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En el presente documento se reproducen las preguntas formuladas ala delegacién de Portugal
y las respuestas dadas en el examen de la legislacion sobre las marcas de fébrica o de comercio,
indicaciones geogréficasy dibujos industriales en lareunion del Consgjo celebradalosdias11 al5 de
noviembre de 1996.2

I RESPUESTA A LA PREGUNTA GENERAL SOBRE LOSDERECHOSDE PRIORIDAD?

¢Reconoce su pais un derecho de propiedad sobre la base de una anterior solicitud de marcas
de fabrica o de comercio presentada en cualquier otro pais Miembro de la OMC por un nacional de
un Miembro de la OMC?

En nuestra opinidn, la respuesta de Portuga debe ser afirmativa por dos tipos de razones:

Laprimerasederivadelainterpretacion del articulo 2 del Acuerdo sobrelos ADPIC, envirtud
del cud los Miembros deben cumplir los articulos 1 a 12 y 19 del Convenio de Paris (1967), cuyo
articulo 4 establece los derechos de prioridad.

Lasegundarazon se basaen € parrafo 4 del articulo 3 del Codigo de la Propiedad Industrial,
por lo que las referencias a Convenio de Paris lo son también a Acuerdo sobre los ADPIC.

Por lo tanto, la intencion de los redactores de la legislacion nacional es la de aplicar las
disposicionesdel Convenio deParisno solo alaspartesen dicho Convenio, sinotambiénalosMiembros
dela OMC.

'Por lo que se refiere alas leyes y reglamentos pertinentes para los sectores en examen y notificadas por
Portugal de conformidad con € apartado 2 del articulo 63 del Acuerdo, se hace referencia a los documentos
IP/N/Y/PRT/1; IP/IN/UYPRT/C/1; IP/IN/YPRT/I/1 e IPIN/UPRT/L/L.

%El acta de la reunion figura en & documento 1P/C/M/11.

En lareunion del Consgo de los ADPIC celebrada los dias 11 a 15 de noviembre de 1996, los Miembros
acordaron responder a esta pregunta en € contexto del presente examen (documento IP/C/M/11, parrafo 43).
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I. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS ESTADOS UNIDOS

1 Sirvanse explicar si la naturaleza del producto o servicio al que la marca de fabrica o de
comercio ha de aplicarse puede ser un obstaculo para € registro dela marca segiin la Ley de Marcas
portuguesa. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen las materias cuyo registro esta excluido
por ese motivo y las disposiciones de esa ley en que se fundan esas exclusiones.

La naturaleza del producto o del servicio no es un obstaculo para € registro de la marca de
fébrica o de comercio.

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

¢Establece la Ley de Marcas portuguesa alguin requisito o condicion a los titulares de marcas
notoriamente conocidas y que no estan registradas que hayan presentado una reclamacion contra un
tercero por la utilizacion de una marca notoriamente conocida y que no esta registrada antes de que
se pueda dar curso a la reclamacion?

La ley portuguesa distingue entre dos tipos de marcas notoriamente conocidas: las marcas
notoriamente conocidas strictu sensu y las marcas muy notoriamente conocidas, establecidas en los
articulos 190 y 191, respectivamente, del Codigo de la Propiedad Industrial.

De conformidad con la ley portuguesa, el registro de una marca no es obligatorio ni paralas
marcas notoriamente conocidas ni para las demas.

En & caso concreto delas marcas notoriamente conocidas, se deben considerar, desde € punto
de vista de la pregunta formulada, dos casos:

Laprimerahipétesisese caso del titular de unamarca notoriamente conocida que desea oponerse
alasolicitud por un tercero del registro de la marca para los mismos bienes o0 servicios.

Enestecaso, € procedimientoadministrativo obligaal titular delamarcanotoriamenteconocida
apresentar, a su vez, una solicitud de registro (articulo 190 del Cadigo de la Propiedad Industrial).

La segunda hipdtesis es e caso del titular de una marca notoriamente conocida que desea
presentar una demanda judicial.

Si se trata de una demanda civil, es decir, si € titular no alega unaintencion fraudulenta por
parte del tercero, no se imponen requisitos ni condiciones previos al titular de la marca notoriamente
conocida.

Si setratade unademandapenal, esdecir, S e propietario de lamarcanotoriamente conocida
alega fraude o intencion de defraudar, laley portuguesa establece e requisito previo de la solicitud
de registro (apartado c) del parrafo 1 del articulo 264 del Cédigo de la Propiedad Industrial).

En e caso de marcas muy notoriamente conocidas, sutitular puedesolicitar alaAdministracion
gue se oponga a su registro o pedir alos tribunaes civiles que impidan su uso por un tercero, sin
condicion previa aguna.

Sin embargo, en e caso de una demanda penal, se ha de presentar previamente una solicitud
de registro (apartado d) del parrafo 1 del articulo 264 del Codigo de la Propiedad Industria).
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2. Sirvanse explicar si se pueden invocar como razones validas para impedir la anulacién del
registro de una marca las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad dd titular de
la marcay que constituyan un obstacul o al uso delamisma (por ggemplo, restriccionesalaimportacion
u otras medidas oficiales). S no se reconocen esas razones, sirvanse explicar si la ley portuguesa
es compatible con el parrafo 1 del articulo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC.

No se pueden invocar como razones vdidas para la anulaciéon circunstancias que surjan
independientemente de la voluntad del titular de la marcay que constituyan un obstéculo a uso de
la marca (apartado &) del parrafo 1 del articulo 216 del Codigo de la Propiedad Industrial).

3. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en Portugal las marcas notoriamente conocidas
gue no estan registradas, conforme a lo dispuesto en los parrafos 2 y 3 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

L as marcas notoriamente conocidas y que no estén registradas gozan de la misma proteccion
que las marcas registradas. Losarticulos 190y 191 del Codigo de laPropiedad Industria de Portugal
regulan esta cuestion.

4. Sirvanse explicar si la ley portuguesa establece una presuncién de probabilidad de confusion
a los efectos de determinar si existe una semejanza que puede inducir a confusion por utilizar marcas
idénticas para productosidénticos, conforme alo dispuesto en € parrafo 1 del articulo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC. De ser asi, les rogamos indiquen y expliquen cuél es e fundamento legal de esta
presuncion.

L apresuncién de probabilidad de confusion esté previstaen los articulos 204 y 207 del Codigo
de la Propiedad Industrial de Portugal.

5. Sirvanse explicar € criterio utilizado en la Ley de Marcas portuguesa para determinar si una
marca es notoriamente conocida y s este criterio es compatible con € pérrafo 2 del articulo 16 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Sirvanse indicar si la notoriedad de la marca en el sector pertinente del
publico y la notoriedad obtenida en Portugal como consecuencia de la promocion de la marca son
factores que se tienen en cuenta al aplicar dicho criterio.

Se determina si una marca es notoriamente conocida en funcion del conocimiento general de
dicha marca por los consumidores.

El derecho civil portugués establece ladefinicion de conocimiento coman (“fait notoire"), que
también se debe tener en cuenta en este marco.

6. La ley portuguesa parece proteger las marcas notoriamente conocidas, pues prohibe que otra
personaregistre unamarcaidénticao similar para productoso serviciosqueno son similaresa aquellos
para los cuales se solicita e registro de la marca. No esta claro si la ley portuguesa protege contra
el uso de esa marca por un tercero. Sirvanse explicar si la ley autoriza a un tercero a utilizar una
mar ca notoriamente conocida sin €l consentimiento del titular dela marcay si la préctica portuguesa
es compatible con el parrafo 3 del articulo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Laley portuguesa protege las marcas notoriamente conocidas contra su uso por terceros. Los
terceros no estén autorizados ausar una marca notoriamente conocida sin e consentimiento del titular
de la marca (apartado d) del parrafo 1 del articulo 264 del Codigo de la Propiedad Industria).



IP/IQ2/PRT/1
Pégina 4

[Pregunta complementaria de los Estados Unidos]

¢Cuadl es la definicion de marca notoriamente conocida de conformidad con € derecho civil
de Portugal ? Sirvase aportar copias de las disposiciones pertinentes del derecho civil de Portugal
relativas a las marcas notoriamente conocidas.

El derecho civil portugués no define € término " marcanotoriamente conocida'. No obstante,
en d sistema lega portugués estan recogidas las disposiciones pertinentes del Convenio de Paris
(articulo 6bis) y del Acuerdo sobre los ADPIC (articulo 16).

Ademas, los articulos 190y 191 del Cédigo de la Propiedad Industria rigen la proteccion de
las marcas notoriamente conocidas y de las marcas muy notoriamente conocidas, respectivamente.

7. Seguin la ley portuguesa, si una licencia de una marca no esta registrada, cabe la posibilidad
de que no se reconozca que la utilizacién por e licenciatario constituye uso de la marca a los efectos
demantener envigor €l registrodeesta Ultima. Sirvanseexplicar si estadisposiciondelaley portuguesa
es compatible con el parrafo 2 del articulo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Deconformidad con laley portuguesa, unalicenciadeunamarca, aun cuando no estéregistrada,
concede a licenciatario los mismos derechos que a titular (parrafo 4 del articulo 30 del Codigo de
la Propiedad Industrial).

Asi pues, se considera el uso por € licenciatario, aun cuando la licencia no esté registrada,
como uso por € titular de la marca.

8. Sirvanse explicar de qué proteccidn gozan en la ley portuguesa las indicaciones geogr &ficas,
conforme a lo dispuesto en los articulos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

La proteccion de las denominaciones de origen y de las indicaciones geogréficas constituye
un capitulo del Codigo de la Propiedad Industrial de Portuga (Capitulo VIII). Las disposiciones
pertinentes estdn en consonancia con los articulos 22 y 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

9. Sirvanse describir 1os métodos utilizados en Portugal para proteger los dibujos y modelos
industriales, en particular:

a) la forma o formas de propiedad intelectual utilizadas para proteger el dibujo o modelo
(por gemplo, patente, derecho de autor, sui generis);

b) las condiciones que deben cumplirse para obtener la concesién de esa proteccion (por
giemplo, s los dibujos 0 modelos deben ser nuevos u originales y los elementos de
estos conceptos), junto con una breve descripcion del procedimiento de registro o

concesion;
C) la naturaleza de los derechos concedidos y la duracion de la proteccion otorgada;
d) la naturaleza de las vias de recurso de que puede valerse d titular de cada tipo de

proteccion, incluida una descripcidn de las condiciones que pueden imponerse (por
gemplo, si se exige la utilizacion comercial); y

€) S existen excepciones a la proteccion o los derechos para cada tipo de propiedad
intelectual de los dibujos industriales.
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a) L aproteccién de los dibujos 0 model os industria es constituye un capitulo de laley portuguesa
relativa a la proteccion de la propiedad industrial (Capitulo |11 del Cédigo de la Propiedad

Industrid).
b), ¢), d) y e) Véanse los articulos 139 a 164 del Cadigo de la Propiedad Industrial.
10. Sirvanse explicar de qué proteccion gozan en la ley portuguesa los dibujos y model os textiles.

Los dibujos y modelos textiles estén protegidos de conformidad con las disposiciones citadas
en la respuesta a la pregunta 9 supra.





