coimbra
Editora, 2011, p. 316, nio para cercear a competicdo salutar
e a livre iniciativa de todos os operadores econémicos.

E certo que requerente e requerida atuam no Ambito
da mesma atividade industrial e comercial, encontrando-se,
também numa situacio de concorréncia direta, uma vez
que produzem e comercializam bens idénticos, atuando no
mesmo contexto temporal e geografico, contudo, nio se
provou que a atua¢do da demandada, embora se desenvol-
vendo num quadro claramente concorrencial, seja contraria
as normas e usos honestos comerciais da atividade econ6-
mica em questio.

Efetivamente, nio se provou que a requerida ao apor,
na sua publicidade, nas suas caixas de café, ou outras, a
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mencao «Dolce Gusto» pretenda aproveitar-se da notorie-
dade da marca ou nome da requerente. Alias, as referén-
cias efetuadas tém caricter meramente informativo sobre
a compatibilidade das capsulas em causa com as maquinas
«Dolce Gustor. Alids, como existe para as maquinas da
«Nespresso.

Também nio se provou que a requerida ao colocar ho-
lofotes na imagem das suas capsulas, ou a colocar a imagem
de tinta a escorrer, pretenda tirar qualquer partido da cam-
panha publicitaria da requerente.

A concorréncia exige evolucio incessante, e nio a mul-
tiplicacio de monopdlios que estancam a expansio das pra-
ticas e permitem ganhos parasitarios.

Mais uma vez citando o Ac.do STJ de 17/06/2010 dis-
ponivel em www.dgsi.pt, pugnando pelos ensinamentos do
Professor Oliveira Ascensio, o que é importante acentuar é
que hd um certo grau, mesmo de confundibilidade, que é
socialmente adequado. Todos os operadores econdémicos se
imitam. Toda a imita¢io traz alguma confusio. Mas esta s&
¢ repelida como concorréncia desleal se atingir um certo
grau de intolerabilidade. Temos aqui uma das mais impor-
tantes manifestacdes do principio, atrds enunciado, de que
a liberdade de concorréncia prima sobre a concorréncia
desleal.

E necessirio assegurar essa liberdade perante a amea-
¢a da multiplica¢do dos entraves. Por isso, um certo nivel
de confundibilidade é ainda admissivel — ou se quisermos,
¢ ainda compativel com as normas e usos honestos. Cfr.
Oliveira Ascensio, in «Concorréncia Desleal» — edi¢io de
marco de 2002.

A imitac¢io servil s6 é proibida se for suscetivel de criar
confusio entre os produtos, a qual nio se verificard em
marcas distintas, cfr. Pupo Correia em Direito Comercial Di-
reito da Empresa — 2007 — p. 379. No caso, ndo se vislumbra
a existéncia de qualquer imita¢io servil por parte da reque-
rida, sendo que as suas marcas sio bem distintas.

Assim sendo, também nesta parte a presente providén-
cia nio podera proceder.

ok

IV. Decisio:

Pelo exposto, e nos termos das disposi¢coes legais citadas,
julgo totalmente improcedente a presente providéncia cau-
telar, e, em consequéncia:

— Julgo improcedentes as excecdes de abuso de direito,
de fraude a lei e de abuso de posi¢io dominante.

— Absolvo a requerida «Bicafé Torrefac¢io e Comér-
cio de Café, Lda.» dos pedidos contra ela formulados pelas
requerentes «Societé Des Produits Nestlé, SA» e «Nestlé
Portugal, SA.»

Custas pela requerente nos termos do disposto no art.
527.°,1 e 2, do CPC.Valor: O indicado pela requerente de
30 000,01 €, cfr., art. 306.° do CPC. Notifique e registe.

*k

Lisboa, 27 de junho de 2016
(Documento elaborado em processador de texto e re-
visto pela signataria, com aposi¢io de assinatura eletronica)
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* Anotacio a sentenca do 1.° Juizo do Tribunal
da Propriedade Intelectual, de 27 de junho de
2016 (Proc. n°.25/16.4YHLSB — NESTLE v.
BICAFE).

I. Enquadramento factual e processual

A decisio em analise respeita a um litigio envolvendo
capsulas alternativas para maquinas de café e bebidas em
capsula «Nespresso Dolce Gusto», e aborda, essencialmente,
duas questdes juridicas: uma, do ambito do direito de paten-
tes, relativa a aplicacio da denominada «egra dos equiva-
lentes»; e outra, do dominio da concorréncia desleal, tratando
da admissibilidade de referéncias a marca alheia, com fina-
lidade informativa.

A Société des Produits Nestlé, S.A. e Nestlé Portugal,
SA (adiante, «Nestlé») instauraram um procedimento cau-
telar contra a Bicafé Torrefac¢io e Comércio de Café, Lda.
(adiante «Bicafé»), visando, nomeadamente, proibir esta tl-
tima de produzir ou comercializar quaisquer capsulas para
preparacio de uma bebida por inje¢io no interior da refe-
rida capsula de um fluido sob pressio, com determinadas
caracteristicas técnicas, alegando que a mesma infringia a
patente europeia 1808382, que protege a solucdo técnica
utilizada pela Nestlé na producio das cipsulas comercia-
lizadas sob a designacio «Nescafé Dolce Gustor. A Nestlé,
invocando nomeadamente a disciplina da concorréncia
desleal, pedia ainda que a Bicafé fosse proibida de anun-
ciar que as suas capsulas eram compativeis com maiquinas
para capsulas de «Nescafé Dolce Gusto». A Bicafé dedu-
ziu oposicio sustentando, entre outros argumentos, que a
capsula por si comercializada utiliza uma solu¢io técnica
diferente, que nio viola qualquer das reivindica¢cdes da EP
n.° 1808382, e que a pretensio da Nestlé consistia num
abuso do direito de patente, visando eliminar a concorrén-
cia, para além de representar uma fraude a lei e um abuso
de posicio dominante. O Tribunal viria a indeferir a provi-
déncia, por considerar inexistir infra¢cdo a patente da Nestlé
e ndo identificar qualquer ato de concorréncia desleal.

II. O direito de patente e a regra dos meios
equivalentes

Para analisar a primeira das questdes apreciadas nesta
lide, o TPI teve de abordar a espinhosa questio de saber se
a solucdo técnica utilizada pelas capsulas da Bicafé era, ou
nao, equivalente a solucdo patenteada pela Nestlé, identifi-
cada nas reivindica¢des da EP n.® 1808382.

Trata-se de um dos temas centrais do direito de paten-
tes, que nem sempre ¢ devidamente entendido pelos nossos
tribunais. Mas é um tema inevitivel em boa parte dos liti-
gios em matéria de patentes.

Na verdade, quando o invento patenteado ¢ reproduzi-
do ou utilizado sem quaisquer modificagdes ou alteragdes,
a existéncia da infracio é inequivoca. E o mesmo sucede-
ra se o infrator utilizar a invenc¢do protegida com ligeiras
variantes de pormenor. Contudo, em muitos casos torna-
-se extremamente dificil determinar se estamos perante
«ligeiras variantes» ou, pelo contririo, perante diferencas

substanciais, suficientemente relevantes para poder falar-se
ja numa «outra inven¢iaon.

Para tragar esta linha de fronteira, foi concebido ha mais
de um século um critério, conhecido por «Doutrina dos
Meios Equivalentes», que considera abrangidos pelo exclu-
sivo da patente todos os casos em que um elemento da
invengio seja substituido por outro meio equivalente, isto é,
que tenha uma estrutura diferente mas que cumpra a mesmia
fungio no conjunto da invengio'. E, embora o CPI nio for-
mule explicitamente esta regra, ela vigora inequivocamen-
te para a Patente Europeia, constando hoje do art. 2.° do
Protocolo Interpretativo do art. 69.° da CPE, na sequéncia
da revisio de 2000: para efeitos de determinagio da extensdo
da protegio conferida por uma patente europeia, deve ter-se em
conta todo o elemento equivalente a um elemento especificado nas
reivindicagoes. Os tribunais portugueses ja tiveram o ensejo
de declarar que esta regra — embora omissa na lei portu-
guesa — se aplica também as patentes nacionais, indepen-
dentemente da via de protecio adotada (nacional, europeia
ou internacional), por razées de igualdade concorrencial e de
seguranga juridica’.

A aplicacio pratica desta regra suscita diversas questoes,
incluindo a de determinar o significado da expressio «equi-
valentes», que estd relacionada com o valor a atribuir as
reivindica¢des. De um lado temos uma postura mais res-
tritiva, da jurisprudéncia britanica, centrada no teor literal
das reivindicacdes e considerando que sé haverd violacio
da patente quando o pretenso infrator faca uso da esséncia
da invengdo, mesmo que nio use totalmente o contetdo das
reivindica¢des. De acordo com o decidido no caso CAT-
NIC vs. HILL & SMITH?, s6 terio esse caricter essencial
as reivindica¢des que um perito na matéria considere como

1. Sobre a doutrina dos equivalentes, cfr. a excelente sintese de GOMEZ
SEGADE, «Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes», in Direito
Industrial, Vol. TV, 2005, pp. 41 a 55. Na literatura nacional, cfr., nomeada-
mente, COUTO GONCALVES, Manual de Direito Industrial, Almedina,
2017, pp. 99 a 107, SILVA CARVALHO, O Objecto da Invengio, Coimbra
Editora, 1970, pp. 73 a 78, para além do nosso Direito Industrial. Nogoes Fun-
damentais, Coimbra Editora, 2011, pp. 72 a 76. No estrangeiro, cfr., entre
outros, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, Intellectual Property. Patents, Co-
pyright, Trademarks and Allied Rights, Sweet & Maxwell, 2010, pp. 259 a 268,
BENTLY e SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford University Press,
2004, pp. 534 a 542, DAVID BAINBRIDGE, Intellectual Property, Longman,
2010, pp. 500 a 510, ¢ ANDRE BERTRAND, La Propriété Intellectuelle,
Livre II, Delmas, 2005, pp. 158 a 170.

