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A propriedade industrial subdivide-se
em direitos de incidéncia tecnoldgica
e direitos de incidéncia comercial. Os
direitos de incidéncia tecnoldgica pro-
tegem as criagbes de caracter técnico,
sendo eles as patentes, os modelos de
utilidade e os certificados complemen-
tares de protecao. Por sua vez, os direi-
tos de incidéncia comercial protegem as
criacdes de caracter estético e os sinais
distintivos de comércio, englobando-se
aqui as marcas, os logétipos, os dese-
nhos ou modelos, as denominacgdes de
origem e a indicagdo geografica.

Estas duas ultimas modalidades, dizem
respeito a sinais distintivos que servem
para identificar ou designar um produto
e sdo caracterizadas pelo nome de uma
regido, de um local determinado ou de
um pais. A principal diferenga entre as
duas é a intensidade da ligacdo que se
estabelece entre as qualidades e carac-
teristicas dos produtos e o meio geogra-
fico de onde provém.

Nas denominacgdes de origem, as carac-
teristicas e qualidades especificas sédo
devidas, ndo apenas a fatores humanos,
mas também as condigdes naturais de
producgédo ligadas ao meio fisico, e por
essa razao, a ligagao que se estabelece
é muito mais forte. O produto tem de ser
produzido, transformado e elaborado na
regido.

Na indicagdo geografica, basta que a
reputacdo do produto possa ser atri-
buida a uma regido, sem que tenha de
haver uma ligacdo aos fatores humanos
ou naturais. Nao se exige que todas as
operagdes de producdo, transformagao
e elaboragdo tenham de ocorrer na re-
gido, bastando que uma delas ai ocorra.
Nesta modalidade tem que se incluir
sempre um nome geografico (nome de
regiao, local determinado ou pais).

Um facto que temos de salientar é que
os direitos de propriedades industrial
sdo territoriais, pelo que a sua exclusi-
vidade é apenas garantida no territério
em que se encontram em vigor, assim,
por exemplo, uma marca nacional ape-
nas tem garantida a sua exclusividade
em territdrio nacional e ndo a nivel co-
munitario.

Temos ainda de referir que os direitos de
propriedade industrial estdo também Li-
mitados temporalmente, como veremos
melhor adiante.

Conforme disposto no artigo 1° do Cé-
digo da Propriedade Industrial, “A
propriedade industrial desempenha a
fungao de garantir a lealdade da con-
corréncia, pela atribuicdo de direitos
privativos sobre os diversos processos
técnicos de producéo e desenvolvimen-
to da riqueza.”
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Os Direitos de Propriedade Industrial
(DPI) sao direitos de exploragéo econd-
mica exclusiva que conferem seguranga
juridica e permitem a rentabilizacdo das
invencgdes, criagdes e dos sinais distin-
tivos, garantindo o retorno dos investi-
mentos realizados na inovagao, aumen-
tam ainda o valor da empresa, facilitam a
obtencao de financiamento e podem ser
dados como garantia, e desta forma, pro-
movem o desenvolvimento tecnoldgico e
geram crescimento econémico.

Contribuem também para o reconheci-
mento dos inventores ou criadores, além
de serem fundamentais para uma con-
corréncia livre e justa entre as empresas,
estimulando o trabalho dos seus colabo-
radores, na medida em que reconhecem
o seu valor, protegendo as suas criagoes
ou invengdes.

Os DPI tém também um grande impacto
no desempenho financeiro de uma em-
presa, como:

> Aumento do valor de mercado das em-
presas;

> Facilitacdo na obtencdo de financia-
mento, na medida em que podem ser
dados como garantia;

> Obtencao de receitas através da explo-
racdo comercial dos produtos ou por
via do licenciamento;

> Credibilidade da empresa, uma vez
que ajudam a empresa a transmitir aos
investidores e a comunidade financeira
informacgao sobre a qualidade dos ati-
vos que detém e sobre o potencial da
empresa para obter lucros.

Outro fator que devemos salientar é que
a empresa que detém os referidos direi-
tos, regista-os procurando garantir que,
por um determinado periodo, sera a Unica
a fabricar, comercializar, importar, utili-
zar, vender ou a transmitir a sua proprie-
dade. Caso ndo o fizesse, ndo haveria im-
pedimento (legal) para outra pessoa ou
empresa assumir a sua autoria, podendo
comercializar e beneficiar dos respetivos
lucros, sem ter feito qualquer investi-
mento de tempo ou de recursos para a
sua criacao.
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DEFESA DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL



Infelizmente, a Propriedade Industrial
ndo impede que existam atos (ou tenta-
tivas) de apropriagdo indevida por parte
de pessoas, tanto fisicas como juridicas
dos direitos de propriedade industrial.
Todavia, existe uma protecdo legal aos
direitos que se encontram devidamente
registados, punindo ou coibindo os seus
infratores e, nessa medida, contribuindo
para a sua preservacao.

