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Sumario

1. Sao pressupostos essenciais da providéncia cautelar regulada no art.
338.2-Ido C. P. 1,, a titularidade de um direito de propriedade industrial; a
violagao efetiva do direito ou a sua violagao iminente, suscetivel de causar
lesao grave e dificilmente reparavel.

2. No caso de violagao efetiva do direito, ou seja, violagdo ja consumada,
prescinde-se da prova da gravidade da lesao e da dificuldade da reparacao.

3. Compete ao requerente fornecer os elementos de prova e demonstrar ser
titular do direito de propriedade industrial ou que esta autorizado a utiliza-lo,
bem como que se verifica a violagdao ou que ela estd eminente.

4. Decorre do art.? 4.2, n.22, do C.PI. que a concessao de direitos de
propriedade industrial implica mera presuncao juridica dos requisitos da sua
concessao, ou seja, trata-se de uma presuncao juris tantum que so6 podera ser
ilidida junto do érgao jurisdicional. Mas porque emanada por uma autoridade
administrativa, no exercicio de um poder publico regulado pela lei, presume-
se que o direito de propriedade industrial é valido até decisao em contrario do
tribunal competente que declare nulo ou anule o respetivo registo

5. O titular do direito inscrito esta dispensado de provar que o modelo
industrial registado obedece aos requisitos de protecao e que beneficiam do
carater de novidade e singularidade a que alude os art.2s 177.2e 178.2do C. P.
I.

6. Na protegao do desenho ou modelo industrial estd em causa a aparéncia da
totalidade ou de parte do produto, nao o produto em si mesmo.
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7. A concorréncia desleal é, atualmente, configurada como um ato ilicito
contraordenacional, sujeito a uma coima - art.2s 320.2e 331.2do C. P. I.

8. Nesse sentido, o ato de concorréncia contrario as normas e usos honestos
suscetivel de criar confusdo tem sempre subjacente a verificagdao de dolo, ou
seja, a atuacao do concorrente desleal tem de ser dolosa.

9. Os atos de concorréncia desleal ndo se esgotam na violagao de direitos
privativos tutelados pelo C.P.I., podendo verificar-se concorréncia desleal sem
violagao de um direito privativo, do mesmo modo que pode ocorrer a violagao
de direitos privativos sem existir concorréncia desleal.

(sumario do Relator)

Texto Integral
Acordam os Juizes do Tribunal da Relagao de Lisboa:

kkk

I- Relatorio

B..., Ida., intentou o presente procedimento cautelar contra V..., S.A., e C...,
S.A., P..., S.L., pedindo que:

a) Seja decretada a proibicao da comercializagao e distribuicao em territorio
nacional dos delineadores de estrada fabricados/comercializados pela
Requerida P..., S.L., bem como a apreensao das unidades ja colocadas no
circuito comercial;

b) Ser decretada a proibigcao de colocacao dos delineadores de estradas nas
obras publicas identificadas, bem como a retirada dos delineadores ja
colocados;

c) Ser decretada sancao compulséria, em valor didrio a fixar pelo douto
critério do Tribunal, até que as Requeridas assegurem o respeito pelo direito
da Requerente, conforme previsto no art. 338.2/1, e 4, do Cddigo da
propriedade Industrial.

Para o efeito invocou, resumidamente, ser proprietaria de modelos industriais
relativos a delineadores poliédricos e delineadores de meia cana e respetivas
ferragens, registados a seu favor no INPI, e que a requerida colocou no ambito
de uma obra delineadores de estrada com modelo semelhante ao que a
requerente tem registado em seu nome, conduta que configura concorréncia
desleal.

As requeridas deduziram oposicao, pugnando pela sua improcedéncia.
Realizada a audiéncia final, foi julgada procedente a providéncia e, em
consequéncia decidiu-se:

“a) decretar a proibi¢do da comercializagdo e distribui¢do em territorio
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nacional dos delineadores de estrada fabricados/comercializados pela
Requerida P..., S.L., bem como a apreensdo das unidades ja colocadas no
circuito comercial;

b) decretar a proibigdo de colocagdo, em obras do territorio nacional, dos
delineadores de estrada fabricados/comercializados pela Requerida P..., S.L;
c) decretar uma sang¢do compulsoria, no valor didrio de €100,00, para cada
uma das requeridas, por cada dia de atraso no cumprimento das injuncoées
impostas em a) e b).

Mais decido absolver as requeridas do restante peticionado;

Decido ainda absolver a requerida C..., S.A., dos pedidos

contra si formulados”.

kKK

Inconformadas com tal decisao, V..., S.A., e P..., S.L, interpuseram o presente
recurso, formulando extensas e complexas conclusoes, extraindo-se de
relevante as seguintes:

1. As ora Recorrentes V..., S.A. e P..., S.L., nao se conformam com os motivos
que conduziram a sua condenac¢ao nos termos acima transcritos, porquanto,
salvo o devido respeito por melhor opinido, as consideragoes expendidas pelo
Tribunal a quo revelam uma inadmissivel parcialidade na apreciacao dos
elementos de facto e de direito e, bem assim, uma incongruente delimitacao
juridica dos direitos e ambito de protecao conferido pelos direitos da
Recorrida.

2. O Tribunal a quo, entre outros, julgou provados os seguintes factos, que ora
se transcrevem: "7 - Todos os produtos comercializados pela Requerente sao
elaborados de acordo com as exigéncias dos cadernos de encargos em vigor,
quer no que diz respeito as especificagoes técnicas dos produtos, quer em
relagdao aos desenhos e materiais aplicados. 9 - Por volta do més de abril do
corrente ano, a Requerente tomou conhecimento, através de alguns clientes,
que a Requerida V..., S.A., colocou no ambito da obra rodoviaria "Concessao do
Pinhal Interior", lote 19 - 1C8: Pombal/Carrico (A 17), delineadores de estrada
comercializados e fornecidos pela sociedade espanhola P..., S.L., com o0 nome
P.... 11 - Nos delineadores fabricados pela Requerente as pecgas de fixagao sao
em ferro galvanizado a quente, nos delineadores da Requerida as mesmas sao
zincadas. 12 - Os delineadores da requerente sao fabricados em polipropileno
(PP) e polietileno (PE) composto, resistente aos raios U.V,, a faixa moldada a
preto é também fabricada em PP e os refletores apostos sdo do tipo Gubela."
3. AEN ....:2007 estd em vigor desde 1 de janeiro de 2013, constando da
mesma a definigdo dos requisitos de desempenho e métodos de ensaio
aplicaveis aos delineadores. A comprovacgao do cumprimento desta norma
concede a homologagao do produto (marcacao CE) obrigatéria para o seu
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comércio e aplicagao. Esta norma estd em vigor para todos os clientes e tem
que ser cumprida por todos os fabricantes.

4. Os delineadores da Recorrida B... nao se encontram certificados, pelo que
nao dispoem Marcacgao CE, conforme expressamente confessado e aceite pelo
Tribunal no ponto 15 dos factos provados: "Os produtos fabricados e
comercializados pela requerida P... estao certificados e tém marcacao CE
enquanto os produtos da requerente nao se encontram certificados e nem
possuem marcagao CE."

5. O Tribunal a quo nunca poderia considerar provado o cumprimento das
exigéncias do Caderno de Encargos, pois delineadores sem Marcacgao CE nao
poderao, sob qualquer pretexto, ser comercializados, quer em Portugal, quer
no espaco Comunitario.

6. Na verdade, apenas a certificagao dos delineadores e realizacao dos testes
técnicos aos mesmo poderao evidenciar o cumprimento de todos os requisitos
da norma em vigor e o consequente cumprimento do Caderno de Encargos.

7. Em face do exposto, o facto 7., considerado como provado pelo Tribunal a
quo, devera ser considerado como nao provado, o que desde ja se requer.

8. O Tribunal a quo considerou também provado que a Recorrente V... realizou
obras na "Concessao do Pinhal Interior", lote 19 - 1C8: Pombal/Carrigo [A17],
no ambito da qual colocou delineadores da Recorrente P..., em plena
contradicdao com o Documento 1 junto a oposicao e aceite pela ora Recorrida,
e que comprova que as

obras foram realizadas no lote 13 - 1C8 Avelar/Pombal km44+900 ao km68
+600 e nao no lote 19 - 1C8: Pombal/Carrigo [A17].

9. Em face do exposto, o facto 9., considerado como provado pelo Tribunal a
quo deverd ser corrigido, o que se requer.

10. O Tribunal a quo considerou provado, no facto 11, que os delineadores de
aplicacao em guardas da Recorrente P... sao fabricados em ferro galvanizado a
quente, em contradi¢do com as fichas técnicas dos delineadores da Recorrente
P..., que claramente demonstram que os delineadores de aplicagao em guardas
sao fabricados

em aco galvanizado a quente.

11. Em face do exposto, o facto 11., considerado como provado pelo Tribunal a
quo, devera ser corrigido, o que desde ja se requer.

12. O Tribunal a quo considerou provado, no facto 12, que os delineadores da
R... sdo resistentes a raios U.V,, pese embora este facto tenha sido contestado.
13. Os delineadores da Recorrida nao se encontram testados, pelo que a
eventual

resisténcia a raios U.V. ndo se encontra técnica e cientificamente comprovada,
sendo certo que a Recorrida nao cuidou, também, de fazer qualquer prova,
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ainda que indiciaria, quanto a este facto.

14. Em face do exposto, o facto 12., considerado como provado pelo Tribunal a
quo, devera ser corrigido, eliminando-se qualquer referéncia a resisténcia a
raios U.V,, o que desde ja se requer.

15. A Recorrida B..., Lda. invocou a titularidade dos modelos industriais com
0S NUMETOS ..., ..., cee) eer) weuy +nn, ... € ... €, bem assim, do modelo de utilidade
numero ... para fundamentar os seus pedidos, contudo a Recorrida nao é, nem
nunca foi, titular de qualquer modelo de utilidade valido.