2. Ac. do Tribunal Central Administrativo — Sul, de 18.03.2010, Proc. n.®
5893/10 (relator Paulo Carvalho), in www.dgsi.pt/jtca. No mesmo senti-
do, a propdsito da lei espanhola de patentes, GOMEZ SEGADE sublinha
que careceria de sentido que as patentes espanholas, consoante o procedimento de
concessdo_fosse puramente nacional ou europeu, pudessem ter um dmbito de protegio
distinto (cfr. Actividad Inventiva y Doctrina de los Equivalentes, cit., p. 48). Entre
nos, cfr. COUTO GONCALVES, Manual... cit., p. 100, em passagem, alids,
citada pela sentenca anotada.

3. De 1983. Cf. CORNISH, Cases and Materials on Intellectual Property,
2003, p. 109.
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tais (através do chamado «purposive fest»), tendo em conta
a fungdo ou finalidade da invencio. Esta jurisprudéncia foi
desenvolvida em 1990 no caso IMPROVER vs. REMIN-
GTON, consagrando um critério que pode ser sumariado
do modo seguinte*:

(1) A variante tem um efeito substancial na forma como o
invento_ funciona? Se sim, essa variante estd fora das reivin-
dicagdes [ou seja, ndo ha equivaléncia]. Se ndo:

(2) Isto (i.e., que a variante ndo tem um efeito substancial)
teria sido obvio para um perito na data da publicagao da
patente? Se ndo, a variante estd fora das reivindicages [ou
seja, ndo hi equivaléncia]. Se sim:

(3) Apesar disso, teria o perito depreendido da redagio da rei-
vindicagdo que era um requisito essencial da invengdo, para
o titular da patente, que existisse uma correspondéncia exa-
ta com o significado original? Se sim, a variante esta fora da
reivindicagdo [ou seja, ndo ha equivaléncia].

A jurisprudéncia britinica posterior tem vindo, entre-
tanto, a relativizar a importancia deste questionario, espe-
cialmente ap6s o acérdio KIRIN AMGEN vs. HOECHST
MARION ROUSSEL’, desvalorizando as duas primeiras
questdes (mais Gteis ao analisar inventos de caricter meca-
nico do que invencdes de natureza quimica ou bioldgica)
e centrando crescentemente a analise na resposta a terceira
pergunta.

No extremo oposto situava-se a jurisprudéncia tradi-
cional alemad, mais favoravel ao titular da patente, por nio se
prender ao teor literal das reivindicagdes, que seriam apenas
um ponto de partida para determinar o ambito de protegio.
Essencial, para que houvesse equivaléncia, é que a segunda
solucio resolvesse o mesmo problema técnico através de
meios que, ndo sendo coincidentes com os descritos nas rei-
vindica¢des da patente, fossem uma alternativa evidente para o
perito na especialidade. Esta divergéncia de critérios levou
mesmo a que — no citado litigio opondo a IMPROVER e
a REMINGTON - as decisdes proferidas por tribunais do
Reino Unido e da Alemanha, a respeito da mesma questio,
tenham sido diametralmente opostas®.

Entre estes dois extremos, parece situar-se, hoje, a Con-
vengio sobre a Patente Europeia, de acordo com a orien-
tacio definida pelo art. 1.° do «Protocolo Interpretativo do
Artigo 69.° da CPE»:

O artigo 69.° ndo deve ser interpretado como significando que
a extensdo da protecdo conferida por uma patente europeia é de-
terminada no sentido estrito e literal do texto das reivindicagoes e
que a descrigdo e os desenhos servem unicamente para dissipar as
ambiguidades que poderiam ocorrer nas reivindicagoes. Nem deve
ser considerado como significando que as reivindicages servem uni-
camente como orientagdo e que a protegdo se estende também ao
que, da consideragio da descrigio e desenhos por um especialista
na matéria, o titular da patente entendeu proteger. Pelo contrario, o
artigo 69.° deve ser interpretado como definindo uma posido, entre
estes extremos, que assegura simultaneamente wma protegdo justa
ao titular da patente ¢ um grau de seguranga juridica para terceiros.

Esta formulacio vaga e compromissoria tem suscitado
intimeras interrogagdes, que sé6 o tempo permitird escla-
recer e densificar’. Mas poderi funcionar como um «farol»
orientador dos tribunais nacionais, a0 navegarem nas ondas
alterosas deste mar de imprecisio. E significara, pelo menos,
que as reivindica¢Oes constituem o referencial basico do jui-
zo a efetuar acerca de uma potencial infracio, podendo ser

complementado pelo recurso a outros elementos interpretati-
vos, mas tendo sempre como limite o respetivo texto, com o
qual terd obrigatoriamente um minimo de correspondéncia.

No caso em apreco, o TPI — depois de lembrar, acerta-
damente, que «teremos sempre de partir do problema téc-
nico objetivamente resolvido pela invengio patenteada» —
sublinhou que o problema a resolver consistia em «dispo-
nibilizar ao consumidor uma cipsula que possa conter uma
larga variedade de substincias a extrair de acordo com as
necessidades e que permita a preparacio e distribui¢io da
bebida sem a necessidade da bebida entrar em contacto, em
nenhum momento, com uma parte do sistema». Seguida-
mente, fazendo apelo a descrigdo do invento, fez notar que
«o0 Invento em causa nio visou resolver o problema técnico
de extracio de bebidas acondicionadas em capsulas. Visou

4. Cfr. CORNISH, Cases and Materials. .., cit., p. 112. Tradu¢io do autor, a
partir do seguinte texto:

(1) Does the variant have a material effect upon the way the invention Works? If
yes, the variant is outside the claim. If no—

(2) Would this (i.e. that the variant has no material effect) have been obvious at the
date of the publication of the patent to a reader skilled in the art? If no, the variant
is outside the claim. If yes

(3) Would the reader skilled in the art nevertheless have understood from the lan-
guage of the claim that strict compliance with the primary meaning was an essential
requirement of the invention? If yes, the variant is outside the claim.

5.De 2005. Cfr. CORNISH/LLEWELYN/APLIN, Intellectual Property...,
cit., p. 265.

6. Estava em causa, nestes litigios, uma patente relativa a um dispositivo de
depilagio (conhecido sob a designacio comercial «Epilady»), que consistia
numa mola helicoidal rotativa, metdlica, ligada a um motor que, quando ati-
vado, a expandia e contraia. O produto alegadamente ilicito consistia numa
maquina depiladora que usava laminas de borracha sintética, igualmente
rotativas, para capturar e cortar os pelos. Enquanto os tribunais alemaies
consideraram que a patente anterior havia sido violada, os tribunais brita-
nicos decidiram que nio havia infragio, por se tratar de solucdes técnicas
diferentes. Sobre estas decisdes, cfr., entre outros, CORNISH, Cases and
Materials....., cit., pp. 112 a 115, CORNISH/LLEWELYN/APLIN, Intel-
lectual Property..., cit., pp. 263 e ss., e BENTLY e SHERMAN, Intellectual
Property..., cit., pp. 534 e ss.

7. O acérdio do TCA — Sul, de 18.03.2010, a propésito deste Protocolo
Interpretativo, limitou-se a repetir ipsis verbis a interpretacio proposta por
COUTO GONCALVES (Manual..., cit., ed. 2008, pp. 125 e 126): veri-
fica-se infragao do direito de patente por equivaléncia sempre que: a) A invengdo
patenteada e a invengdo questionada se situarem no dmbito do mesmo problema
técnico; b) Ambas apresentarem uma solugdo idéntica e os elementos modificados (ou
variantes) estiverem ao alcance de um perito na especialidade, a partir da interpre-
tagdo légica (nao estritamente literal) e objetivista (a procura da vontade declarada
deve sobrepor-se a procura da vontade do titular da patente) do conteiido das reivin-
dicagoes da invengdo protegida, de acordo com a orientagdo hermenéutica do art. 1.°
do Protocolo Interpretativo do art. 69.° da CPE. Todavia, apesar da equivaléncia,
o dmbito de protecdo de uma patente de invengao nao deve abranger o equivalente
se este for insuscetivel de protegio ou for considerado evidente face ao estado da
técnica. Contudo, na situagio concreta julgada nesse aresto, a doutrina dos
equivalentes nio tinha qualquer papel a desempenhar (pois estava em causa
apenas a interpretagio do art. 98.° do CPI, relativo a inversio do 6nus da
prova nas patentes de processo), pelo que a alusio aquela regra nio passou
de um obifer dictum, sem qualquer consequéncia pratica.
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sim, resolver os inconvenientes derivados do anterior sis-
tema patenteado». Nesse sentido, constitui um «sistema de
extracdo melhorado relativamente aos anteriores, de molde
a se poder extrair outras bebidas para além do café, sem
contaminacio das mesmas pelos residuos deixados pelas
bebidas anteriormente extraidas». Prosseguindo a analise,
o TPI centrou-se entio na reivindica¢io 1: Interpretando
esta reivindicacio de acordo com a descricio, conclui-se
que o problema técnico em causa sera resolvido pelo modo
como a capsula é aberta, cuja abertura sera possibilitada pelo
facto de os meios de abertura da capsula se encontrarem no
exterior da camara que contém a substancia bebivel.» Em
seguida, fez notar que «a capsula comercializada pela reque-
rida, por seu turno, nio é aberta pelo elemento exterior
a camara (com elementos salientes e reentrantes), mas sim
pela pressio exercida da membrana indentada, ou seja, fra-
gilizada intencionalmente a laser». Em face disso, o tribunal
concluiu que se tratava de meios técnicos nio equivalentes,
sendo a solucio técnica adotada pela requerida «suficiente-
mente distante do sentido literal da reivindica¢do indepen-
dente da patente da requerente», pelo que nio considerou
indiciada uma viola¢do da referida patente.

Esta decisio merece aplauso, desde logo, por aderir ine-
quivocamente a «doutrina dos meios equivalentes», apesar
de esta ndo se encontrar explicitada pela nossa lei. Em se-
gundo lugar, por ter efetuado uma anilise substanciada e
esclarecedora da questio técnica em apreco, nio se cingindo
unicamente ao teor literal das reivindica¢des, mas atenden-
do igualmente a descrigio do invento patenteado, tal como
preconizado pelo citado Protocolo Interpretativo do Arti-
go 69.° da CPE. Por outras palavras, partindo do texto das
reivindica¢des da EP n.° 1808382 (como referencial basico
do juizo a efetuar), o tribunal recorreu a outros elementos
interpretativos (como a descri¢io), a fim de melhor definir
o ambito do exclusivo resultante da patente. O que permi-
tiu ao tribunal, com razoavel margem de seguranca, chegar
a conclusio de que os meios técnicos em confronto nio
eram, efetivamente, equivalentes.