As infragdes aos Direitos de Propriedade
Industrial podem ser punidas enquanto
ilicitos criminais ou contraordenacio-
nais. Desta forma, o infrator esta sujeito
a pena de prisdo (até 3 anos) ou multa
(até 360 dias) quando viole a exclusivi-
dade da patente, do modelo de utilidade,
do desenho ou modelo e em situagdes
de contrafacdo, imitagdo e uso ilegal
da marca (nos termos do disposto nos
artigos 3182, 3192 e 3202 do Cédigo da
Propriedade Industrial), e ao pagamento
de coima quando pratique atos de con-
corréncia desleal e violagao do exclusivo
do logdtipo. Aqui as coimas variam entre
3.000,00€ a 30.000,00€ quando o infra-
tor é uma pessoa coletiva ou 750,00€ a
7.500,00€ quando a infragdo é cometida
por uma pessoa singular, conforme dis-
posto no artigo 3232 do Cddigo da Pro-
priedade Industrial.
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A marca é um sinal distintivo colocado
nos produtos e/ou servigos de uma em-
presa, com o intuito de os diferenciar de
outros similares, apresentados por ou-
tras empresas concorrentes.

Para o consumidor, a marca representa
uma forma de reconhecer bens recomen-
dados por outras pessoas ou que a sua
experiéncia com os mesmos o levou a
preferir em detrimento de outros da mes-
ma natureza, constituindo um elo entre
produto/servigo/empresa que os fabrica
e/ou comercializa.

Embora n3o seja obrigatdrio, o registo
ajuda a proteger e desenvolver uma mar-
ca, oferecendo varias vantagens, entre
elas:

> evita que outras pessoas e entidades
produzam, fabriquem, vendam ou ex-
plorem comercialmente o sinal prote-
gido, sem a sua autorizagao;

> impede o registo de novas marcas
idénticas para produtos idénticos ou
similares;

> permite anular marcas idénticas que
tenham sido registadas antes para
produtos idénticos ou similares;

> atribui o direito ao uso exclusivo dessa
marca durante um periodo de 10 anos,
renovavel;

> ajuda a combater a contrafacao e en-
riquece o produto ou servigo gerando
confianga no consumidor.

As marcas podem conter texto, imagens,
desenhos ou sons, e combinagodes destes
elementos. Os logdtipos podem incluir
palavras, desenhos, letras, nimeros ou
combinagdes destes elementos.

O registo de uma marca ou de um logé-
tipo pode ser renovado as vezes que se
quiser, sendo valido por 10 anos a contar
da data da apresentagéo do pedido. Deve
ser renovado nos Ultimos 6 meses de va-
lidade.

Os sinais distintivos sao direitos territo-
riais, pelo que o exclusivo de um sinal é
apenas garantido no ordenamento juridi-
co em que se encontra registado. Assim,
as marcas podem ter o seu registo valido
nacionalmente, a nivel comunitario ou
ainda internacionalmente, sendo de refe-
rir que neste ultimo caso sdo designados
o0s paises a registar concretamente.

Quando se trata de uma marca comu-
nitaria, a sua protegdo estende-se, de
forma indivisivel, ao territério de todos
os Estados-membros da Unido Europeia
(U. E.). Ha coexisténcia e permeabilidade
entre a marca da U. E. e a marca nacio-
nal, ndo havendo nada que obste a dupla
protegdo (nacional e comunitéria). As
marcas nacionais conferem um direito
de prioridade durante um periodo de seis
meses para solicitar um pedido de marca
da U. E.

Um facto que ndo podemos deixar de
referir € que, caso o pedido de marca da
U. E. seja recusado podera sempre ser
transformado em pedido nacional nos
paises onde ndo foi alvo de recusa — Pe-
dido de transformacao.
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Para apresentar um pedido de registo in-
ternacional de marca, o requerente tem
de ter uma conexdo (nacionalidade, do-
micilio, sede, estabelecimento) com um
Estado da Unido de Madrid (Acordo de
Madrid referente ao Registo Internacio-
nal de Marcas) e tem de ter sempre um
registo nacional base ou um pedido de
registo nacional. Em qualquer altura da
vigéncia, o titular pode alargar a prote-
¢do da marca a novos paises. Cada pais
designado tem o direito de recusar o re-
gisto internacional no seu territério.
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E possivel registar sinais suscetiveis de
representagdo grafica, nomeadamente
palavras, incluindo nomes de pessoas,
desenhos, letras, numeros, sons, cor,
forma do produto ou da respetiva emba-
lagem, ou um sinal que possa ser repre-
sentado de forma que permita determi-
nar, de modo claro e preciso, o objeto da
protecdo conferida ao seu titular, desde
gue sejam adequados a distinguir os pro-
dutos ou servigos.