16. O INPI rejeitou todos os pedidos de modelo de utilidade da Recorrida B....
17. Pese embora o atual Cédigo da Propriedade Industrial, nos artigos 117.2 e
segs., defina o regime juridico dos modelos de utilidade, nomeadamente a
consideracao de que “Podem ser protegidas como modelos de utilidade as
invencodes novas, implicando atividade inventiva, se forem suscetiveis de
aplicagao industrial.", em moldes semelhantes, mas simplificados, por
referéncia ao regime juridico das patentes, a data em que a Recorrida
apresentou o seu pedido de modelo de utilidade, o mesmo era juridicamente
configurado como uma "pequena patente", nas palavras do Dr. Ohen Mendes
"(...) uma solucgdo de problemas técnicos que se resolvem pela forma".

18. O Professor Oliveira Ascensao considerava que o modelo de utilidade
protegia o carater funcional da forma, esclarecendo, interessa pois a forma
funcional e, no Parecer da Camara Corporativa que precedeu a aprovacao do
Cédigo de 1940, vem definido que "os modelos de utilidade sdo criacoes
engenhosas que tornam os objetos corporeos mais uteis ou aproveitaveis por
uma simples modificagao na forma ou disposicao, sendo este o seu elemento
especifico".

19.A distingao entre modelos de utilidade, pese embora a evolugao técnico-
juridica, e desenhos ou modelos industriais nao é dificil. No primeiro caso
releva, primordialmente a forma funcional, no segundo, a forma geomeétrica ou
ornamental (aparéncia).

20. Assoma do acima exposto que o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial considerou que os delineadores de estradas da Recorrida B..., Lda.
nao preenchiam os requisitos legais, com excecao da aplicabilidade industrial,
para protecao enquanto modelo de utilidade, nomeadamente, a novidade e a
atividade Inventiva.

21. Apenas os elementos de forma geométrica ou ornamental foram valorados
como inovadores, resultando dai o mero registo de desenhos ou modelos
industriais, facto essencial para a boa decisao da causa e que foi totalmente
ignorado pelo Tribunal a quo e que devera merecer veemente censura por
parte deste douto Tribunal.

22. O desenho ou modelo industrial protege a forma geométrica ou
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ornamental, fator de crucial importancia pois, a aparéncia/estética dos
produtos €, cada vez mais, um

elemento basilar no processo decisério conducente a aquisigao.

23. Neste enquadramento, a protecao de modelos ou desenhos industriais tem
recentemente merecido, por parte do legislador Comunitario e Nacional, uma
particular atengdo, porquanto a sua protecao juridica deriva, primordialmente,
de duas ordens de razao: a defesa da inovacao estética e a defesa do
investimento em design como estratégia legitima de diferenciacao de
produtos.

24. O desenho ou modelo industrial tem uma natureza hibrida, porquanto, por
um lado, ao mesmo é imposto o requisito de novidade, por expressa referéncia
ao estado da arte (a semelhanca das patentes), por outro, é imposto o carater
singular quanto a andlise de confundibilidade (a semelhanca das marcas).

25. A definicao de desenho ou modelo ("industriais") consta do artigo 173.2 do
CPI e consiste na designacgao da "(...J] aparéncia da totalidade, ou de parte, de
um produto resultante das caracteristicas de, nomeadamente, linhas,
contornos, cores, forma, textura ou materiais do préprio produto e da sua
ornamentacao.".

26. O artigo 176.2 do CPI define ainda quais os produtos passiveis de protegao,
nos seguintes termos: "Gozam de protecao legal os desenhos ou modelos
novos que tenham carater singular." (n.° 1) e, bem assim, "Gozam igualmente
de protecao legal os desenhos ou modelos que, nao sendo inteiramente novos,
realizem combinagoes novas de elementos conhecidos ou disposigoes
diferentes de elementos ja usados, de molde a conferirem produtos de carater
singular.”

27. Resulta das normas acima transpostas que os modelos industriais deverao
obedecer a dois principios basilares e essenciais do direito da propriedade
industrial — novidade e singularidade.

28. O artigo 177.2, n.° 1, do CPI dispoe que "O desenho ou modelo é novo se,
antes do respetivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, nenhum
desenho ou

modelo idéntico foi divulgado ao publico dentro ou fora do pais.",
considerando-se idénticos os desenhos ou modelos cujas caracteristicas
especificas apenas difiram em pormenores sem importancia (cfr. n. ° 2 do
mesmo preceito).

29. Nas palavras de Denis Cohen "a apreciacao da novidade deve limitar-se a
uma simples constatacao do juiz, consistente em estabelecer se, sim ou nao, o
desenho ou modelo registado se encontra de forma idéntica — ou quase-
idéntica - na arte anterior pertinente, sem haver lugar a consideragoes de
indole subjetiva".
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30. Adicionalmente, o artigo 178.2 do CPI estipula que o desenho ou modelo
industrial apenas possui carater singular se "( ... ) a impressao global que
suscita no utilizador informado diferir da impressao global causada a esse
utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data
do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.", devendo ainda ser tido
em consideracgao o grau de liberdade de que o criador dispos para a realizagao
do desenho ou modelo.

31. Novamente, nas palavras de Denis Cohen "é indiferente que todas as
caracteristicas do modelo [desenho], tomadas individualmente, sejam ja
conhecidas. Mesmo nesse caso, o desenho ou modelo pode apresentar carater
singular: sera suficiente que essas diferentes caracteristicas tenham sido
combinadas, dispostas ou agenciadas entre elas de maneira que nao tenha
sido feita até entdo.".

32. Cumpre, contudo, realgar que o artigo 173.2 do CPI ¢ idéntico ao
estabelecido na alinea a) do artigo 3.2 do Regulamento (CE) n.° 6/2002, do
Conselho, de 12 de dezembro de 2001 e constitui a transposicao da alinea a)
da Diretiva 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro
de 1998.

33. Resulta do predito e do disposto no n.° 9.2, n.° 1, da Diretiva 98/71/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro, uma concreta definicao
do ambito de protecdo, em sentido material, i.e., "a protecao abrange todos os
desenhos ou modelos que nao suscitem uma impressao global diferente no
utilizador informado".

34. Tal implica, nas palavras do Mestre Miguel Moura e Silva, que: "Ao
contrario do que por vezes sucede no ambito de protecao de inovacgoes de
carater tecnoldégico, uma definicdo ampla do ambito de protegao nao produz
necessariamente um efeito no mercado de produtos, pois os agentes
econdmicos podem sempre comercializar o tipo de produtos em questao.
Ficam porém impedidos de dar aos seus produtos uma aparéncia que nao
suscite "uma impressao global diferente no utilizador informado".

35. A referéncia ao direito comunitario nao se afigura despicienda, porquanto
as alteragoes promovidas pela transposicao da Diretiva 98/71/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, vieram
introduzir no direito nacional critérios

de andlise mais exigentes da novidade e singularidade dos produtos, ao
contrario do que anteriormente sucedia (nomeadamente, a data em que a
Recorrida requereu o registo dos seus modelos industriais).

36. Em particular releva o disposto no artigo 176.2, n.° 6 do CPI, que constitui
a

transposicao do preceituado nos n.°s 1 e 2 do artigo 8.2 do Regulamento (CE)
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n.° 6/2002

do Conselho, de 12 de dezembro de 2001, dos n.°s 1 e 2 do artigo 7.2 da
Diretiva 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de
1998, os quais visavam dar cumprimento ao contido na ultima parte do n.° 1
do artigo 25.2 do Acordo sobre os ADPIC/TRIPS.

37. A referida norma estipula que as caracteristicas da aparéncia de um
produto, determinadas exclusivamente, pela sua func¢ao técnica, nao sao
protegidas pelo registo de modelos e desenhos, tal alteragao legal visa excluir
a protecao de produtos que obedecem, exclusivamente, a sua fungao, sem
possibilidade de variacao ou sem possibilidade de variagoes maiores do que de
simples pormenor.

38. Este constitui um elemento essencial e basilar na delimitacdao do ambito de
protecao conferido por um desenho ou modelo industrial, a denominada
excecgao da funcionalidade, sendo assim excluidas do ambito de protecao as
caracteristicas determinadas exclusivamente pela sua funcgao técnica. E é
compreensivel que assim seja porquanto a valoragao juridica do elemento
estético ou ornamental nao se podera sobrepor a liberdade dos demais
agentes econdmicos.

39. O criador nao podera reivindicar o resultado como fruto da sua
criatividade pessoal, porquanto a sua atividade criativa, relativamente a forma
do produto, estava quase inteiramente condicionada a respetiva fungao.

40. A utilizacao de delineadores nas estradas remonta a década de 1930,
sendo certo que os mesmos, inicialmente eram utilizados em estradas
localizadas em locais particularmente sensiveis a condicdes meteorologicas
adversas.

41. Em 1957 a empresa Kunzelmann Unteralpfen desenvolveu um novo
modelo de delineador, que beneficiou de protecao como patente, e que até aos
dias de hoje se mantém em utilizagdo, sem prejuizo da natural evolucao
técnica e cientifica associadas, pelo que se podera considerar que os modelos
de delineadores da Recorrente P... e da Recorrida B... constituem evolucgoes do
modelo desenvolvido pela empresa Kunzelmann Unteralpfen.

42. O Tribunal a quo cometeu um erro de julgamento, porquanto o artigo
199°, n. ° 1, do CPI dispde que "O ambito de protecao conferido pelo registo
abrange todos os desenhos ou modelos que nao suscitem uma impressao
global diferente no utilizador informado".

43. A expressao "utilizador informado" visa demonstrar que o nivel médio de
andlise a que os modelos industriais sdo sujeitos é superior, por exemplo, ao
das marcas, em que o conceito utilizado é o do consumidor (cfr. artigo 245.2
do CPI).