III. O uso indicativo da marca alheia e a
concorréncia desleal

Um segundo aspeto que a senteng¢a em apreco teve oca-
sido de abordar foi a admissibilidade — a luz da disciplina da
concorréncia desleal — da pratica da requerida, de apor, na
sua publicidade e nas suas caixas de café, a mencio «Dolce
Gusto».

A este propésito, depois de sublinhar que a proibi¢io da
concorréncia desleal existe para travar os excessos da luta
concorrencial e nio para cercear a competicio salutar ¢ a
livre iniciativa de todos os operadores econémicos, o TPI
frisou que nio ficou provado que, ao fazer essa mencio, a
requerida pretendesse «aproveitar-se da notoriedade ou do
nome da requerente», acrescentando que as referéncias efe-
tuadas «tém caricter meramente informativo sobre a com-
patibilidade das capsulas em causa com as maquinas “Dolce
Gusto”». Pelo que concluiu pela inexisténcia de concorrén-
cia desleal, por banda da requerida.

Também esta conclusio, apoiada na matéria de facto
que ficou provada (e ndo provada), nos parece inteiramente

acertada. De resto, a mesma ¢é consentanea com a regra da
alinea a) do art. 260.° do CPI®, que nio permite que titular
de um registo de marca impeca o uso desse sinal por tercei-
ros, quando esse uso seja necessario para indicar o destino de
um produto ou servi¢o e seja feito em conformidade com
as normas e usos honestos em matéria industrial e comer-
cial. Trata-se do uso da marca alheia com finalidade indica-
tiva, que vem sendo admitido pelo Tribunal de Justica com
grande liberalidade desde o célebre caso BMW?’, em que foi
considerado licito que o dono de uma oficina independente
de venda e reparacio de automoéveis se anunciasse como
especializado ou especialista na venda ou na reparagio e na manu-
tengdo de veiculos da marca BMW, exigindo apenas que nio
criasse a falsa impressio de que existe uma relagio comercial com
o titular da marca, ou de que pertence a rede de distribuicdo do
titular da marca ou de que existe uma relagio especial entre as duas
empresas. Posteriormente, no caso GILLETTE'", o Tribu-
nal de Justi¢a aproveitou para enunciar detalhadamente os
parametros de admissibilidade do «uso indicativo» da marca
alheia. Estavam em causa aparelhos de barbear compostos
por um cabo e uma lamina substituivel e laminas separadas
idénticas as comercializadas pela conhecida empresa Gillette
Company. Estas laminas eram vendidas por um terceiro sob
uma marca propria («Parason Flexor»), em embalagens onde
estava aposta uma etiqueta vermelha com a inscri¢io «todos
os cabos Parason Flexor e Gillette Sensor sio compativeis
com esta lamina». Nesse acordio, o Tribunal esclareceu que
0 uso da marca por um terceiro que ndo é o seu titular é necessdrio
para indicar o destino de um produto comercializado por esse tercei-
ro, quando este uso constitui, na pratica, o tinico meio para_fornecer
ao publico uma informagdo compreensivel e completa quanto a esse
destino a fim de preservar o sistema de concorréncia ndo falsea-
do no mercado desse produto; acrescentou que a condi¢io de
«praticas honestas» exprime wuma obrigagao de lealdade face aos
interesses legitimos do titular da marca; e precisou que o uso da
marca nio respeita essa obrigacio, designadamente, quando:

— ¢é feito de forma que leve a que se pense que existe uma rela-

cdo comercial entre o terceiro e o titular da marca;
— afete o valor da marca, beneficiando indevidamente do seu
caracter distintivo ou da sua reputagdo;
— desacredite ou deprecie a referida marca;

8. Correspondente ao disposto no art. 6.°, n.° 1, al. ¢) da Diretiva 89/104/
/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988 — atualmente no art. 14.°
da nova Diretiva (UE) 2015/2436 do PE e do Conselho de 16 de dezem-
bro de 2015, que a veio substituir. Sobre o tema do uso indicativo de marca
alheia, cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, A utilizacdo descritiva da marca,
RDI n.° 02/2014, pp. 77-94, COUTO GONCALVES, Manual..., cit., pp.
306 a 310, e 0 nosso Direito Industrial..., cit., pp. 212 a 217.

9.Ac.23.02 1999 (BMW.DEENIK, C63/97), Col., p. 1-905, n.® 62.
10.Ac. de 17.03.2005 (GILLETTE COMPANY E GILLETTE GROUP
FINLAND, C228/03), Col., p. 1-2337.
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— o terceiro apresente o seu produto como uma imitagdo ou
reprodugio do produto de cuja marca ndo ¢ titular''.

No caso em anotac¢io, apesar de nio ter sido invocado
o direito de marca da requerente, estando apenas alegado
que a atuacdo da requerida constituia concorréncia desleal,
os parametros de anilise a observar nio devem afastar-se
substancialmente daqueles que o Tribunal de Justi¢a enun-
ciou no caso GILLETTE. E, mesmo a essa luz, parece-nos
acertada a decisio do TPI, quando entendeu que as referén-
cias efetuadas «tém caricter meramente informativo sobre
a compatibilidade das capsulas em causa com as maquinas
“Dolce Gusto”». Na verdade, uma referéncia sobre o des-
tino das capsulas comercializadas pela Bicaté, indicando a
sua compatibilidade com as maquinas «Nescafé Dolce Gus-
to», ndo sugere uma inexistente relacio comercial entre as
empresas, ndo afeta o valor da marca, nio a desacredita ou
deprecia, nem sugere que tal produto constitui uma imita-
¢do ou reproducio dos produtos da Nestlé. Pelo que nio
se justificaria neste caso impedir essa referéncia, informati-
va, que ndo constituia um ato de indu¢io do consumidor
em erro, nem um ato de aproveitamento de uma prestacio
alheia, que justificasse a aplicacio da disciplina da concor-
réncia desleal.

PEDRO SOUSA E SILVA

11.A este prop6sito, o acérdio GILLETTE ainda acrescentou que o facto de
um terceiro usar a marca de que ndo ¢ titular, a fim de indicar o destino do produto
que comercializa, nao significa necessariamente que o apresenta como sendo de qua-
lidade igual ou como tendo caracteristicas equivalentes as do produto dessa marca.
[...] A eventualidade de uma apresentagao do produto comercializado pelo terceiro
como sendo de qualidade igual ou como tendo caracteristicas equivalentes ds do
produto da marca usada constitui um elemento que o orgao jurisdicional de reenvio
deve ter em consideragao quando verifica se esse uso ¢é feito em conformidade com as
praticas honestas em matéria industrial ou comercial.

Logétipo — Proc. n.° 202/17.0YHLSB

¢ Sentenca do Tribunal da Propriedade
Intelectual. 1.° Juizo. Conclusio 12-07-20171

=CLS=

I. Relatorio:

Nestes autos de procedimento cautelar, o requerente
INSTITUTO DE AVALIACAO EDUCATIVA, L.P, com
sede na Travessa das Terras de Sant’Ana, n.° 15, 1250-269
Lisboa, demandou os requeridos incertos, pretendendo que
sejam ordenadas as seguintes providéncias:

1) «Os requeridos sejam proibidos de usarem o logotipo
do requerente sem a sua autoriza¢io;

2) ATWITTER International Company, ser notificada
para retirar do seu servico de mensagens todas as utilizacdes
do logotipo do requerente ai existentes e publicadas;

3) ATWITTER International Company, ser notificada
para que adote as medidas adequadas para impedir e blo-
quear o acesso ao servico disponibilizado pelo TWITTER
dos enderecos que utilizem o logétipo do requerente que
nio sejam o proprio requerente;

4) A publicitacio da decisio nos termos requeridos.»

Fundamentando as suas pretensdes expostas no apresen-
tado requerimento inicial, o requerente alegou, no essencial,
que incertos utilizam, sem a sua autoriza¢io, o seu log6tipo
n.° 38934

INSTITUTO
DE AVALIAGAO
EDUCATIVA, LP

no TWITTER e que, sendo o requerente uma entidade
publica ligada ao ensino, séria e com uma reputa¢io a de-
fender, tal utilizacio indevida faz perigar aquela imagem,
pondo em causa a veracidade das suas informag¢des e o bom
nome que defende e pretende manter.

Naio foi deduzida oposi¢io.

I1. A factualidade relevante e indiciariamente
provada [constante do requerimento inicial]:

O Instituto de Avaliacio Educativa, I.P. (IAVE) é um
instituto publico de regime especial, integrado na adminis-
tracdo indireta do Estado e dotado de autonomia pedago-
gica, cientifica, administrativa e financeira (conforme consta
do site do requerente que pode ser lido em http://www.
iave.pt/np4/224 . html — ainda conforme doc. n.° 1 junto
com o requerimento inicial (adiante «RI»).

1. Termo eletrénico elaborado por Escrivio de Direito Célia Maria Ca-
tarino.
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O requerente tem por incumbéncia legal planear, con-
ceber e validar os instrumentos de avalia¢do externa de alu-
nos, nomeadamente, provas finais e exames nacionais, defi-
nindo os respetivos critérios de classificagdo.

Para tanto, o requerente vem criando sucessivas equipas
de docentes e especialistas que, sob a sua dire¢do, coordena-
¢do e supervisio, elaboram, em cada ano letivo, as provas de
exame a que se submetem milhares de alunos em Portugal.

Por se tratar de uma missio de servigo publico, o reque-
rente faz publicar tais provas de exame, uma vez preenchida
a sua funcio de avaliacio, em jornais de grande circulacio,
onde qualquer interessado, seja aluno ou nio, pode ler e
consultar tais provas, disponibilizando-as no seu website
http://iave.pt/np4/home onde qualquer interessado pode
aceder com toda a facilidade a tais provas, conforme doc.
n.° 2 junto com o RI.

O requerente ¢ titular do logotipo n.® 38934,

INSTITUTO
IAVE DE AVALIACAO
EDUCATIVA, |.P.
registado no INPI em 11-10-2016, conforme doc. n.° 3
junto com o RI.