Mas quando se trata de registar uma
marca, muitas empresas deparam-se
com dificuldades quanto ao tipo de marca
gue devem escolher.




Tipos de marcas

> Marca Nominativa

Neste tipo de marcas o sinal é constituido exclusiva-
mente por palavras, letras, nimeros ou outros carateres
tipogréaficos normalizados. A marca deve ser representa-
da por uma reproducéo dos seus elementos constitutivos
numa ortografia e formatacdo normalizadas, sem qual-

quer representacao grafica, estilizagdo ou cor.

Exemplos:

ADIDAS PHILIPS

EUTM No 2 288 355 EUTM No 205 971

VOLVO Herbalife

EUTM No 2 361 087 EUTM No 5 332 234

LEVI'S

EUTM No 33 159

JUST DO IT

EUTM No 514 984
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> Marca Figurativa

Numa marca figurativa o seu sinal é constituido por pa-
lavras, letras, nUmeros ou outros carateres tipograficos,
sempre que se apresentem estilizados, numa formatacgao
nao normalizada ou apresentem uma caracteristica gra-
fica ou uma cor; elementos exclusivamente figurativos;
ou uma combinacao dos dois tipos de elementos acima
referidos.

Exemplos:

nba

-

<X

EUTM No 000000456 EUTM No 106948 EUTM No 5271598

> Marca figurativa com elementos verbais

E uma marca figurativa composta por uma combinagao
de elementos verbais e figurativos.

Exemplos:
J ﬁllllg; &
"1 FUITSU ==
EUTM No 009687336 EUTM No 002009298 EUTM No 11029477
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> Marca Tridimensional ou Marca de forma

Este sinal consiste em, ou integra, uma forma tridimen-
sional, incluindo recipientes, embalagens, o produto pro-
priamente dito ou a sua aparéncia.

A marca tridimensional ou de forma deve ser representa-
da por uma reproducéao grafica da forma, incluindo ima-
gens geradas por computador, ou por uma reproducao
fotogréfica, devendo incluir diferentes vistas, se tal for
essencial para a perceg¢do do elemento tridimensional
que se pretende proteger.

As marcas de forma também podem ter elementos verbais,
ex: EUTM No 31 203.

Exemplos:

EUTM No 146704 EUTM No 10532653

EUTM No 31203
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> Marca de Posicao

0 sinal caracteriza-se pelo modo especifico em que é
colocado ou aposto nos produtos, pelo que o sinal deve
ser representado por uma reprodugdo que identifique
corretamente a sua posi¢do e a sua dimensdo ou pro-
porgdo em relagdo aos produtos em causa. Os elemen-
tos que nao fazem parte do objeto do registo devem ser
visualmente identificados, de preferéncia, com recurso a
linhas a tracejado ou a ponteado. A representacao pode
ser acompanhada de uma descrigdo especificando de
que forma o sinal é aposto nos produtos.

Exemplos:
/)
/ //A !
/
EUTM No 001027747 EUTM No 001180231 EUTM No 008586489

> Marca de Padrao

0O sinal é constituido exclusivamente por um conjunto de
elementos que se repetem regularmente. A marca deve,
nestes casos, ser representada através de um padrdo
gue se repete. A representacao pode ser acompanhada
de uma descrigdo que especifique a regularidade de re-
peticdo dos seus elementos.

Exemplos:

EUTM No 017993008 EUTM No 000015602 EUTM No 005365754
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> Marca de Cor

A marca que consista numa sé cor (sem contornos) deve
ser representada por uma reproducao da cor e por uma
indicacao dessa cor por referéncia a um codigo de cores
geralmente reconhecido e associado a determinado(s)
produtos(s).

Exemplos:

EUTM No 000031336 EUTM No 002087005

ou

A marca que consista numa combinacao de cores (sem
contornos) deve ser representada por uma reprodugio
que mostre a disposi¢do sistematica da combinagdo de
cores, de forma uniforme e predeterminada, e por uma in-
dicagdo dessas cores por referéncia a um codigo de cores
geralmente reconhecido. Pode acrescentar-se uma des-
cricao especificando a disposicao sistematica das cores.