44. O Tribunal a quo utilizou para a definicao de utilizador informado os
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conceitos propostos pelo Dr. Anténio Campinos e Luis Couto Gongalves:"O
utilizador informado deve ser alguém conhecedor do setor de atividade em
causa, em particular da tipologia de produtos onde o desenho ou modelo esta
incorporado. O seu nivel de conhecimento em relagao ao setor deve ser
superior ao do consumidor médio, mas claramente inferior ao do criador que
desenvolveu o desenho ou modelo." e de Barbara Quintela "( ... ) utilizador que
ja tem conhecimento sobre a aparéncia do produto em causa, embora nao ao
nivel de sabedoria que caracteriza um especialista.", com as quais as
Recorrentes concordam..

45. Contudo a concreta apreciagao da percegao que o utilizador informado faz
dos delineadores em confronto - defendida pelo Tribunal a quo - revela-se
totalmente inapropriada.

46. Na verdade, sendo o utilizador informado alguém que, pese embora nao
especialista, conhece o produto e o setor de mercado em que o0 mesmo se
insere, dificilmente o mesmo poderia ser surpreendido ou confundir os
delineadores em confronto, porquanto os mesmos apresentam diferencas
notorias de concecao, desenho e

materiais de construcao.

47. Tendo em particular consideragao o setor e o tipo de produto, o utilizador
informado tem perfeito conhecimento que os delineadores em Portugal
obedecem a regras especificas proprias, nomeadamente: sao brancos,
fabricados em materiais plasticos, tém uma faixa negra em paralelogramo,
refletores circulares e retangulares, entre outros.

48. Resulta do exposto que o Tribunal a quo, pese embora tenha considerado
um conceito/definicao de utilizador informado correto, realizou uma analise
inapropriada dos delineadores em confronto, nomeadamente, semelhante a
um simples consumidor, cometendo assim um erro de julgamento.

49. A Recorrente V..., ou os seus representantes, constituem o exemplo
paradigmatico do utilizador informado e, como a presente providéncia
cautelar é demonstrativa, a Recorrente V... nao confunde os produtos da
Recorrente P...

com os da Recorrida B....

50. Acresce ao predito que o Tribunal a quo desconsiderou, em absoluto, o
disposto no n.°2 do artigo 199.° do CPI que prevé que: "Na apreciacao do
ambito de protecao deve ser tomado em consideracgao o grau de liberdade de
que o criador dispds para a realizagdao do seu modelo ou desenho."

51. A margem de liberdade criativa conferida para a elaboracao de um
delineador rodoviario é bastante diminuta, quer em Portugal quer nos demais
paises Comunitarios, conforme resulta das "Disposi¢cdes Normativas - Marcas
Rodoviarias -Dispositivos Retrorrefletores Complementares" publicado pelo
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Instituto de Infra -Estruturas Rodoviarias IP, onde se encontram esbogos dos
delineadores aplicaveis em estradas portuguesas.

52. O artigo 67.2, n.° 2 do Decreto-Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro,
estipula que "Os delineadores devem ser de cor branca, ( ... )", pelo que nao
assiste razao ao Tribunal a quo quando considera a semelhancga de cor como
uma reproducgao por parte da Recorrente P..., pois o decreto-regulamentar
aplicavel a tanto obriga.

53. A margem de liberdade para o desenho de delineadores rodoviarios é
bastante limitada ou quase nula, residindo apenas na possibilidade de
utilizacao de diferentes materiais de fabrico, dimensdes minimas e métodos de
encaixe ou de afixagao ao solo, sendo certo que nestes elementos os produtos
da Recorrente P... e da Recorrida nao coincidem em nenhum aspeto.

54. Resulta do exposto, que o caso sub iudice nao podera ser subsumido a
aplicacao do artigo 199.2 do CPI, nem a conduta das Recorrentes podera
conferir a Recorrida o direito de proibir a comercializagdo ou utilizagao, em
territdrio nacional, dos delineadores rodoviarios produzidos pela Recorrente
P..., ademais quando os mesmos sao fabricados de acordo com o disposto na
Orden Circular 309/90 Cye de 15 de janeiro, tal significa que as autoridades
espanholas (as quais a Recorrente P..., no exercicio da sua atividade comercial,
deve também respeito), muito antes da Recorrida ter apresentado os pedidos
de registo de modelos industriais junto do INPI, ja haviam definido os modelos
de delineadores a utilizar em Espanha.

55. Resulta do exposto que as diferencgas entre os produtos em confronto nao
sao apenas de pormenor, pelo contrario, os produtos revelam concecgoes
técnicas totalmente distintas, resultantes em diferentes tipos de solugoes,
dimensoes, materiais, métodos de fabrico e modos de fixagdao ao solo ou as
guardas.

56. Resulta, por todo o exposto, que a consideracao expendida pelo Tribunal a
quo relativa as semelhancas entre os delineadores da Recorrente P... e da
Recorrida B..., se revela anémala, constituindo um erro de julgamento.

57. O Tribunal a quo considerou ainda verificados os pressupostos constantes
do artigo 317.2, alinea a), do CPI, nos seguintes termos: "A confusao, efetiva
ou potencial, resultante da aplicagdao dos produtos da requerida P..., podera
desencadear a confusdo ao nivel da origem empresarial dos delineadores
colocados nas diversas obras (no sentido de que os produtos em causa provém
da mesma empresa ou, pelo menos, de empresas ligadas economicamente),
sendo assim de molde a gerar situacoes de concorréncia que sao contrarias as
normas e usos honestos do respetivo ramo comercial. Estd, pois, também
verificado este fundamento para o decretamento das providéncias destinadas
a proibira continuacao da violagao.".

10/ 31



58. E evidente que as Recorrentes ndo tém a menor intencéo de fazer
concorréncia desleal a Recorrida, de resto, a propria dimensao e prestigio das
Recorrentes tornam insuscetivel de duvidas o seu comportamento comercial e
a licitude dos seus processos.

59. O intuito das Recorrentes é precisamente o oposto, ou seja, o de distinguir
a sua atividade e os seus produtos dos das outras empresas e nao contribuir
para situacgoes de diluicao ou confusao com as mesmas, sendo certo que a
concorréncia desleal nao visa impedir que os concorrentes se lesem uns aos
outros, na luta concorrencial, pois essa lesao é inevitavel e tipica da economia
de mercado.

60. Sem prejuizo, é obrigatorio, para que esteja preenchida a infragao prevista
no n.° 1 do art. 317.2 do Cédigo da Propriedade Industrial, alegada pela
Recorrida e admitida erradamente, cré-se, pelo Tribunal a quo, que: i. seja
praticado um ato de concorréncia; ii. que esse ato seja contrario as normas e
usos honestos; iii. de qualquer ramo de atividade econdémica;

61. Ora, sugerir, como pretende a Recorrida, que a utilizagao de produtos da
Recorrente P..., constitui um ato contrarios as normas e usos honestos da
atividade comercial, € no minimo absurdo.

62. Como bem se refere no Acérdao do Tribunal da Relacdo de Lisboa de 17 de
junho de 2010 (Proc. 9431/04-6TBOER.L1-8) "( .... ) a concorréncia desleal é
uma atividade voluntdria, desonesta e conscientemente praticada com a
intencao de desviar clientela alheia em proveito proprio. ( ... )", in www.dgsi.pt

63. Nao existindo qualquer semelhancga na aparéncia global ou especificada da
oferta comercial da Recorrente P... com a da Recorrida suscetivel de gerar
confusao com os seus produtos, nem qualquer informagao falsa ou manipulada
nesse sentido, tém pois forgosamente que sogobrar todos os argumentos da
Recorrida e acolhidos erroneamente pelo Tribunal a quo.

64. Salvo o devido respeito por melhor opiniao, o Tribunal a quo cometeu um
erro de julgamento ao considerar que as Recorrentes se encontravam a
praticar atos de concorréncia desleal, consideracao que devera merecer deste
douto Tribunal o necesséario repudio e corregao, o que desde ja se requer.

E concluiram pedindo que seja revogada a decisao recorrida.

kKK

A requerente contra alegou, defendendo a bondade da decisao.

O recurso foi recebido como apelagao, com subida imediata, em separado e
efeito devolutivo ( fls. 128).

Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.

kkk

IT - Ambito do Recurso.
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Como é sabido o teor das conclusoes formuladas pelo recorrente definem o
objeto e delimitam o ambito do recurso - arts. 608.2, n?2, 6092, 6202, 6359,
n23, 639.9/1, todos do C. P. Civil em vigor.

Assim, perante o teor das conclusoes formuladas pelas recorrentes constata-se
que o thema decidendum consiste em saber se:

- deve ser alterada a matéria de facto;

- estd indiciada a violagao, pelas recorrentes, do direito de propriedade sobre
os modelos industriais relativos a delineadores de estrada, registados a favor
da recorrida, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

- esta indiciada concorréncia desleal.

kKK

III - Fundamentacao factico-juridica.

A) Na decisao recorrida foi considerada indiciariamente provada a seguinte
factualidade:

1 - A Requerente é uma sociedade comercial por quotas cujo objeto social
consiste, sobretudo, no fabrico e comercializagao, mediante processos
industriais de moldagem ou quaisquer outros, de artigos em plastico e outros
materiais, destinados a industria da construgao civil e de obras publicas de
sinalizacao de trafego e de seguranca rodovidria.

2 - A Requerida C... dedica-se a execucgao de obras publicas e industria de
construcao civil, e a Requerida V... tem como atividade a construgao civil e
também a sinalizagao e seguranca rodoviaria e a Requerida P..., S.L. dedica-se
ao fabrico e comercializagdao de produtos de sinalizagdo de trafego e de
seguranca rodoviaria.

3 - A Requerente é proprietaria e legitima detentora de modelos industriais
relativos a delineadores poliédricos e delineadores de meia cana e respetivas
ferragens, registados a seu favor junto do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), com 0S NUMEros ..., ..., ..., «cc, eev) wvv, -.., ..., € qUE apresentam
as configuracoes seguintes:

Modelo Industrial Nacional ... Modelo Industrial Nacional ...

Modelo Industrial Nacional ... Modelo Industrial Nacional ...