O logdtipo do requerente distingue-o e representa-o
dada a sua representacio grafica, os seus elementos nomi-
nativos, figurativos e pela combinacio de ambos, de modo
que quando se vé aquele logdtipo se identifica, de imediato,
aquele Instituto.

O TWITTER consiste numa ferramenta social de rela-
cionamento, rapido e dinamico, para partilha de informa-
¢io; pode ter variadas utilizacdes, desde transmitir ideias,
partilhar links, videos, comentarios, sendo um dos objetivos
essenciais a intera¢io e a partilha de informa¢des com o
maior nimero possivel entre os seus utilizadores, rapida-
mente, «sem barreirasy» (vd. https://about.twitter.com/pt/
company), conforme doc. n.° 5 junto com o RI.

Outra caracteristica importante do TWITTER ¢ a sua
divulgacio pelo maior nimero de utilizadores possivel o
que se consegue através da agilidade e rapidez na propaga-
¢do da informacio.

A Tvitter Inc. € uma sociedade comercial que gere uma
rede social que oferece um espago para o usudrio escrever a
sua mensagem e tem sede nos Estados Unidos da América.

Sendo que ¢ a subsididria irlandesa da Tivitter Inc., a
TWITTER International Company, com sede na Irlanda,
quem atua como controladora de dados responsavel pelas
informacdes dos utilizadores, conforme resulta do seu pro-
prio site em https://twitter.com/tos?lang=pt#intlPrivacy e
https://twitter.com/privacy?lang=pt, conforme docs. n.” 6
e 7 juntos com o RI.

Para a utilizacdo dos servicos do TWITTER é neces-
sario celebrar um contrato que rege o acesso do utilizador
aos servicos TWITTER, incluindo os seus sites, SMS, APIs,
notificacdes por email, botdes, widgets, antincios, servigos
comerciais e, ainda, quaisquer informacdes, textos, links,
graficos, fotos, videos ou outros materiais ou disposi¢io de
materiais enviados ou exibidos nos servicos (vd. https://
twitter.com/tos?lang=pt), conforme doc. n.° 6 junto com
o RI.

O aludido logétipo registado em nome do requerente
foi publicado diversas vezes no TWITTER por andnimos
dos quais somente se conhece o endereco de Tivitter em
https://twitter.com/iavept, conforme doc. n.° 4 junto com

o RI, tendo essa utilizagdo sido feita a revelia do requerente
que nio autorizou tal uso.

Para além da total auséncia de autoriza¢io do uso do lo-
gbtipo do requerente, tal utilizacio presta-se a confusio, pa-
recendo algumas vezes ser o proprio IAVE, ora requerente,
aresponder e a dar informagdes erradas, como por exemplo:

«Considere o seu exame anulado. Serd notificada através do
correio sobre como proceder agora; As vossas notas da 1.° fase estdo
uma miséria; Acabamos agora mesmo a construgio dos Exames
Nacionais! Podemos adiantar que desta vez vdo ser muitos os que
ndo se safam», conforme doc. n.° 4 junto com o RI.

Outras vezes, os fwitts contém afirmacgdes insultuosas,
sendo que os utilizadores do TWITTER pensam que ¢ o
requerente quem estd na origem destas informagdes e co-
mentarios, como, a titulo exemplificativo: «O wosso futuro é
o desemprego; Reta secante porque vai ser uma seca gigante corri-
gir as asneiradas que escreveram nos exames; Decidimos fazer um
passatempo! Enviem frases com as expressoes “IAVE” e “fracasso”
e a mais original passa automaticamente nos exames; Nao perce-
bemos porque é que se queixam tanto das cantinas das escolas. ..
Ninguém da ragao de alta qualidade a animais que ndo gosta»,
conforme doc. n.° 4 junto com o RI.

O uso do logdtipo em questdo, para além de nio au-
torizado, pode induzir em erro os utilizadores do servico
TWITTER fazendo-lhes crer que os textos/informacio em
questio sio da autoria do ora requerente ou transmitem
informagoes desta entidade.

No caso em apreco, o logdtipo de cujos direitos o re-
querente ¢é titular e o logdtipo utilizado nas indicadas publi-
cagdes € igual, representando a mesma imagem grafica e as
mesmas cores, sendo confundivel aos olhos do consumidor
comum, utilizador do TIWITTER.

Sendo objetivo do TWITTER que a partilha das in-
formagdes seja feita o mais rapidamente possivel ao maior
ntmero de utilizadores tal tem como consequéncia, no pre-
sente caso, uma dissemina¢io de informacio pretendendo
ser proveniente do requerente e pretendendo transmitir as
suas mensagens ou comunicados, o que € falso.

Tratando-se o requerente de uma entidade publica, li-
gada ao ensino, séria e com uma reputacio a defender, tal
utilizacio indevida faz perigar aquela imagem, pondo em
causa a veracidade das suas informagdes e o bom nome que
defende e pretende manter.

Nos termos do referido contrato que rege o acesso e
uso dos servicos do TWITTER, esta entidade comprome-
te-se a respeitar «os direitos de propriedade intelectual dos
demais e espera que os usuarios facam o mesmo», reser-
vando o direito de, a seu critério e sem qualquer comuni-
cacdo prévia, remover o contetdo supostamente violador,
devendo quaisquer daquelas viola¢des serem reportadas a
TWITTER INC.

O requerente, logo que tomou conhecimento de tais
violagdes, utilizou tal sistema, tendo efetuado a primeira
dentincia em 25 de fevereiro de 2015, tendo recebido da
requerida uma resposta automaitica com a referéncia de as-
sunto «Case # 12252170: Brand Impersonation — iave»; a esta
dentncia a TWITTER respondeu ao requerente, a 27 de
fevereiro de 2015, da seguinte forma: «Investigamos a conta
denunciada e determinamos que ela ndo representa uma violagao
da politica de falsa identidade do Tivitter (https://support.twit-
ter.com/articles/18366). A conta ndo esta sendo utilizada para
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enganar nem confundir o piiblico em relagio a sua marca ou afilia-
¢do comercial. O Tivitter ndo tem uma politica para reserva de nome
de usudrio; os usudrios sdo livres para selecionar qualquer nome
para sua conta, desde que ndo violem os Termos de Servigo ou as
Regras do Tivitter. Atenciosamente, Tivitter.»

Nio tendo os direitos do requerente sido acautelados,
a sua viola¢io continuou a perpetuar-se e o seu logotipo
reproduzido intimeras vezes, sem que nada tenha sido feito
pela TWITTER para impedir esta violagio.

Desconhecendo a identidade dos utilizadores das contas
Tivitter, porquanto nio ¢é acessivel qualquer identificacdo se
nio o endereco da conta, torna-se impossivel ao requerente
identificar a identidade das pessoas por detras do endereco.

III. Motivacio do julgamento da matéria de facto

A convic¢io do tribunal fundamentou-se no teor dos
documentos juntos aos autos que demonstram indiciaria-
mente a veracidade dos factos alegados pelo ora requerente.

IV. Saneamento do processo

O Tribunal é o competente em razio da nacionalidade,
matéria e hierarquia.

As partes sio dotadas de personalidade e capacidade ju-
diciarias e sdo legitimas.

Inexistem questdes prévias que obstem ao conhecimen-
to do mérito da causa.

V. Analise dos pedidos do requerente perante o
quadro normativo pertinente.

Importa, agora, cotejar os factos provados com os nor-
mativos legais que ddo sustentacio juridica as pretensoes do
requerente INSTITUTO DE AVALIACAO EDUCATI-
VA, LP.

Nos termos do regime geral plasmado no Codigo de
Processo Civil, sempre que alguém mostre fundado receio
de que outrem cause lesio grave e dificilmente reparavel ao
seu direito, pode requerer a providéncia conservatdria ou
antecipatdria concretamente adequada a assegurar a efetivi-
dade do direito ameacado; o interesse do requerente pode
fundar-se num direito ja existente ou em direito emergente
de decisio a proferir em agio constitutiva, ja proposta ou a
propor —n.” 1 e 2 do art. 362.° do CPCivil.

Com a peti¢io, o requerente deve oferecer prova suma-
ria do direito ameacado e justificar o receio da lesio —n.° 1
do art. 365.° do CPCivil.

Sdo requisitos substanciais cumulativos da procedéncia
de uma providéncia cautelar: a) a probabilidade séria da
existéncia de um direito na esfera juridica dos requerentes;
b) o risco de que a demora na decisio da a¢io principal
venha a permitir a efetiva lesdo do direito, tornando inttil
o seu reconhecimento; ¢) o objetivamente fundado receio
da lesio do direito invocado; d) a previsibilidade de que tal
lesdo tenha consequéncias graves e dificilmente reparaveis.
(vide acérdio de 28-06-2007 do Tribunal da Relacio de
Lisboa, Proc. n.° 1437/2007-6).
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Preve o n.° 2 do art. 368.° do CPCivil que a providén-
cia pode, nio obstante, ser recusada pelo tribunal quando o
prejuizo dela resultante para o requerido exceda considera-
velmente o dano que com ela o requerente pretende evitar.

O registo do logdtipo confere ao seu titular o direito de
impedir terceiros de usar, sem o seu consentimento, qual-
quer sinal idéntico ou confundivel, que constitua reprodu-
¢do ou imita¢io do seu — art. 304.°-N do CPIndustrial.

No ambito da protecio cautelar dos direitos de proprie-
dade industrial, prevé o art. 338.°-1 do Cddigo da Proprie-
dade Industrial que, sempre que haja violagio ou fundado
receio de que outrem cause lesdo grave e dificilmente repa-
ravel do direito de propriedade industrial, pode o tribunal,
a pedido do interessado, decretar as providéncias adequadas
a: a) inibir qualquer violacio iminente; b) proibir a conti-
nuacio da viola¢do; o tribunal deve exigir que o requerente
forneca os elementos de prova para demonstrar que é titular
do direito de propriedade industrial, ou que esta autorizado
a utiliza-lo, e que se verifica ou estd iminente uma viola¢io;
pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente,
decretar uma san¢io pecuniaria compulsoria com vista a
assegurar a execuc¢do das aludidas providéncias — n.” 1, a) e
b),2 e 4 do citado art. 338.°-1.

Sio pressupostos essenciais da providéncia cautelar re-
gulada no art. 338.°-1 do CPIndustrial, a titularidade de um
direito de propriedade industrial; a violacio efetiva do di-
reito ou a sua violagdo iminente, suscetivel de causar lesio
grave e dificilmente reparavel; no caso de violagio efetiva
do direito, ou seja, violagdo ja consumada, prescinde-se da
prova da gravidade da lesio e da dificuldade da reparacio;
compete ao requerente fornecer os elementos de prova e
demonstrar ser titular do direito de propriedade industrial
ou que esta autorizado a utilizd-lo, bem como que se veri-
fica a violacdo ou que ela esta iminente (neste sentido, vide
acordio de 27-02-2014 do Tribunal da Relacio de Lisboa,
Proc.n.° 210/13.0YHLSB-A.L1-6).

Retornando ao caso concreto dos autos, expde-se, de
seguida, a factualidade provada e relevante para a apreciacio
das pretensdes do requerente.

O Instituto de Avaliacio Educativa, I.P. (IAVE) é um
instituto publico de regime especial que tem por incum-
béncia legal planear, conceber e validar os instrumentos de
avaliacio externa de alunos, nomeadamente, provas finais
e exames nacionais, definindo os respetivos critérios de
classificacio.

Para tanto, o requerente vem criando sucessivas equipas
de docentes e especialistas que, sob a sua direcio, coorde-
nacdo e supervisao, elaboram, em cada ano letivo, as provas
de exame a que se submetem milhares ¢ milhares de alunos
em Portugal.

Por se tratar de uma missdo de servi¢o publico, o reque-
rente faz publicar tais provas de exame, uma vez preenchida
a sua funcio de avaliacio, em jornais de grande circulacio,
onde qualquer interessado, seja aluno ou nio, pode ler e
consultar tais provas, disponibilizando-as no seu website
http://iave.pt/np4/home onde qualquer interessado pode
aceder com toda a facilidade a tais provas, conforme doc.
n.° 2 junto com o RI.

O requerente ¢ titular do logotipo n.® 38934,
IAVE \gt[ggwng\o registado no INPI em 11-10-2016.

EDUCATIVA, I.P.
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O TWITTER consiste numa ferramenta social de rela-
cionamento, rapido e dinamico, para partilha de informa-
¢ao0; pode ter variadas utilizacdes, desde transmitir ideias,
partilhar links, videos, comentarios, sendo um dos objetivos
essenciais a intera¢io e a partilha de informagdes com o
maior nimero possivel entre os seus utilizadores, rapida-
mente, «sem barreiras» (vd. https://about.twitter.com/pt/
company), conforme doc. n.° 5 junto com o R1I.

Outra caracteristica importante do TWITTER é a sua
divulgacio pelo maior nimero de utilizadores possivel o
que se consegue através da agilidade e rapidez na propaga-
¢ao da informacio.

A Tivitter Inc. ¢ uma sociedade comercial que gere uma
rede social que oferece um espaco para o usudrio escre-
ver a sua mensagem e tem sede nos Estados Unidos da
América.

Sendo que ¢é a subsididria irlandesa da Tivitter Inc., a
TWITTER International Company, com sede na Irlanda,
quem atua como controladora de dados responsavel pelas
informagdes dos utilizadores, conforme resulta do seu pro-
prio site em https://twitter.com/tos?lang=pt#intlPrivacy e
https://twitter.com/privacy?lang=pt, conforme docs. n.> 6
e 7 juntos com o RI.

Para a utilizacio dos servicos do TWITTER é neces-
sario celebrar um contrato que rege o acesso do utilizador
aos servicos TWITTER, incluindo os seus sites, SMS, APIs,
notificacdes por email, botdes, widgets, antincios, servicos
comerciais e, ainda, quaisquer informacdes, textos, links,
graficos, fotos, videos ou outros materiais ou disposi¢io de
materiais enviados ou exibidos nos servicos (vd. https://
twitter.com/tos?lang=pt), conforme doc. n.° 6 junto com
oRL

O aludido logbtipo registado em nome do requerente
foi publicado diversas vezes no TWITTER por andnimos
dos quais somente se conhece o endereco de Tivitter em
https://twitter.com/iavept, conforme doc. n.° 4 junto com
o RI), tendo essa utilizacio sido feita a revelia do requerente
que nio autorizou tal uso.

Para além da total auséncia de autoriza¢io do uso do lo-
gbtipo do requerente, tal utilizacio presta-se a confusio, pa-
recendo algumas vezes ser o proprio IAVE, ora requerente,
aresponder e a dar informagdes erradas, como por exemplo:

«Considere o seu exame anulado. Serd notificada através do
correio sobre como proceder agora; As vossas notas da 1.° fase estao
uma miséria; Acabamos agora mesmo a construgio dos Exames
Nacionais! Podemos adiantar que desta vez vdo ser muitos os que
ndo se safam», conforme doc. n.° 4 junto com o RI.

Outras vezes, os fwitts contém afirmagdes insultuosas,
sendo que os utilizadores do TWITTER pensam que ¢ o
requerente quem estd na origem destas informagdes e co-
mentarios, como, a titulo exemplificativo: «O vosso futuro é
o desemprego; Reta secante porque vai ser uma seca gigante corri-
gir as asneiradas que escreveram nos exames; Decidimos fazer um
passatempo! Enviem frases com as expressoes “IAVE” e “fracasso”
e a mais original passa automaticamente nos exames; Nao perce-
bemos porque é que se queixam tanto das cantinas das escolas. ..
Ninguém da ragao de alta qualidade a animais que ndo gosta»,
conforme doc. n.° 4 junto com o RI.

O uso do logdtipo em questdo, para além de nio au-
torizado, pode induzir em erro os utilizadores do servico
TWITTER fazendo-lhes crer que os textos/informacio em

questio sio da autoria do ora requerente ou transmitem
informacoes desta entidade.

No caso em apreco, o logdtipo de cujos direitos o re-
querente ¢ titular e o logdtipo utilizado nas indicadas publi-
cagdes € igual, representando a mesma imagem grafica e as
mesmas cores, sendo confundivel aos olhos do consumidor
comum, utilizador do TIWWITTER.

Sendo objetivo do TWITTER que a partilha das in-
formagdes seja feita o mais rapidamente possivel ao maior
ntmero de utilizadores tal tem como consequéncia, no pre-
sente caso, uma disseminacdo de informacio pretendendo
ser proveniente do requerente e pretendendo transmitir as
suas mensagens ou comunicados, o que ¢ falso.

Tratando-se o requerente de uma entidade publica, li-
gada ao ensino, séria e com uma reputacio a defender, tal
utilizacio indevida faz perigar aquela imagem, pondo em
causa a veracidade das suas informacgdes e o bom nome que
defende e pretende manter.

Nio tendo os direitos do requerente sido acautelados,
a sua viola¢io continuou a perpetuar-se e o seu logotipo
reproduzido intmeras vezes, sem que nada tenha sido feito
pela TWITTER para impedir esta violacdo.

Desconhecendo a identidade dos utilizadores das contas
Twitter, porquanto nio ¢ acessivel qualquer identificacio se
nio o endereco da conta, torna-se impossivel ao requerente
identificar a identidade das pessoas por detras do endereco.

Constata-se, pois, que no caso concreto estio preen-
chidos todos os pressupostos legais atras enunciados, sendo
certo que, conforme alegado pelo ora requerente, ocorre
a violagio do seu direito inerente a titularidade do identi-
ficado logdtipo, acrescendo que «Tal violagdo, por outro lado,
prejudica seriamente o bom nome do Requerente pois confunde
o utilizador do TWITTER que, ao ver aposto o seu logétipo
pensara que se tratam de mensagens oficiais daquela entidade ou
atoardas por ela remetidas que desvalorizam e descredibilizam o
requerente».

O n.° 2 do art. 387.° do CPC (atual n.° 2 do art. 368)
apenas consente a recusa pelo tribunal da providéncia re-
querida (cujos pressupostos estio verificados) quando ocor-
ra despropor¢io consideravel ou manifesta entre o prejuizo
emergente para o requerente da receada lesio do direito
invocado e o dano resultante para o requerido do decreta-
mento da providéncia (vide acérdio de 13-11-2012 do Tri-
bunal da Rela¢io de Lisboa, Proc. n.° 24718/11.3T2SNT-
-B.L1-7).

Isto €, verificados os enunciados requisitos positivos, su-
porte da solicitada decisio de decretamento de uma provi-
déncia cautelar, deve o tribunal proferir tal decisao.

Contudo, se resultarem indiciariamente provados factos
que conduzam a que, no caso em analise, o decretamento
da peticionada providéncia cautelar constitua uma violagio
do mencionado principio da proporcionalidade, deve, entio,
o tribunal analisar, em concreto, se ocorre aquela violagio,
ou nao.

Ora, do conjunto factual elencado nio sobressai qual-
quer facto suscetivel de suportar a existéncia de uma viola-
¢do do indicado principio da proporcionalidade.

Procedem, portanto, os pedidos do requerente de im-
posi¢io das indicadas providéncias, devendo o requerente
suportar, por ora, os custos da requerida publicitacio da de-
cisdo final.
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[os acordios citados estio disponiveis nos respetivos si-
tios eletronicos]

VI. Decisao:

Face ao exposto, decide-se:
a) decretar a proibicdo dos requeridos incertos de usa-
rem o logbtipo n.° 38934,

I AVE oo
EDUCATIVA, I.P.
de que ¢ titular o ora requerente INSTITUTO DE
AVALIACAO EDUCATIVA, I.P, sem a autorizac¢io
do mesmo requerente;

b) ordenar a notificagio da TWITTER International
Company para retirar do seu servico de mensagens
todas as utilizagdes do identificado logétipo do re-
querente ai existentes e publicadas;

¢) ordenar a notificagio da TWITTER International
Company para que adote as medidas adequadas para
impedir e bloquear o acesso ao servico disponibili-
zado pelo TWITTER dos enderecos que utilizem o
identificado logbtipo do requerente que nio sejam do
proprio requerente;

d) ordenar a publicitacio da presente decisio em meio
de comunicagio a indicar pelo requerente no prazo
de 10 dias.