Acessorios para aplicagdo em delineador de estradas modelos industriais
nacionais
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Modelo Industrial Nacional ... Modelo Industrial Nacional ...

4 - A Requerente fabrica e comercializa no mercado nacional delineadores de
estradas e outra sinalizacao.

5 - Os delineares de estrada em causa correspondem a um dispositivo
retrorrefletor complementar das marcas rodoviarias, conforme previsto no
Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 01 de outubro, alterado pelos Decretos
Regulamentares n. 241/2002, de 20 de agosto e n.2 13/2002, de 26 de junho e
nos cadernos de encargos aprovados pela EP Estradas de Portugal, S.A, versao
de fevereiro de 2009, referente a equipamentos de sinalizagao e segurancga
métodos construtivos.

6 - Os delineadores consistem em dispositivos em matéria plastica, em forma
retangular, com refletores incrustados, apoiados no solo ou sobre uma guarda
de seguranca, que sao colocados no limite exterior da berma e no lado
esquerdo da faixa de rodagem e permitem identificar os limites em causa
durante a noite e em condigoes de visibilidade insuficiente.

7 - Todos os produtos comercializados pela Requerente sao elaborados de
acordo com as exigéncias dos cadernos de encargos em vigor, quer no que diz
respeito as especificagoes técnicas dos produtos, quer em relacao aos
desenhos e materiais aplicados.

8 - Foi no ambito desta atividade comercial que a Requerente comecou a
desenvolver, na década de 90, varios modelos de delineadores de estrada
poliédricos e delineadores de meia cana e respetivas ferragens e a requerer o
registo dos mesmos junto do INPI como modelos industriais.

9 - Por volta do més de abril do corrente ano, a Requerente tomou
conhecimento, através de alguns clientes, que a Requerida V..., colocou no
ambito da obra rodoviaria "Concessao do Pinhal Interior", lote 19 - IC8:
Pombal/Carrico [A17], delineadores de estrada comercializados e fornecidos
pela sociedade espanhola P..., S.L., com o nome P..., e que apresentam as
configuracoes seguintes:
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10 - Quer os delineadores de estradas fabricados pela Requerente quer os
comercializados pela Requerida P..., S.L, sao constituidos por uma base
retangular de cor branca na qual se encontra fixada uma faixa moldada a
preto em paralelogramo, que por sua vez tem aposto um refletor.

11 - Nos delineadores fabricados pela Requerente as pecas de fixagao sao em
ferro galvanizado a quente, nos delineadores da Requerida as mesmas sao
zincadas.

12 - Os delineadores da requerente sao fabricados em polipropileno (PP) e
polietileno (PE) composto, resistente aos raios U.V., a faixa moldada a preto é
também fabricada em PP e os refletores sao do tipo Gubela.

13 - Os delineadores da Requerida sao fabricados em PVC.

14 - Os delineadores colocados na obra em causa apresentam uma tela
refletora e uma faixa em tela negra.

15 - Os produtos fabricados e comercializados pela requerida P... estao
certificados e tém a marcacgao CE enquanto os produtos da requerente nao se
encontram certificados e nem possuem marcacao CE.

16- A empresa C..., S.A, ora requerida, nao executou, na obra a que se referem
os autos, quaisquer trabalhos com sinalizagao, horizontal e vertical,
nomeadamente trabalhos referentes a pinturas, delineadores e marcadores e
nem foi subempreiteira do dono da obra.

kKK

B) Reapreciacao da matéria de facto.

Sustentam os recorrentes que os delineadores da Recorrida B... nao se
encontram certificados, pelo que nao dispoem Marcacao CE, conforme consta
no ponto 15 dos factos provados, pelo que o Tribunal a quo nunca poderia
considerar provado o cumprimento das exigéncias do Caderno de Encargos,
pois delineadores sem Marcacao CE nao poderao, sob qualquer pretexto, ser
comercializados, quer em Portugal, quer no espago Comunitario.

Entendem, por isso, que o facto 7. deve ser considerado nao provado.
Consideram igualmente que o Tribunal a quo considerou provado que a
Recorrente V... realizou obras na "Concessao do Pinhal Interior", lote 19 - IC8:
Pombal/Carrigo [A17], no ambito da qual colocou delineadores da Recorrente
P..., em plena contradigao com o Documento 1 junto a oposicao e aceite pela
ora Recorrida, e que comprova que as obras foram realizadas no lote 13 - IC8
Avelar/Pombal km44+900 ao km68+600 e nao no lote 19 - 1C8: Pombal/
Carrico [A17], pelo que devera ser corrigido.

Mais referem que o Tribunal a quo considerou provado, no facto 11, que os
delineadores de aplicagao em guardas da Recorrente P... sao fabricados em
ferro galvanizado a quente, em contradicao com as fichas técnicas dos
delineadores da Recorrente P..., que claramente demonstram que os
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delineadores de aplicagao em guardas sao fabricados em ago galvanizado a
guente, o que impoe a respetiva corregao.

Finalmente, defendem que o Tribunal a quo considerou provado, no facto 12,
que os delineadores da Recorrida B... sao resistentes a raios U.V,, pese embora
este facto tenha sido contestado, ndao se encontrando técnica e cientificamente
comprovada, pelo que o facto 12 devera ser corrigido, eliminando-se qualquer
referéncia a resisténcia a raios U.V.

Perante o teor das conclusoes das recorrentes constata-se pretenderem
questionar a matéria de facto.

Ora, no que respeita ao erro na apreciacao da matéria de facto - errorin
judicando - , é sabido e consabido, havendo impugnacgao da matéria de facto,
com recurso a gravacao da prova, os recorrentes vém alargado o prazo geral
de recurso em mais 10 dias para apresentar as suas alegagoes - art.?s 638.9/1
e 7e639.2do C. P. C. Esse alargamento tem justificacao no facto de permitir
ao recorrente ouvir a prova gravada e proceder a identificacao precisa e
separada dos depoimentos e cumprir as especificagoes processuais exigidas.
No caso do recurso envolver a impugnacao da matéria de facto, o recorrente,
sob pena de rejeicao, deve indicar sempre os concretos pontos de facto que
considera incorretamente julgados, enuncia-los na motivacao de recurso e
sintetiza-los nas conclusoes, bem como os concretos meios probatérios que,
constantes do processo ou de registo ou gravacao nele realizada, impunham
decisao diversa da adotada quanto aos factos impugnados, indicando as
passagens da gravacao em que se funda, sem prejuizo da possibilidade de, por
sua iniciativa, proceder a respetiva transcrigao - art.2 640.2/1 e 2 do C. P. C.
(Cfr. Abrantes Geraldes, in “Recursos em Processo Civil, Novo Regime, 3.2 Ed,,
Almedina, pag.153 e Luis Correia de Mendonca e Henrique Antunes, dos
Recursos, Quid Juris, Pag. 253 e segs).

Na verdade, como sublinham Luis Correia de Mendonga e Henrique Antunes,
ob. Cit. Pag. 253 e 254, “(...) o recorrente que impugne a matéria de facto
deve procurar demonstrar o erro de julgamento dessa matéria, demonstragdo
que implica a produg¢do de razées ou fundamentos que, no seu modo de ver,
tornam patente tal erro “(...). “(...) ndo parece excessivo exigir ao apelante
que, no curso da alegagdo, exponha, explique e desenvolva os fundamentos
que mostram que o decisor de 1.2 instdncia errou quanto ao julgamento da
matéria de facto, exposic¢do e explicacdo que deve consistir na apreciagdo do
meio de prova que justifica a decisdo diversa da impugnada, o que pressupoe,
naturalmente, a indicacdo do conteudo desse meio de prova, a determinac¢do
da sua relevdncia e a sua valoracgdo. Este especial onus de alegagdo, a cargo
do recorrente ..., deve ser cumprido com particular escriupulo ou rigor, caso
contrdrio, a impugnacgdo da matéria de facto banaliza-se numa mera
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manifestagcdo inconsequente de inconformismo.” - No mesmo sentido,
Abrantes Geraldes, ob. cit. e Luis Filipe Brites Lameiras, Notas Praticas ao
Regime dos Recursos em Processo Civil, Almedina, 2008, pag. 80.

O mesmo entendimento tem sido seguido pelo STJ], nomeadamente nos seus
Acs de 4/5/2010, Proc. 1712/07.3TJLSB.L1.S1 e de 23/02/2010 (ambos em
www.dgsi.pt/jstj), este tltimo, cujo sumario, no que ora importa, é o seguinte:
“ Ndo se exige ao recorrente, no recurso de apelag¢do, quando impugna o
julgamento da matéria de facto, que reproduza nas conclusées tudo o que
alegou no corpo alegatorio e preenche os requisitos enunciados no art.2 690.9-
A, n.21, alineas a), b) e n.22, do C. P. Civil, o que tornaria as conclusées, as
mais das vezes, ndo numa sintese, mas numa complexa e prolixa enunciagdo
repetida do que afirmara. Esta consideragdo ndo dispensa, todavia, o
recorrente de nas conclusées fazer alusdo aquela pretensdo sobre o objeto do
recurso, mais ndo seja, pela resumida indica¢do dos pontos concretos que
pretende ver reapreciados, de modo a que delas resulte, inequivocamente, que
pretende impugnar o julgamento da matéria de facto”.

Nao procedendo a estas obrigatorias especificacdes o recurso sobre a matéria
de facto serd rejeitado, nos termos do art.2 640.%/1, do C. P. C.

E a verdade é que, no caso concreto, como facilmente se constata pelas
afirmacoes supra referidas, os recorrentes nao cumpriram minimamente com
as enunciadas especificagoes legais, mais concretamente nao identificam
quais os concretos meios de prova que sustentam essa discordancia, de modo
a que este Tribunal possa reapreciar essa matéria e formular a sua convicgao
autonomamente, ou seja, ndao fundamentam essa discordancia, exceto quanto
ao documento n.21 junto com a oposigao e que impoe a retificagao ao facto n.
9, quanto ao local em que foram colocados os delineadores, tendo em conta a
restante prova produzida, nomeadamente testemunhal, na qual o tribunal a
quo formulou a sua convigao, como flui da fundamentagcdao da matéria de facto.
Por isso, nao é de conhecer da respetiva matéria de facto.

Todavia, dir-se-a que desse documento ( junto a fls. 231) ndo resulta, sem
mais, ter havido erro na apreciagao da prova quanto ao local em que foram
colocados os delineadores de estrada. E igualmente o facto provado “os
delineadores da Recorrida B... nao se encontram certificados, nem possuem
marcagao CE”, ndo impode “ o incumprimento das exigéncias do Caderno de
Encargos”, sendo que desse “Caderno de Encargos”, fevereiro de 2009,
aprovado pela EP-Estradas de Portugal, S.A., 14.05 - Equipamentos de
Sinalizagdo e Segurancga Caracteristicas dos Materiais, no seu ponto n.2 15 -
Delineadores, decorre apenas contemplar as caracteristicas técnicas e fisicas
dos seus elementos, sendo omisso quanto a tal questao ( disponivel em
www.estradasdeportugal.pt).
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E nao foi junto qualquer documento que, sé por si, infirme a factualidade
considerada na decisao recorrida e que imponha decisao diversa.

kKK

C) O direito.

1. Vejamos entdo a questdo essencial colocada, que consiste em saber se esta
indiciada a violagao, pelas recorrentes, do direito de propriedade sobre os
modelos industriais relativos a delineadores de estrada, registados a favor da
recorrida no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Vejamos, pois.

O art.2 338.2-1, do Cdédigo da Propriedade Industrial, cuja ultima alteracao
ocorreu com a Lei n.2 16/2008 de 1 de abril e que transpoOs para a ordem
juridica interna a Diretiva Comunitaria 2004/48/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 29 de abril de 2004, que impo6s aos estados-membros que
adotassem medidas provisorias de inibigao e de proibicado da violagdo do
direito de propriedade industrial, sobre a epigrafe “Providéncias cautelares”,
estatui:

1 - Sempre que haja violacdo ou fundado receio de que outrem cause lesdo
grave e dificilmente repardvel do direito de propriedade industrial, pode o
tribunal, a pedido do interessado, decretar as providéncias adequadas a:

a) Inibir qualquer violacdo iminente; ou

b) Proibir a continuacdo da violagdo.

2 - O tribunal exige que o requerente forneca os elementos de prova para
demonstrar que é titular do direito de propriedade industrial, ou que esta
autorizado a utilizd-lo, e que se verifica ou estd iminente uma violagdo.

3 - As providéncias previstas no n.2 1 podem também ser decretadas contra
qualquer intermedidrio cujos servigos estejam a ser utilizados por terceiros
para violar direitos de propriedade industrial.

4 - Pode o tribunal, oficiosamente ou a pedido do requerente, decretar uma
sang¢do pecunidria compulsdria com vista a assegurar a execugdo das
providéncias previstas non.2 1.

5 - Ao presente artigo é aplicavel o disposto nos artigos 338.2-E a 338.2-G.
Por sua vez, o artigo 338.2-P do mesmo diploma legal, prevé que “em tudo o
que ndo estiver especialmente regulado na presente secg¢do, sdo
subsidiariamente aplicaveis outras medidas e procedimentos previstos na lei,
nomeadamente no Codigo de Processo Civil”.

Do cotejo destas disposigoes legais, resulta, sem duvida, um procedimento
cautelar especifico para os casos de violagao de direito de propriedade
industrial, ao que acresce o regime dos procedimentos cautelares comuns
previstos nos art.2s 362.2 e segs. do C. P. Civil.

Assim, decorre do primeiro preceito legal citado serem pressupostos
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essenciais da providéncia: a titularidade de um direito de propriedade
industrial; a violagdo efetiva do direito ou a sua violagdo iminente, suscetivel
de causar lesao grave e dificilmente reparavel.

Convém acentuar que nesta matéria a lei exige uma violagdo do direito de
propriedade industrial ou a sua violagdo iminente, suscetivel de causar lesao
grave e dificilmente reparavel.

Basta, pois, a mera violagao objetiva do direito de propriedade industrial,
presumindo o legislador que existindo um direito de propriedade industrial
reconhecido, a simples violagao efetiva desse direito acarreta prejuizos ao seu
titular.

No mesmo sentido se pronunciou este Tribunal da Relacao, no seu Acordao de
20/10/2011, proferido na Apelacgao n.2 3696/11.4T2SNT.L1, relatado pelo
Exm.2 Desembargador Manuel José Aguiar Pereira, onde foi decidido:

“Para que seja decretada providéncia cautelar ao abrigo do disposto no artigo
338¢-1 do Codigo da Propriedade Industrial é necessdrio e suficiente que seja
feita prova sumdria da titularidade do direito de propriedade industrial ou da
autorizagdo para o utilizar e da violagdo atual ou iminente desse direito;

Nos casos abrangidos por essa norma é desnecessdaria, por irrelevante, a
prova da lesdo resultante do periculum in mora”.

Seguimos de perto a doutrina ai expendida, nomeadamente “a inser¢do no
Codigo da Propriedade Industrial de um especifico regime de protegdo
cautelar resulta da clara intengdo de conferir uma maior protecdo aos direitos
de propriedade industrial. Tal inteng¢do de espacial protegdo é de ter como
especialmente relevante nos casos de violagdo jd consumada de direitos.

Ora considerando que o objetivo central dessa protecdo cautelar é sancionar
de modo eficaz a violagdo de direitos, em especial nos casos de violagdo ja
consumada, ndo faz sentido fazer depender o seu decretamento da prova da
verificagdo de um requisito suplementar qual seja o perigo da lesdo
decorrente da demora na decisdo na ag¢do principal”.

No caso de violagdo efetiva do direito, ou seja, violagao ja consumada do
direito, prescinde-se da prova da gravidade da lesao e da dificuldade da
reparacao, como sublinha Pedro Sousa e Silva, in “Direito Industrial, Nocoes
Fundamentais”, Coimbra Editora, 2011, pag. 458. Também Abrantes Geraldes,
in “Temas da Reforma do Processo Civil”, Vol. IV, 2010, pag. 364 a 370,
sustenta essa orientacao, referindo que “ em situacoes de violagdo efetiva, a
lei torna a tutela cautelar independente da qualificacdo da situacgdo de
periculum in mora”.

Mas se no caso de violacgao efetiva do direito de propriedade industrial nao se
mostra necessario a demonstracao do periculum in mora - o grave prejuizo
causado pela demora inevitavel do processo para o reconhecimento do direito
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-, exige-se, como em toda a providéncia cautelar, o denominado “fumus bonni
iuris”, ou seja, a mera aparéncia da realidade do direito invocado - que se
traduz no conhecimento através de um exame e instrucao indiciarios (“
summaria cognitio”), ou como sublinha Miguel Teixeira de Sousa, in “Estudos
Sobre o Novo Processo Civil”, Lex, pag. 230, “(... implica necessariamente
uma apreciagdo sumadaria da situagdo através de um procedimento simplificado
e rapido”.

Dai a instrumentalidade da providéncia , visto que a decisao a proferir na
providéncia cautelar é transitéria, fica a aguardar a decisao definitiva a
proferir na agao principal que tera obrigatoriamente que ser proposta e dela
depende.

Também Miguel Teixeira de Sousa, ob. citada, pag. 229, o refere: “ O objeto da
providéncia cautelar ndo é a situacgdo juridica acautelada ou tutelada, mas,
consoante a sua finalidade, a garantia da situacdo, a regulagdo provisoria ou a
antecipacgdo da tutela que for requerida no respetivo procedimento”.

E compete ao requerente fornecer os elementos de prova para demonstrar ser
titular do direito de propriedade industrial ou que esta autorizado a utiliza-lo,
bem como se verifica a violagdao ou que ela esta eminente.

2. Ora, no caso sub judice, decorre dos factos sumariamente assentes que a
Requerente é uma sociedade comercial, cujo objeto social consiste, sobretudo,
no fabrico e comercializagao, mediante processos industriais de moldagem ou
quaisquer outros, de artigos em plastico e outros materiais, destinados a
industria da construcgao civil e de obras publicas de sinalizacao de trafego e de
seguranca rodoviaria, foi no ambito desta atividade comercial que a
Requerente comecou a desenvolver, na década de 90, varios modelos de
delineadores de estrada poliédricos e delineadores de meia cana e respetivas
ferragens e a requerer o registo dos mesmos junto do INPI como modelos
industriais, sendo proprietaria e legitima detentora de modelos industriais
relativos a delineadores poliédricos e delineadores de meia cana e respetivas
ferragens, registados a seu favor junto do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI), com os niumeros .............. , € que apresentam as
configuracgoes seguintes: Modelo Industrial Nacional ..., Modelo Industrial
Nacional ..., Modelo Industrial Nacional ..., Modelo Industrial Nacional ...,
Modelo Industrial Nacional ... e Modelo Industrial Nacional ....

Como se refere na decisao recorrida, que se acompanha, “O INPI ao conceder
o registo dos modelos industriais supra referidos em nome da Requerente,
reconheceu que estavam reunidos os requisitos previstos nos arts. 176.%/2,
177.2/2 e 178.2, do C.PI., nomeadamente, o carater singular e a novidade do
modelo.

Assim, existe uma probabilidade séria da existéncia do direito invocado pela
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requerente, probabilidade que resulta do registo dos referidos modelos no
INPI e que de acordo com o art.2203.2, n.2 1, do CPI, lhe confere o direito
exclusivo de o utilizar e de proibir a sua utilizagao por terceiros sem o seu
consentimento”, acrescentando o seu n.22 que essa utilizagao abrange, em
especial, o fabrico, a oferta, a colocagcao no mercado, a importacgao, a
exportacao ou a utilizagao de um produto em que esse desenho ou modelo foi
incorporado, ou a que foi aplicado, bem como a armazenagem desse produto
para os mesmos fins.