As custas ficam a cargo do requerente, sendo atendidas
na ac¢do principal (art. 539.°, n.” 1 e 2, do CPCivil); serdo
ainda atendidos na ag¢do principal os custos, a suportar por
ora pelo requerente, respeitantes a publicitacio da presente
decisio.

O valor da causa é o indicado pelo requerente.

Apbs a devida traducdo da presente decisdo e por carta
registada com aviso de rece¢io, a TWITTER International
Company serd notificada nas seguintes moradas:

a) na Irlanda, em The Academy, 42, Pearse Street, Du-

blin, 2;

b) nos Estados Unidos da América, em 1355 Market

Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103.

Notifique as partes.

13-07-2017

Comentario

(a sentenca do Tribunal da
Propriedade Intelectual de 13 de
julho de 2017)

I. O requerente da providéncia cautelar fundou a sua
pretensdo no direito conferido pelo registo de um logo-
tipo, sinal que vinha sendo utilizado sem autorizag¢io por
incertos na rede social «Twitter». Tratava-se de utilizadores
an6nimos, dos quais apenas se conhecia o endere¢o naquela
rede social. Ao facto de o logdtipo do requerente ser uti-
lizado sem a sua autorizag¢io acrescia a circunstancia de os
utilizadores publicarem mensagens jocosas ou insultuosas,
dentro do contexto de atua¢io do titular do logdtipo, que
potenciavam a confusio do publico e o prejuizo da reputa-
¢ao do requerente.

Assim, este intentou um procedimento cautelar, com
vista a que os requeridos fossem proibidos de utilizar o seu
logdtipo, e a que a sociedade que gere o «Twitter» fosse
notificada para retirar daquela rede social todas as utiliza-
¢oes do logdtipo do requerente que nio pertencessem a
este ultimo.

II. Na sentenca em apreco, o Tribunal da Proprieda-
de Intelectual, com base na jurisprudéncia decorrente do
acordio da Relagio de Lisboa, de 27 de fevereiro de 2014,
reconheceu que, nas providéncias cautelares relacionadas
com direitos de propriedade intelectual, e em particular ao
abrigo do artigo 338.°-1 do Cddigo da Propriedade Indus-
trial, a prova da gravidade da lesio e da dificuldade da sua
reparacdo é desnecessiaria quando existe uma violagio ja
consumada de um direito de propriedade industrial. Assim,
em tais hipoteses basta ao requerente demonstrar que € ti-
tular do direito — ou que estd autorizado a utiliza-lo — e que
ocorreu uma violacio de tal direito.

Trata-se de uma reafirma¢io da melhor interpretagcio
do artigo 338.°-1 do Cédigo da Propriedade Industrial, e
da reiteracio da importante jurisprudéncia resultante do
acodrdio acima citado, num contexto em que, noutros ca-
sos recentes, o Tribunal da Propriedade Intelectual pareceu
perfilhar uma visio diferente — mais restritiva, mas também
mais afastada da letra do preceito.

I11. Por outro lado, o Tribunal frisou que, a luz do artigo
368.°, numero 2, do Cddigo de Processo Civil, a providén-
cia cautelar s6 deve ser recusada quando o prejuizo dela re-
sultante para o requerido exceda consideravelmente o dano
que com ela o requerente pretende evitar — ou, nas palavras
do acérdio da Relacio de Lisboa, de 13 de novembro de
2012, citado pelo Tribunal nesta sentenca, quando «ocorra
desproporgio considerdvel ou manifesta entre o prejuizo emergente
para o requerente da receada lesio do direito invocado e o dano
resultante para o requerimento do decretamento da providéncia».
Analisando os elementos do processo, o Tribunal conside-
rou que nio ficaria em causa o principio da proporcionali-
dade com o decretamento da providéncia.

IV.A respeito desta sentenga, deve ainda notar-se o facto
de ter sido ordenada a notifica¢io da «Twitter International
Company», quer nos Estados Unidos da América — sede
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mundial daquela sociedade — quer na Irlanda — onde esta
sediada a subsidiaria que atua como responsavel pelo trata-
mento dos dados dos utilizadores —, para bloquear o acesso
aquela rede social de quaisquer enderecos que, utilizando
o logoétipo do requerente, nio pertencessem a este ultimo.
Para o efeito, o Tribunal ordenou a traducio da decisio,
a fim de que esta pudesse ser convenientemente enderecada
aquela sociedade.

Tanto quanto sabemos, e pelo menos no que respeita
aquela rede social em particular, é o primeiro caso em Por-
tugal com tal desfecho.

LOURENCO NORONHA DOS SANTOS

Marcas — Recurso de marca — Artigo
23.° do CPI — Modificacao da decisao —
Inimpugnabilidade da decisdo que recusa
modificar despacho anterior que concedeu
o registo de marca — Exce¢do dilatoria
determinante da extin¢do da instancia judicial

* Acérdio do Tribunal da Rela¢io de Lisboa de
10 de outubro de 2017'

Sumario:

I. Da decisao do INPI proferida no procedimento pre-
visto no art. 23.° do CPI que recusa modificar despacho
anterior que concedeu o registo de marca nio cabe recurso
judicial.

II. Essa inimpugnabilidade constitui exce¢io dilatoria
determinante da exting¢do da instancia judicial que, porven-
tura, se tenha iniciado.

Contexto

A questio subjacente ao sumirio referido supra nio
foi suscitada, ab initio, pelas partes, tendo sido suscitada, no
entanto, pelo Tribunal da Rela¢io de Lisboa (TRL), que
considerou que «a delimitacdo objetiva do recurso emerge
do teor das conclusdes do recorrente, enquanto constituam
corolario légico-juridico correspetivo da fundamentacio
expressa na alegacdo, sem embargo das questdes de que o
tribunal ad quem possa ou deve conhecer ex officio».

Assegurando que o recurso, enquanto meio impugna-
torio de decisOes judiciais, «visa tao-sO suscitar a reaprecia-
¢do do decidido, nio comportando, assim, ius novarum, i.e.,
a criacdo de decisio sobre matéria nova nio submetida a
apreciacio do tribunal a quo», o TRL deixa expresso o en-
tendimento de que «também o tribunal de recurso nio esta
adstrito a apreciagdo de todos os argumentos produzidos
em alegacdo, mas apenas — e com liberdade no respeitante
a indagacio, interpretacdo e aplicagdo das regras de direito
— de todas as «questdes» suscitadas, e que, por respeitarem
aos elementos da causa definidos em funcio das pretensoes
e causa de pedir aduzidas, se configurem como relevantes
para conhecimento do respetivo objeto, excetuadas as que
se julguem prejudicadas pela solugio dada a outras».

Nestas consideracdes, e tendo presentes as conclusdes
apresentadas, o TRL identifica como questdes a resolver: (i)
a admissibilidade de impugnacio judicial; (ii) a confundibi-
lidade das marcas em confronto.

Cumpre salientar, conforme transparece do acérdio,
que as partes foram notificadas «para se pronunciarem sobre
a admissibilidade de recurso judicial da decisio do Conse-
lho de Administracio do INPI».

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo n.° 270/15.0YHLSB.L1-1. Relator: Rijo
Ferreira.
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A questio da admissibilidade de impugnacio judicial
coloca-se mediante o despacho do INPI, proferido em sede
do artigo 23.° do CPI, sob a epigrafe «Modificacio da de-
cisdo». Prescreve este normativo, no seu n.° 1, o seguinte:

«Se no prazo de dois meses apos a publicagio de um
despacho se reconhecer que este deve ser modificado, o
processo ¢ submetido a despacho superior, com informacio
dos factos de que tenha havido conhecimento e que acon-
selhem a revogacio da decisio proferida.»

Assim, perante a decisio do INPI que concedeu a Ape-
lante o registo da marca nacional n.° 533308 IZISERVE,
destinada a assinalar produtos na classe 9, da Classificacio
Internacional de Nice, foi apresentado, por parte da recla-
mante, pedido de modificagio da decisio.

Sucede que o Conselho Diretivo do INPI acabou por
manter a decisio de concessio do registo. E foi desta deci-
sdo, com a qual a reclamante/requerente nio se conformou,
que foi interposto recurso, em primeira instincia, para o
Tribunal da Propriedade Intelectual, e posteriormente para
oTRL, tendo este concluido pela inimpugnabilidade da de-
cisio proferida no ambito de um pedido de modifica¢io da
decisio, quando esta nio modifique o despacho anterior-
mente proferido.

OTRL cita ainda, a este propdsito, o artigo 39.° do CPI,
nos termos do qual: «cabe recurso, de plena jurisdi¢do, para
o tribunal competente das decisdes do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial: @) que concedam ou recusem di-
reitos de Propriedade Industrial; b) relativas a transmissdes,
licencas, declara¢des de caducidade ou a quaisquer atos que
afetem, modifiquem ou extingam direitos de propriedade
industrial».

Para o TRL, devanta-se a questio de saber se a delibera-
¢io do Conselho Diretivo do INPI, que recusou modificar
a decisio do Diretor de Marcas e Patentes do INPI [...]
concedendo o registo a marca da Apelante, é passivel de ser
impugnada através de recurso judicial».

Considera o TRL que tal norma (a prevista no artigo
23.° do CPI), «visa evitar o recurso aos tribunais permitindo
a revogacio/modificacio de decisdes quando, oficiosamen-
te ou a requerimento do interessado, se constate a existéncia
de factos nio considerados na decisio anterior (dos factos
de que nio tenha havido conhecimento) que imponham a
alteracio da decisio.

Por outro lado, «a pendéncia desse procedimento nio
tem qualquer influéncia na vigéncia e eficicia da decisio
anterior, que foi publicada no BPI e cujo prazo para im-
pugnacio judicial nio sofre qualquer suspensio ou inter-
rupc¢ior. E «<nenhuma influéncia tem a decisio que venha a
ser proferida negando a necessidade ou justificacio de revo-
gacio ou modificacio daquela outra decisio».

Mais se sustenta neste acérdio que «essa decisio — de-
negatdria de alteragdo da primitiva decisio — nio concede
nem recusa nem modifica nem extingue ou de qualquer
modo afeta os direitos de propriedade industrial (eles en-
contram-se ¢ permanecem tal-qualmente foram configu-
rados pela decisdo primitiva). SO assim nio serd no caso de
a decisio do procedimento previsto no art. 23.° do CPI
revogar ou modificar a decisio inicial».