Com efeito, decorre do art.?2 4.2, n.22, do C.P.I. que a concessao de direitos de
propriedade industrial implica mera presuncgdo juridica dos requisitos da sua
concessao, ou seja, trata-se de uma presuncao juris tantum que s6 podera ser
ilidida junto do 6rgao jurisdicional.

Mas porque emanada por uma autoridade administrativa, no exercicio de um
poder publico regulado pela lei, presume-se que o direito de propriedade
industrial é valido até decisao em contrario do tribunal competente que
declare nulo ou anule o respetivo registo - cfr. Anténio Campinos e Luis Couto
Gongalves, in “ Cédigo da Propriedade Industrial” Anotado, Almedina, 2010,
pag. 91.

Na verdade, dispoem os art.s 208.2 e 209.2 do C. P. I. que, além dos casos
previstos nos art. 332 e 34.2, respetivamente, o registo do desenho ou modelo,
¢ nulo ou anulavel, conforme o caso, quando a sua concessao tenha infringido
as disposigoes legais neles citadas.

E o art.? 33.2 prescreve os casos de nulidade parcial ou total do registo,
invocavel a todo o tempo por qualquer interessado, mas essa declaracao de
nulidade ou de anulabilidade s6 pode resultar de uma decisao judicial,
mediante agao a instaurar pelo Ministério Publico ou qualquer interessado,
como flui expressamente do seu art.2 35.9/1 e 2, podendo inclusivamente essa
validade ser contestada através de pedido reconvencional de declaracgao de
nulidade ou de anulabilidade do registo.

Dai que a questao da eventual nulidade dos modelos nao possa ser apreciada e
decidida nesta providéncia, por nao ser o meio processual préprio e nao
resultar dos autos matéria factual que o evidencie ostensivamente, caso em
que, como ja se sublinhou, poderia infirmar a mera aparéncia do direito, nao a
declaracao da sua nulidade.

Decorrentemente, face a apontada presuncao, o titular do direito inscrito esta
dispensado de provar que o modelo registado obedece aos requisitos de
protecao e que beneficiam do carater de novidade e singularidade a que alude
os art.2s 177.2e 178.2do C. P. L.

3. A definicao de desenhos ou modelos consta do art.2 173.2do C. P. I. (e art.®
3.9, alinea a) do Regulamento (CE) N.2 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro
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de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitdrios), o qual tem a
seguinte redacgao:

“O desenho ou modelo designa a aparéncia da totalidade, ou de parte, de um
produto resultante das caracteristicas de, nomeadamente, linhas, contornos,
cores, forma, textura ou materiais do proprio produto e da sua
ornamentagdo”.

Para a definigao legal de desenho ou modelo optou-se “ pela aparéncia da
totalidade, ou de parte, de um produto - cfr. Antonio Campinos e Luis Couto
Gongalves, ob. cit. pag. 352.

Para Luis Couto Gongalves, in “Manual de Direito Industrial”, 2008, pag. 146,
“ O desenho ou modelo é um direito que protege a aparéncia da totalidade ou
de uma parte do produto, de modo a tornd-lo, desejavelmente, mais atrativo
ou apelativo para o consumidor”. E adianta que “ a protec¢do da aparéncia
significa que a forma da totalidade ou de parte do produto deve ser exterior e
visivel”. E esclarece que na aparéncia somos confrontados com a mera
percecgao grafica ou visual de determinado produto, sendo que o desenho ou
modelo registado nao abrange o produto em si, objeto fisico, mas a aparéncia
que esse produto transmite aos consumidores, ou seja, trata-se de uma
definicao imaterial de desenho ou modelo.

Como refere Pedro Sousa e Silva, ob. cit. pag. 97, “ A aparéncia dos produtos
¢ cada vez mais decisiva para o seu éxito comercial. Um design atraente,
apelativo, é um fator determinante nas escolhas dos consumidores, por vezes
mais importante que a qualidade ou o preco”. O exclusivo, citando as palavras
do Autor, “nao tem por objeto o produto, em si mesmo considerado, mas antes
0 seu aspeto exterior, revelavel a vista”, acrescentando que o registo dos
desenhos ou modelos “visa atribuir um monopodlio sobre a aparéncia dos
produtos, em si mesma, nao tendo qualquer fungao identificativa dos mesmos
ou da sua proveniéncia”.

Esta definicdao de desenho ou modelo “ tem por objeto indicar que qualquer
caracteristica da aparéncia que possa ser percetivel pelos sentidos ( vista e
tato) entra em linha de conta” - cfr. José Mota Maia, “ Propriedade Industrial”,
Vol. 11, Almedina, 2005, pag. 329.

Na citada disposicao legal enumera-se, a titulo meramente exemplificativo, os
diversos elementos especificos suscetiveis de compor um desenho ou modelo -
linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do proprio produto e da
sua ornamentacado.

4. Ora, se o0 que esta em causa na protecao do desenho ou modelo é a
aparéncia da totalidade ou de parte do produto, e nao o produto em si mesmo,
¢ irrelevante o argumento usado pela recorrente de que os delineadores
comercializados pela recorrida nao se encontram certificados com Marcacao
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CE, pois s6 os modelos de delineadores , registados no INPI, em nome da
recorrida, beneficiam de protecao legal, ndao os delineadores em si mesmos.
Nesse sentido, acompanha-se a decisao recorrida quando refere “Assim,
podemos concluir que acordo com esta norma o desenho ou modelo registado
abrange apenas a aparéncia que esse produto transmite ao consumidor e ndo
o produto em si. Nesta medida e reportando-nos aos modelos registados da
requerente o que nos importa é a aparéncia que estes nos transmitem sendo
essa aparéncia total ou parcial que se mostra protegida pelo registo efetuado
pela requerente”.

5. Diz a recorrente que o Tribunal a quo cometeu um erro de julgamento,
porquanto o artigo 199°, n. ° 1, do CPI dispde que "O ambito de protegao
conferido pelo registo abrange todos os desenhos ou modelos que nao
suscitem uma impressao global diferente no utilizador informado", sendo que
a expressao "utilizador informado" visa demonstrar que o nivel médio de
andlise a que os modelos industriais sdo sujeitos é superior, por exemplo, ao
das marcas, em que o conceito utilizado é o do consumidor (cfr. artigo 245.2
do CPI).

Sobre esta questdao na decisao recorrida escreveu-se:

“De acordo com o art.?2 199.2, n.?1, do CPI, «O dmbito de protegdo conferida
pelo registo abrange todos os desenhos ou modelos que ndo suscitem uma
impressdo global diferente no utilizador informado».

Conforme defendem Antonio Campinos e Luis Couto Gongalves - Codigo da
Propriedade Industrial, Anotado, 2010, Almedina -, em anotacdo ao art .2
199.2, do CPI "( ... ) o que devera ser tido em considerag¢do ndo serdo
pormenores introduzidos no desenho ou modelo por um terceiro, aquilo que
alguns autores chamam de "reproducdo inteligente", mas sim as
caracteristicas comuns reproduzidas”.

III. A protegdo por desenho ou modelo registado ndo sé protege contra
eventuais copias, mas também contra os desenhos ou modelos que ndo
causem uma impressdo global diferente do desenho ou modelo registado. (..)"
Por seu turno, "O utilizador informado deve ser alguém conhecedor do setor
de atividade em causa, em particular da tipologia de produtos onde o desenho
ou modelo esta incorporado. O seu nivel de conhecimento em relagdo ao setor
deve ser superior ao do consumidor médio, mas claramente inferior ao do
criador que desenvolveu o desenho ou modelo"- Anténio Campinos e Luis
Couto Gongalves - Cédigo da Propriedade Industrial, Anotado, 2010, Almedina
-, em anotagdo ao art.? 178, do CPI. Também Bdrbara Quintela em "A tutela
Juridica da moda pelo regime dos desenhos ou modelos", in Direito Industrial
(AA.VV.), vol. V., Almedina Coimbra 2008, pag 489, nos diz que este utilizador
informado é o "( ... ) utilizador que jd tem conhecimento sobre a aparéncia do
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produto em causa, embora ndo ao nivel de sabedoria que caracteriza um
especialista."

Adere-se totalmente a orientagao seguida, pouco mais havendo a acrescentar.
Na verdade, e em consonancia com a definigao prevista no art.2 6.2/1 do
Regulamento (CE) N.2 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2001, o art.?
178.2, n.21 do C. P. 1., estatui: “ Considera-se que um desenho ou modelo
possui cardter singular se a impressdo global que suscita no utilizador
informado diferir da impressdo global causada a esse utilizador por qualquer
desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data do pedido de registo ou
da prioridade reivindicada”.

E, usando as palavras dos Autores e ob. cit., pag. 368, “ O cardter singular de
um desenho ou modelo deve, pois, ser analisado pela impressdo global que a
aparéncia de terminado desenho ou modelo causa no utilizador informado. A
percecdo que o desenho ou modelo causa no utilizador informado em relacdo a
outro desenho ou modelo ndo esta dependente da “contagem” das
caracteristicas semelhantes ou diferentes entre eles, nem da existéncia de
uma eventual percentagem de similitude ou dissemelhang¢a. A impressdo
global de um desenho ou modelo deve ser analisada com a percecdo do todo e,
em relagdo a outro desenho ou modelo, se a percecgdo desse todo difere ou ndo
No mesmo sentido aponta José Mota Maia, ob. cit. pag. 340, ao referir que “ O
emprego da expressdo utilizador informado indica, em qualquer caso, que a
semelhanga ndo deve ser apreciada ao nivel de peritos em desenhos ou
modelos.

Ora, os delineadores consistem em dispositivos em matéria plastica, em forma
retangular, com refletores incrustados, apoiados no solo ou sobre uma guarda
de seguranca, que sao colocados no limite exterior da berma e no lado
esquerdo da faixa de rodagem e permitem identificar os limites em causa
durante a noite e em condigoes de visibilidade insuficiente.

E estd indiciariamente demonstrado que por volta do més de abril do corrente
ano, a Requerente tomou conhecimento, através de alguns clientes, que a
Requerida V..., colocou no ambito da obra rodoviaria "Concessao do Pinhal
Interior", lote 19 - IC8: Pombal/Carrico [A17], delineadores de estrada
comercializados e fornecidos pela sociedade espanhola P..., S.L., com o0 nome
P....., com as configuragoes referidas em 9 da matéria de facto e apresentam
uma tela refletora e uma faixa em tela negra.

E quer os delineadores de estradas fabricados pela Requerente quer os
comercializados pela Requerida P..., S.L, sao constituidos por uma base
retangular de cor branca na qual se encontra fixada uma faixa moldada a
preto em paralelogramo, que por sua vez tem aposto um refletor, sendo que
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nos delineadores fabricados pela Requerente as pecas de fixacao sao em ferro
galvanizado a quente e nos delineadores da Requerida as mesmas sao
zincadas.

Os delineadores da requerente sao fabricados em polipropileno (PP) e
polietileno (PE) composto, resistente aos raios U.V., a faixa moldada a preto é
também fabricada em PP e os refletores sao do tipo Gubela, sendo que os
delineadores da Requerida sao fabricados em PVC.

Confrontando os delineadores em causa, com recurso as imagens
identificadas, consta-te existirem ligeiras diferencas de pormenor quanto ao
local onde estao inseridos os refletores e altura dos delineadores, bem como
ao material utilizado na sua fabricacao, os da requerente sao fabricados em
polipropileno (PP) e polietileno (PE) composto e os da Requerida sao
fabricados em PVC.

Como adianta José Mota Maia, ob. cit. pag. 339, “ Pouco importa que o
desenho ou modelo ulterior difira do desenho ou modelo anterior por um
niimero mesmo importante de detalhes se a impressdo global que dele obtém
o utilizador informado é a do “ja visto”.

Pelo que a “ impressdo global” que se retira da aparéncia dos modelos em
causa, como um todo, na perspetiva do utilizador informado, tendo em conta
as suas caracteristicas, nomeadamente a sua configuracao, contornos, cores e
forma, é a de que eles nao diferem - art.2 199.9/1 do C. P. I.

Dai acompanhar-se a decisao recorrida, ao sustentar que “Da andlise de
ambos é fdcil concluir que existem pequenas diferencas de pormenor no que
concerne a altura dos delineadores e ao local onde estdo colocados os
refletores, diferencas essas que ndo permitem ao utilizador informado uma
impressdo global diferente do modelo registado em nome da requerente”.

6. Da concorréncia desleal.

Defende a recorrente, citando a decisao recorrida, nao se verificarem os
pressupostos constantes do artigo 317.2, alinea a), do CPI, pelo que nao havia
fundamento legal para se considerar verificada a concorréncia desleal e,
consequentemente, este fundamento para que a providéncia fosse decretada,
sendo até no minimo absurdo considerar-se um ato contrario as normas e usos
honestos da atividade comercial.

Ora, na decisao recorrida, a propoésito da “concorréncia desleal”, pode ler-se:
"A confusdo, efetiva ou potencial, resultante da aplica¢do dos produtos da
requerida P..., poderd desencadear a confusdo ao nivel da origem empresarial
dos delineadores colocados nas diversas obras (no sentido de que os produtos
em causa provém da mesma empresa ou, pelo menos, de empresas ligadas
economicamente), sendo assim de molde a gerar situagbées de concorréncia
que sdo contrdrias as normas e usos honestos do respetivo ramo comercial.
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Esta, pois, também verificado este fundamento para o decretamento das
providéncias destinadas a proibira continuac¢do da violagdo".

Nesta parte, a razao estd do lado das recorrentes.

Com efeito, estd em causa a alinea a) do n.21 do art.2 317.2do C. P. I, que
sobre a epigrafe de “Concorréncia desleal” dispoe: “Constitui concorréncia
desleal todo o ato de concorréncia contrdrio as normas e usos honestos de
qualquer ramo de atividade econdmica, nomeadamente os atos suscetiveis de
criar confusdo com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os servigos
dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue”.

E, nos termos do seu n.22, a concorréncia desleal é aplicavel, com as devidas
adaptacoes, as medidas previstas no art.2 338.9-1.

Ato de concorréncia sera aquele ato que seja suscetivel de, no ambito de uma
atividade econdmica, prejudicar um outro agente econémico concorrente, ou
seja, que exerce também essa atividade econémica, prejuizo que se traduz
num desvio de clientela prépria em beneficio de um concorrente.

Sobre esta tematica Jorge Patricio Paul, Revista da Ordem Advogados, 2005,
Ano 65, Vol. I, junho de 2005, disponivel em www.oa.pt., Estudo e Revista cit.,
refere: “O ato de concorréncia é aquele que é idoneo a atribuir, em termos de
clientela, posi¢oes vantajosas no mercado (...). A concorréncia ndo é suscetivel
de ser definida em abstrato e so pode ser apreciada em concreto, pois o que
interessa saber é se a atividade de um agente economico atinge ou ndo a
atividade de outro, através da disputa da mesma clientela (...) O conceito de
concorréncia é, pois, um conceito relativo, que ndo pode ser aprioristicamente
definido mas apenas casuisticamente apreciado, tendo em conta a atuag¢do
concreta dos diversos agentes economicos e a realidade da vida econémica
atual (...) No proprio conceito de ato de concorréncia estd insita a sua
suscetibilidade de causar prejuizos a terceiros, ainda que tais prejuizos
possam efetivamente ndo ocorrer (...) O ato de concorréncia, para
verdadeiramente o ser, tem como seu elemento conatural, implicito na propria
noc¢do, o perigo de dano, ou seja, a sua idoneidade ou aptiddo para provocar
danos a terceiros”.

A concorréncia desleal é, atualmente, configurada como um ato ilicito
contraordenacional, sujeito a uma coima - art.2 331.2do C. P. I. ( neste
sentido, Carlos Olavo, in “Propriedade Industrial” Vol. I, 2005, pag. 272, “ no
atual Cédigo, a concorréncia desleal ja ndo constitui crime, mas simples ilicito
contraordenacional, de acordo com o art.? 331; no mesmo sentido Jorge
Patricio Paul, Estudo cit.

Quanto a natureza juridica da concorréncia desleal, escreve Pedro Sousa e
Silva, ob. cit. pag. 317, “prevalece atualmente uma concegdo objetivista, que
subscrevo, considerando que esta disciplina ndo atribui aos empresdrios um
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verdadeiro direito subjetivo, pessoal ou patrimonial, constituindo antes um
dever geral de conduta. Também por isso, é maioritdrio o entendimento de que
a concorréncia desleal ndo integra o dmbito do Direito Industrial: enquanto
este ramo de direito atribui direitos exclusivos, a disciplina da concorréncia
desleal ndo o faz, limitando-se a ordenar a conduta dos concorrentes”.

No mesmo sentido se pronuncia Carlos Olavo, ob. cit. pag. 258, “ A repressdo
da concorréncia desleal configura-se como a reacgdo da lei contra a
inobservancia de um dever geral de proceder honesta e corretamente na luta
mercantil, ndo atribuindo aos empresdrios qualquer direito subjetivo, nem de
cardter patrimonial, nem pessoal”.

Constitui, pois, pressuposto da concorréncia desleal, que o ato praticado seja
contrario as normas e usos honestos de qualquer ramo de atividade
economica.

Patricio Paul, Estudo cit., sobre o conceito de “normas e usos honestos”
sublinha, “numa primeira andlise, poder-se-ia considerar que estas seriam as
normas juridicas disciplinadoras da concorréncia, mas tal entendimento faria
confundir concorréncia desleal e concorréncia ilicita e a concorréncia desleal
abrangeria todo o direito da concorréncia, o que é inexato, pois a
problemdtica da concorréncia desleal so se coloca relativamente aos atos que
sejam previamente qualificados como de concorréncia licita. As normas
mencionadas no artigo 317.° deverdo entender-se como sendo as regras
constantes dos codigos de (boa) conduta, elaborados, com cada vez maior
frequéncia, pelas associag¢ées profissionais, no exercicio da sua autonomia
privada.

Por sua vez, os usos honestos sdo padroées sociais de conduta de cardter
extrajuridico. Correspondem a prdticas sociais, nem sempre uniformes, pois
podem variar consoante o setor de atividade considerado”.

Ora, nos termos do art.2 1.2 do C. P. 1., “A propriedade industrial desempenha a
funcdo de garantir a lealdade da concorréncia, pela atribuicao de direitos
privativos sobre os diversos processos técnicos de producao e
desenvolvimento da riqueza”.

Anténio Campinos e Luis Couto Gongalves, ob. cit. pag. 87, citando Carlos
Olavo, A Propriedade Industrial e a Competéncia dos Tribunais do Comércio”,
in Direito Industrial, Vol. II, 2002, pag. 114, referem “ que a propriedade
industrial corresponde a necessidade de ordenar a liberdade de concorréncia,
feita essencialmente por duas formas: por um lado, “ a atribuigdo da faculdade
de explorar economicamente, de forma exclusiva ou ndo, certas realidades
imateriais”, e, por outro, “ a imposi¢cdo do dever de os vdrios agentes
economicos que operam no mercado procederem honestamente”.

E adiantam que “ o legislador mantém uma visdo redutora do instituto da
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concorréncia desleal, sendo certo que este é independente da existéncia de
qualquer direito privativo de propriedade industrial”. E, citando o Professor
Oliveira Ascensao, in “Concorréncia Desleal”, 2002, pag. 69 e ss, “ os atos de
concorréncia desleal ndo se esgotam na violagdo de direitos privativos
tutelados pelo CPI, podendo verificar-se concorréncia desleal sem violagdo de
um direito privativo, do mesmo modo que pode ocorrer a violagdo de direitos
privativos sem existir concorréncia desleal”.