Por conseguinte, tal decisdo «nio é suscetivel de preen-
cher os requisitos previstos no art. 39.° do CPI para abrir
a via do recurso judicial», a qual se abriu «para o despacho

inicial, ndo fazendo sentido que, a propédsito de um proce-
dimento tendente a evitar o recurso a via judicial, se dupli-
casse a oportunidade de recurso aquela via».

Conclui assim o TRL que «ndo estava aberta agora a
Apelada a possibilidade de recorrer a via judicial para im-
pugnar a deliberagio do Conselho Diretivo do INPI [...]
que recusou modificar a decisio do Diretor e Marcas e Pa-
tentes do INPI, concedendo o registo a marca da Apelante,
situagdo que, mais do que mera inadmissibilidade de recur-
s0, se nos afigura, atenta a natureza do procedimento, con-
substanciar uma exce¢io dilatoria a determinar a extingio
da instancia judicial [cft. art. 89.°,n.° 4, al. i), do CPTA]».

Comentario

E muito interessante a questao suscitada neste acérdio,
mas estamos em desacordo com a solu¢io preconizada a
propésito da interpretacdo, e aplicacdo, do artigo 23.° do
CPI. Desde logo, o TRL nao tem em devida considera¢io o
disposto no artigo 42.° do mesmo Codigo, relativo ao prazo
de recurso judicial das decisdes do INPI, e que estabelece
que «o recurso deve ser interposto no prazo de dois meses a
contar da publicacio no Boletim da Propriedade Industrial
das decisdes previstas no artigo 39.° ou da decisdo final pro-
ferida ao abrigo do artigo 23.°, ou da data das respetivas cer-
tidoes, pedidas pelo requerente, quando forem anteriores».

Tem razio o TRL quando afirma que esta norma «visa
evitar o recurso aos tribunais permitindo a revogacao/mo-
dificacdo de decisdes quando, oficiosamente ou a reque-
rimento do interessado, se constate a existéncia de factos
nio considerados na decisio anterior (dos factos de que nio
tenha havido conhecimento) que imponham a alteracio da
decision.

Porém, no caso de o requerente nio obter, por esta via,
a satisfacdo dos seus interesses, designadamente por o INPI
nio alterar a sua decisio anterior, revogando-a, ndo fica im-
pedido de utilizar a via judicial e interpor recurso.

Na verdade, o artigo 42.° do CPI nio estabelece qual-
quer destringa quanto ao facto de o despacho a proferir
em sede do artigo 23.° do CPI (pedido de modificacio da
decisdo), confirmar ou revogar a decisio anterior. Donde,
entendemos, o prazo de dois meses tem inicio com esta
ultima decisio proferida ao abrigo do artigo 23.° do CPI.

Referem-se, neste dominio, duas situacdes que podem
ilustrar o desacerto desta decisio. A primeira, relacionada
com a possibilidade de o INPI, ainda que lhe tenha sido
demonstrado, por via do pedido de modifica¢io, que os fac-
tos de que tenha havido conhecimento aconselham a revo-
gacio do despacho anterior, ainda assim manter a mesma
decisdo. Ora, seria injusto que, contra todas as evidéncias, o
requerente se visse confrontado com uma decisio definitiva,
insuscetivel de qualquer sindicancia, designadamente peran-
te os tribunais.

Uma segunda situagio é de ordem mais pratica: é que os
requerentes ver-se-iam confrontados com a necessidade de,
simultaneamente, interporem recurso judicial, acautelando
uma decisio do INPI, proferida em sede de pedido de mo-
dificagio, «denegatoéria de alteragio da primitiva decisio».

Ora, se € certo que o escopo da norma ¢ «evitar o recur-
so aos tribunais», conforme sustenta o TRL, a adotar-se esta
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interpretacio do artigo 23.° do CPI, tal objetivo acabari,
necessariamente, por ficar comprometido.

Definitivamente e sob todos os pontos de vista, trata-se
da solugio menos vantajosa para os requerentes, quer pelos
custos associados a dois procedimentos tendentes a obten-
¢do dos mesmos efeitos e/ou resultados, quer, sobretudo,
para a seguranca juridica. Nio cremos ser esta a mens legis
subjacente ao artigo 23.° do CPI.

JOAO PAULO MIOLUDO

Modelo «industrial» — Concessao de direitos
de propriedade industrial — Presuncao juris
tantum dos requisitos da respetiva concessao
— Providéncia cautelar — Demonstra¢ao
sumaria da titularidade do direito — Pedido de
anulacdo ou declaracdo de nulidade do registo
na pendéncia do procedimento cautelar —
Relevancia na ag¢do principal

* Acédrdio do Tribunal da Rela¢io de Lisboa de
19 de outubro de 2017"

Sumario:

I. Nos termos do art. 4.°, n.° 2, do Cddigo da Pro-
priedade Industrial, a concessio de direitos de propriedade
industrial pela entidade administrativa competente confe-
re ao seu titular a presuncio juris tantum dos requisitos da
sua concessio, presumindo-se que o direito de propriedade
intelectual existe e é valido até decisio em contrario do
tribunal competente que anule ou declare nulo o respetivo
registo.

I1. Para ser decretada providéncia cautelar ao abrigo do
disposto no art. 338.°-1 do Cddigo da Propriedade Indus-
trial, basta a requerente alegar e demonstrar, sumariamen-
te, ser titular de um direito de propriedade industrial ou
de autoriza¢io para o utilizar e a sua violacio efetiva ou
iminente.

I11. O pedido de anulagio de registo, em acio interposta
pela requerida contra a requerente, nio obsta a decretacio
da providéncia, com fundamento na eventual anula¢io des-
te registo, nem constitui causa prejudicial da mesma, mas
apenas da acdo principal onde a titularidade do direito é
invocada.

Contexto

Este recurso tem origem num procedimento cautelar
instaurado por violacio de um modelo industrial (modelo
n.° 3223, protegendo uma boneca), mediante o qual a re-
querente pediu que fossem decretadas medidas tendentes:
a inibir a requerida relativamente a qualquer violacio imi-
nente do seu direito, assim como na proibi¢io da continua-
¢io da violacio do modelo n.° 3223, de que é titular; que
fosse apreendida toda a mercadoria produzida, que consti-
tuisse imitacio do seu modelo; e ainda que fosse decreta-
do o arresto de bens mdveis, imdveis e contas bancarias da
requerida para assegurar o pagamento da indemnizagio, a
peticionar na agio principal.

1. Fonte: www.dgsi.pt. Processo n.® 341/17.8YHLSB.L1-6. Relator: Cris-
tina Neves.
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Apresentada oposi¢io pela requerida e decorrida a au-
diéncia de julgamento, foi proferida sentenca que julgou
o procedimento cautelar parcialmente procedente, tendo a
requerida sido condenada a abster-se de mandar fabricar,
importar, exportar, distribuir, vender, comprar, ou por qual-
quer forma comercializar a boneca, e quanto a esta injun¢io
foi fixada uma san¢do pecuniaria compulséria no montante
de 100,00€ por cada dia de incumprimento. Determinou-
-se ainda a apreensio de todas as bonecas, onde quer que se
encontrassem e, designadamente, nos locais indicados pela
requerente.

Foi interposto recurso pela requerida, tendo a reque-
rente formulado contra-alega¢des. Nas conclusdes que for-
mulou, a recorrente/requerida sustentou, designadamente,
que «pendente que estd a a¢io de anulacio do registo em
causa, e considerando a Meritissima Juiza «a quo» a mesma
prejudicial da que venha a ser intentada na sequéncia desta
providéncia cautelar, deveria ter ordenado a suspensio da
presente instancia».

Mais concluiu a recorrente/requerida que o registo
em causa nio reveste os requisitos da novidade e da sin-
gularidade, previstos e exigidos pelo artigo 177.°, n.° 1
do CPI, e que «a interpretacio de que o registo beneficia
de uma presuncio juris tantum de caracter absoluto e s
ultrapassavel em acdo de anulacdo, constitui uma limitacio
a defesa de terceiros [...] que implica a inconstitucionali-
dade do artigo 199.° do CPI, por violagio do artigo 20.°
da CRP».

O que acaba de se transcrever foi identificado, pelo
TRL, como duas das questdes a resolver no recurso, e que
de resto preenchem o sumario deste acoérdio:

A primeira, a de saber se o registo de que é titular a
requerente, sob o n.° 3223, enferma de nulidade e se o tri-
bunal recorrido poderia e deveria ter apreciado tal nulidade,
como obstativa ao decretamento da providéncia;

A segunda, saber se a pendéncia de a¢io de anulacio do
referido registo constitui causa prejudicial da providéncia
cautelar.

No que respeita a primeira questio, e abreviando, o
TRL considera que «assumindo o registo mera presun¢io
de que os direitos de propriedade industrial pertencem ao
seu titular, podem estes, nos termos do disposto no art. 33.°
do CPI, ser declarados nulos, nomeadamente quando o seu
objeto nio satisfizer os requisitos de novidade, atividade in-
ventiva e aplicacdo industrial ou quando o seu objeto nio
for suscetivel de protecio nos termos dos arts. 51.°, 52.° e
53.°, nulidade invocavel a todo o tempo por qualquer inte-
ressadon, e «como resulta expressamente do disposto no art.
35.° do CPI tal eventual nulidade s6 pode ser decretada por
um orgio judicial».

Conclui assim o TRL que «a questio da eventual nu-
lidade do modelo/desenho invocada pela recorrente nio
pode ser apreciada e decidida nesta providéncia, ainda que a
titulo incidental, porque esta apenas se destina a salvaguar-
dar cautelarmente direitos e a prevenir viola¢des, nio sendo
nem constitutiva, nem se compreendendo no seu objeto a
declaracio de nulidade de registos vigentes».

E adianta que «nio é este o meio processual proprio,
podendo apenas tal questio ser eventualmente considerada
para infirmar a aparéncia do direito que o registo confere
ao seu titular, ou seja, se demonstrados factos suficientes,

poderia apenas ter obstado ao decretamento da providéncia,
por entio ter sido ilidida a referida presuncgio».