Neste mesmo sentido se pronunciou o Acéordao do ST]J, de 26/09/2013, Proc.
n.2 6742/1999.L1.S2 ( in www.dgsi.pt), referindo que “ Os direitos privativos
da propriedade industrial e a repressdo da concorréncia desleal sdo institutos
distintos na medida em que através daqueles se procura proteger uma
utilizacdo exclusiva de determinados bens imateriais, enquanto através da
repressdo da concorréncia desleal se pretende estabelecer deveres reciprocos
entre os vdrios agentes economicos. Assim, pode haver violagdo de um direito
privativo sem que haja concorréncia desleal nos casos em que o ato ndo cause
prejuizo a outra pessoa através da subtracdo de sua clientela efetiva ou
potencial”. E acrescenta, “A repressdo da concorréncia desleal condena o meio
(a deslealdade) ndo o fim (desvios da clientela), pelo que a ilicitude radica-se
na deslealdade e ndo em qualquer direito especifico”.

Ora, no caso concreto, estamos perante a violagao de um direito privativo de
propriedade industrial, por banda da recorrente, direito que concede ao seu
titular, no caso a recorrida, a exclusividade de utilizacao dos modelos
industriais e de proibir a sua utilizacao por terceiros sem o seu consentimento,
e nele se esgota, ou seja, existe violagao de direito privativo mas nao
concorréncia desleal.

Na verdade, e de acordo com Luis Couto Gongalves, “Manual de Direito
Industrial”, 2008, pp. 419 e ss, citado por Anténio Campinos e Luis Couto
Gongalves, ob. cit. pag. 556/557, “ a suscetibilidade de se verificarem atos de
confusdo ocorre nas seguintes circunstancias:

- uso de sinais distintivos registados;

- uso de sinais distintivos que embora sejam passiveis de serem protegidos
através do registo, nao se encontram registados;

- uso de sinais atipicos insuscetiveis de serem protegidos através do registo
qualquer que seja o meio empregue”.

Acresce que o critério para aferir da possibilidade de confusao sera a partir do
homem médio, como refere Jorge Patricio Paul, Estudo cit., em que classifica
esses atos como “ato de aproveitamento”, clarificando que “Nestes atos,
denominados de confusdo, a sua esséncia esta em um concorrente se enfeitar
com penas alheias, de maneira a fazer-se passar por outro.

Este preceito sanciona ndo a imitagdo em si mesma, mas sim a confusdo que
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ela possa provocar e que nem sempre acontece, pois sé a confusdo provoca a
deslocacgdo da clientela.

O critério para aferir da suscetibilidade de confusdo ndo é a visdo do
especialista, que imediatamente se apercebe das diferencas ainda que
minimas, mas sim o olhar distraido do homem comum, incidindo sobre a
impressdo do conjunto e ndo analisando os diversos elementos de per si”.
Também Carlos Olavo, ob. cit. pag. 275, realga que “O critério para aferir o
risco de confusao radica-se na reacao normal do consumidor médio, excluindo
assim quer os peritos da especialidade, quer o consumidor particularmente
distraido ou descuidado”.

Partindo destes ensinamentos, a verdade € que no caso concreto nao se
verifica, face aos factos indiciados, qualquer uma das referidas circunstancias
suscetiveis de causar confusao, ou seja, nao estamos em presenca de ato
suscetivel de criar confusdo com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou
os servigos dos concorrentes (a requerente e a requerida P...bal).

Desde logo, porque apenas esta demonstrado que a Requerida V..., colocou no
ambito da obra rodoviaria "Concessao do Pinhal Interior", lote 19 - IC8:
Pombal/Carrico [A17], delineadores de estrada comercializados e fornecidos
pela sociedade espanhola P..., S.L.., com o nome P..., e que estao certificados e
tém a marcacao CE enquanto os produtos da requerente nao se encontram
certificados e nem possuem marcacgao CE.

E esta factualidade é manifestamente insuficiente para caracterizar esse
comportamento como ato de concorréncia contrario as normas e usos
honestos de qualquer ramo de atividade econdmica, porquanto a requerida “
V...” limitou-se apenas a adquirir esses produtos a P..., S.L., sendo que esta,
com sede em Espanha, se dedica ao fabrico e comercializagcao de produtos de
sinalizacao de trafego e de seguranca rodovidria.

Donde, a haver ato de concorréncia desleal seria por banda da requerida P..., a
qual exerce a mesma atividade econdmica que a requerente.

Porém, na auséncia de outros factos concretos, nao se pode afirmar que o seu
fabrico e comercializagao em Portugal viole normas e usos honestos de
qualquer ramo de atividade econdmica, ou que, nas palavras de Carlos Olavo,
ob. cit. pag. 252, “constitua um ato repudiado pela consciéncia normal dos
comerciantes como contrarios aos usos honestos do comércio e que seja
suscetivel de causar prejuizo a empresa competidora pela usurpagao, ainda
que parcial, da sua clientela”.

Depois, porque, no caso concreto, nao esta demonstrado que o ato de
concorréncia cause prejuizo a requerente através da subtracao de sua
clientela efetiva ou potencial, pelo que a violagao do direito privativo da
propriedade industrial da requerente consome a eventual concorréncia
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desleal.

Acresce que sendo a concorréncia desleal um ilicito contraordenacional, o ato
de concorréncia contrario as normas e usos honestos suscetivel de criar
confusao tem sempre subjacente a verificagao de dolo, ou seja, a atuacao do
concorrente desleal tem de ser dolosa, nos termos do art.2 8.2 do Regime
Geral das Contraordenacoes, aprovado pelo Dec. Lei n.2 433/82, de 27/10 (
por forca da remissao prevista no art.2 320.9), o qual prescreve que “so é
punivel o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na
lei, com negligéncia”, sendo que os preceitos do C.P.I. ndo preveem a
punibilidade de um ato praticado a titulo de negligéncia ( cfr. Antonio
Campinos e Luis Couto Gongalves, ob. cit. pag. 577).

Decorrentemente, para haver concorréncia desleal torna-se necessaria a
consciéncia da existéncia das normas e usos honestos e da sua violacao, bem
como a intengao quanto a criacao de confusao com a empresa, o
estabelecimento, os produtos ou os servigos dos concorrentes.

E o facto da requerida P..., S.L, com sede em Espanha, dedicando-se ao fabrico
e comercializagdao de produtos de sinalizagado de trafego e de seguranga
rodoviaria, ter vendido a requerida “V...” os delineadores em causa, nao
permite, sé por si, imputar essa consciéncia e intencionalidade,
nomeadamente o conhecimento de que a requerente exercia idéntica atividade
e beneficiava do direito privativo de propriedade industrial, com consequente
direito a exclusividade de utilizacdo dos modelos industriais, bem como da
violagao de normas e usos honestos.

E sendo a concorréncia desleal um ilicito de natureza contraordenacional,
punivel com uma coima, tem necessariamente subjacente, no caso concreto,
uma actuacgao dolosa, ou seja, uma conduta censuravel do ponto de vista ético-
juridico.

Resumindo, no caso em apreco, os factos indiciados nao permitem afirmar ter
havido concorréncia desleal, o que significa ter ocorrido violagao de um direito
privativo sem que lhe corresponda concomitantemente o ilicito de
concorréncia desleal.

E assim sendo, procede, nesta parte, o argumento dos recorrentes, apesar de
improceder a apelacgao.

Vencidos no recurso, suportarao as recorrentes as respetivas custas - Art.2
527.2/1 do C. P. Civil.

kkk

IV. Sumariando, nos termos do art.? 713.%/7 do C. P. C.
1. Sao pressupostos essenciais da providéncia cautelar regulada no art.
338.2-I do C. P. 1., a titularidade de um direito de propriedade industrial; a
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violagao efetiva do direito ou a sua violagao iminente, suscetivel de causar
lesao grave e dificilmente reparavel.

2. No caso de violagao efetiva do direito, ou seja, violagdo ja consumada,
prescinde-se da prova da gravidade da lesao e da dificuldade da reparacao.

3. Compete ao requerente fornecer os elementos de prova e demonstrar ser
titular do direito de propriedade industrial ou que esta autorizado a utiliza-lo,
bem como que se verifica a violagao ou que ela esta eminente.

4. Decorre do art.? 4.2, n.22, do C.PI. que a concessao de direitos de
propriedade industrial implica mera presuncdo juridica dos requisitos da sua
concessao, ou seja, trata-se de uma presuncao juris tantum que s6 podera ser
ilidida junto do érgao jurisdicional. Mas porque emanada por uma autoridade
administrativa, no exercicio de um poder publico regulado pela lei, presume-
se que o direito de propriedade industrial é valido até decisdao em contrario do
tribunal competente que declare nulo ou anule o respetivo registo

5. O titular do direito inscrito esta dispensado de provar que o modelo
industrial registado obedece aos requisitos de protecao e que beneficiam do
carater de novidade e singularidade a que alude os art.2s 177.2e 178.2do C. P.
I.

6. Na protegao do desenho ou modelo industrial estd em causa a aparéncia da
totalidade ou de parte do produto, nao o produto em si mesmo.

7. A concorréncia desleal é, atualmente, configurada como um ato ilicito
contraordenacional, sujeito a uma coima - art.2s 320.2e 331.2do C. P. I.

8. Nesse sentido, o ato de concorréncia contrario as normas e usos honestos
suscetivel de criar confusdo tem sempre subjacente a verificagdao de dolo, ou
seja, a atuacao do concorrente desleal tem de ser dolosa.

9. Os atos de concorréncia desleal nao se esgotam na violagao de direitos
privativos tutelados pelo C.P.I., podendo verificar-se concorréncia desleal sem
violagao de um direito privativo, do mesmo modo que pode ocorrer a violagao
de direitos privativos sem existir concorréncia desleal.

V. Decisao

Pelo exposto, acordam os juizes deste Tribunal da Relagao em julgar
improcedente a apelacao e confirmar a decisao recorrida, embora com
fundamentacao nao inteiramente coincidente.

Custas da apelacgao pelos recorrentes.

Lisboa, 2014/02/27

Tomé Almeida Ramiao
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Vitor Amaral
Fernanda Isabel Pereira
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