No entanto, salienta o TRL, «dos autos nio resul-
ta matéria factual [...] que ponha em causa a presuncio
Jjuris tantum concedida pelo registo ao requerente, nio se
tendo demonstrado que o recorrente em data anterior a
este registo ja comercializava estas bonecas protegidas pelo
referido registo [...] e que o registo é nulo pois que 0 mo-
delo/desenho nio beneficiava dos critérios de novidade e
singularidade».

O TRL refere ainda, citando para o efeito a sentenca re-
corrida, que a boneca que foi comercializada pela recorren-
te/requerida, quando comparada com a que constitui obje-
to do modelo industrial n.® 3223, nio suscita no utilizador
informado um impressio diferente, posto que, em resultado
das linhas, contornos, cores, forma, matérias e texturas vi-
siveis dos produtos e a sua ornamentagdo, a sua aparéncia ¢é
idéntica. E, nos termos do art. 203.°,n.° 1, do CPI, o registo
de um desenho ou modelo confere ao seu titular o direito
exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilizagio por ter-
ceiros sem o seu consentimento.

Em conclusio, considera o TRL que «presumindo-se a
requerente a titular aparente destes direitos, presun¢io essa
nio ilidida pela requerida, ora recorrente, beneficia da pro-
tecdo que lhe confere o CPI, podendo proibir a utilizacio
e comercializacio destas bonecas por terceiro, sem sua au-
torizagio, socorrendo-se das providéncias previstas no art.
339.°-1 do CPD».

Por outro lado, no entender do TRL, «esta protecio
conferida pelo CPI ao titular dos direitos de propriedade
industrial, em nada colide com direitos de defesa de tercei-
ros». Concretamente, «o ambito da prote¢io definido pelo
art. 199.° do CPI (“todos os desenhos ou modelos que nio
suscitem uma impressdo global diferente no utilizador in-
formado”, devendo na “apreciacio do ambito de protecio
[...] ser tomado em consideracio o grau de liberdade de
que o criador dispoOs para a realiza¢io do seu desenho ou
modelo”), nio colide com o art. 20.° da CRP, nem a recor-
rente explicita em que medida estd vedado o seu acesso ao
direitos e aos tribunais para defesa dos seus direitos e inte-
resses legalmente protegidos».

Apela o TRL ao art. 2.°, n.° 2, do Cddigo de Processo
Civil, segundo o qual a todo o direito corresponde uma
acdo adequada a fazé-lo reconhecer em juizo, a prevenir ou
reparar a violacdo e a realizd-lo coercivamente, bem como
os procedimentos necessarios a acautelar o efeito tutil da
acao.

Citando a este propdsito o Juiz Conselheiro Abrantes
Geraldes™

2. In «Tutela Cautelar da Propriedade Intelectual, Propriedade Industrial,
Direitos de Autor e Direitos Conexos», disponivel em http://www.trl.
mj.pt/publicagdes/estudos.php.
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«Os direitos de propriedade intelectual nio dispensam
tais instrumentos de natureza jurisdicional. Alids, atenta a
sua natureza especifica, o facto de a sua violacio poder
ocorrer em diversos locais e sob diversas formas e poder ser
da responsabilidade de uma multiplicidade de agentes re-
clama, mais do que ocorre noutras situagdes, a possibilidade
de ser solicitada a intervenc¢io dos tribunais para prevenir
ou fazer cessar a sua violagio ou para reparar os prejuizos
causados.

De entre os mecanismos judiciais capazes de exercer
uma tutela atil e célere e, por isso, eficaz, contam-se os pro-
cedimentos cautelares, como instrumentos de natureza proces-
sual caracterizados pela simplicidade da tramita¢io e dos re-
quisitos, pela sumariedade das averiguagdes ou pela adocio
de critérios de verosimilhanca na decisiao.»

Conclui, pois, 0 TRL, que «lan¢ando a recorrida mao do
meio processual adequado a cessar a violagio dos seus di-
reitos, de acordo com a titularidade do registo, a recorrente
tem ao seu dispor e exerceu todos os meios de defesa, quer
no ambito deste procedimento (por meio de excecio) quer
por meio da acio de declaracio de nulidade do registo que
intentou contra a recorridan.

No que respeita a segunda questio — se a pendéncia de
acio de anula¢io ou declara¢io de nulidade do referido re-
gisto constitui causa prejudicial da providéncia cautelar — a
resposta dada pelo TRL nio poderia deixar de considerar o
referido supra, concluindo assim que «beneficiando o titular
do registo da protecio que este lhe confere, seria contra-
ditério ao fim prosseguido por estas providéncias, que se
decretasse a sua suspensdo na pendéncia de a¢io em que
se pede a nulidade do registo de que a requerente ¢ titular,
permitindo que nesse periodo temporal e até decisio (de
procedéncia ou improcedéncia) a requerida pudesse con-
tinuar a comercializar os referidos bonecos, imitativos dos
registados pela requerente».

E conclui referindo que «a pendéncia de uma a¢io em
que se discute a validade de um direito de que se arroga a
requerente ¢ sem duavida prejudicial da acdo definitiva in-
terposta pela requerente com base nesse direito, mas nio o
¢ face a providéncia cautelar requerida, tendo em conta a
sua naturezar.

Comentario

As respostas dadas pelo TRL as questdes enunciadas, e
ha que salientar que também o TPI adotou o mesmo enten-
dimento, afiguram-se como sendo irrepreensiveis. O direito
de defesa é um direito tio legitimo como o direito de acesso
aos tribunais. Porém, ha principios basilares que nio podem
sofrer atropelos, nem o direito de defesa pode ser exercido
em manifesto desrespeito ou nio observancia desses mes-
mos principios.

Prescreve a lei que o registo de um desenho ou modelo
confere ao seu titular o direito exclusivo de o utilizar e de
proibir a sua utilizacio por terceiros sem o seu consenti-
mento. Tal utiliza¢io traduz-se no fabrico, oferta, colocagio
no mercado, na importagio ou exporta¢io, ou na utilizagio
de um produto em que esse desenho ou modelo foi incor-
porado, ou a que foi aplicado, e ainda na armazenagem desse
produto para os mesmos fins.

Se o registo do desenho ou modelo garante ao seu titu-
lar esse direito de exploragio econdémica exclusiva, permi-
tindo-lhe proibir a sua utiliza¢io por terceiros, nio é menos
verdade que encerra, apenas, mera presuncio juridica dos
requisitos da sua concessio, ou seja, 0 registo presume-se
valido até prova do contrario (presunc¢io juris tantumy), e para
isso assiste a qualquer interessado o direito de pedir a sua
anula¢io, ou que o mesmo seja declarado nulo. Porém, e
conforme prescreve o artigo 35.°, n.° 1, do CPI, a declara-
¢do de nulidade ou a anulagdo s6 podem resultar de decisio
judicial.

Atenta a natureza do procedimento cautelar, que «se
destina a salvaguardar cautelarmente direitos e a preve-
nir violagdes», e nio havendo sentenca judicial que tenha
anulado, ou tivesse declarado nulo, o modelo n.® 3223, aos
julgadores nio restava outra solucio que nio fosse, reco-
nhecendo a sua validade (e reunidos os demais pressupos-
tos, esses, substantivos, que se prendem com a imita¢do ou
copia do modelo), decretar a providéncia. No ambito de
um procedimento cautelar para garantia e salvaguarda de
um direito de propriedade industrial, nio se pode conhecer
sobre a nulidade desse direito, porquanto isso seria esvaziar
o contetdo dos institutos juridicos em causa, ao arrepio de
qualquer l6gica juridica.

A alegacio sobre a pretensa nulidade do direito, ou
da sua anulacio, nio ¢é, contudo, despicienda, e disso faz
eco este acoérdio quando considera que nio sendo este
— o procedimento cautelar — o meio processual proprio
para a sua discussio, pode no entanto ser considerada para
«nfirmar a aparéncia do direito que o registo confere ao
seu titular», podendo justificar, nessa medida, o indeferi-
mento da providéncia, «por entio ter sido ilidida a referida
presuncaon.

Todavia, neste caso em concreto e como salientou o
TRL, a recorrente/requerida nio demonstrou nem pro-
vou factos suscetiveis de colocar em causa a presun¢io juris
tantum concedida pelo registo do modelo n.° 3223. Desig-
nadamente, nio demonstrou que, em data anterior ao re-
gisto, ja comercializava as bonecas protegidas pelo referido
registo.

Por conseguinte, o TPI nio poderia (nem deveria) ter
apreciado a nulidade invocada pela requerida, consideran-
do-a como obstativa ao decretamento da providéncia. De
resto, tampouco fol apresentada nos autos matéria factual
suscetivel de infirmar a aparéncia do direito, a favor do res-
petivo titular.

Em certa medida, a resposta a segunda questio enun-
ciada pelo TRL — saber se a pendéncia de acio de anula-
¢ao ou declaracio de nulidade do referido registo constitui
causa prejudicial da providéncia cautelar — ja estd incluida
na primeira.

Cumpre aqui referir a vertente pratica que o TRL su-
blinhou quanto a esta questao em particular: «<beneficiando
o titular do registo da protegdo que este lhe confere, seria
contraditério ao fim prosseguido por estas providéncias que
se decretasse a sua suspensio na pendéncia de acdo em que
se pede a nulidade do registo de que a requerente ¢ titular,
permitindo que nesse periodo temporal e até decisio (de
procedéncia ou improcedéncia) a requerida pudesse con-
tinuar a comercializar os referidos bonecos, imitativos dos
registados pela requerente».
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Obviamente, tal solu¢io nio faria sentido, e nem seria
necessario prever a possibilidade de os titulares de direitos
de propriedade industrial poderem recorrer a meios provi-
sorios para a sua defesa, pois nesse caso bastaria a qualquer
requerido apresentar uma a¢do judicial, ainda que destituida
de qualquer fundamento, para impedir o decretamento da
providéncia cautelar.

Donde o TRL conclui que, se a pendéncia de uma ac¢io
sobre a validade de um direito de propriedade industrial
pode constituir causa prejudicial da a¢io principal interpos-
ta pela requerente com base nesse direito, «face a providén-
cia cautelar requerida, tendo em conta a sua natureza», tal
nio podera suceder.

JOAO PAULO MIOLUDO
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