Exemplos:

EUTM No 000655019

EUTM No 000463174 EUTM No 002467876

EUTM No 003286614
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> Marca Sonora

Neste tipo de marca o sinal é constituido exclusivamente
por um som ou combinacdo de sons, devendo a marca
ser representada por um ficheiro dudio que reproduza o
som ou por uma representagao exata do som em notacgao
musical.

Exemplos:

EUTM No 017975948 EUTM No 017592031 EUTM No 001480805

> Marca de Movimento ou Marca Animada

0 sinal consiste em, ou integra, um movimento ou uma
alteracdo na posigao dos elementos que o compdem. A
marca de movimento deve ser representada por um video
ou por uma série de imagens fixas sequenciais que ilus-
trem o movimento ou a alteracao de posi¢ao dos elemen-
tos que constituem o sinal. Quando sdo usadas imagens
fixas, estas podem ser numeradas ou acompanhadas por
uma descricao explicativa da sequéncia.

Exemplos:

ot A )

~

u

~u

/-/ f“i- : Ready?
e

s =

EUTM No 005338629 EUTM No 008581977 EUTM No 017894840

ok Ve
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> Marca Multimédia

Nas marcas multimédia o sinal consiste em, ou integra,
uma combinagao de imagem e som. Neste tipo, a marca
deve ser representada por um ficheiro audiovisual con-
tendo a combinacgdo da imagem e do som.

Exemplos:

de Catalunya

u Universitat
c Oberta

——

EUTM No 017451816 EUTM No 017635293

> Marca de Holograma

0 sinal é composto por elementos com caracteristicas
hologréficas, devendo a marca ser representada por um
video ou uma reprodugao gréafica ou fotografica contendo
as vistas necessarias e suficientes para identificar o efei-
to holografico na sua totalidade

Exemplos:

EUTM No 012383171 EUTM No 017993401

EUTM No 017941596

EUTM No 002559144

#29 Propriedade Industrial Guia do Empresario . CTCP 19



20

Motivos de Recusa

Motivos Absolutos

Sinais descritivos:

Espécie: mengao direta e exclusiva ao
tipo de produto (p. ex., MILHO - para
Milho em lata);

Qualidade: caracteristicas intrinsecas
aos produtos (Deliciosos — para Bolos);

Quantidade: referéncia a unidades de
medida, quantidades standard ou teor
alcoolico dos produtos (p. ex., 129);

Destino: finalidade ou resultado da
utilizagéo do produto (p. ex., Facil de
engomar);

Valor: indicagéo do precgo dos produtos
(p. ex., 1€);

Proveniéncia geografica: referéncia a
origem geografica do produto (p. ex.,
Felgueiras);

Sinais usuais:

expressdes vulgarmente usadas relati-
vamente ao produto (p. ex., fino ou bica);

termos que sao usados para designar
os produtos;

#29 Propriedade Industrial Guia do Empresario . CTCP

Sinais desprovidos de eficacia dis-
tintiva (p. ex., HotelPorto):

nome dos produtos (sinais genéricos);

abreviaturas, aglutinagdes e misspelin-
gs (erro ortografico) de termos genéri-
cos ou descritivos (p. ex., Koompra);

sublinhado ou leve estilizagado dos ca-
racteres (p. ex., Consult@r)

Elementos insuscetiveis de apro-
priacdo exclusiva (p. ex., casa do lei-
tdo ou do mel)

Aquisicao de capacidade distintiva:
sinais a priori considerados nao distin-
tivos podem, excecionalmente, acabar
por ser protegidos, desde que o reque-
rente consiga demonstrar que o sinal
adquiriu, através do uso, capacidade
distintiva;

Inducdo em erro: sinais que sejam
suscetiveis de induzir o publico em
erro, nomeadamente sobre a natureza,
qualidades, utilidade ou proveniéncia
geografica do produto ou servigo a que
a marca se destina;

Sinais contrarios a moral, ordem
publica, bons costumes (p. ex.,
“Conduza e beba")



> Sinais de elevado valor simbélico:
nomeadamente, simbolos religiosos,
exceto quando sejam usuais na lingua-
gem corrente ou nos habitos leais do
comércio dos produtos ou servigos a
gue a marca se destina e surjam acom-
panhados de elementos que Lhe confi-
ram carater distintivo;

> Sinais que contenham simbolos pro-
tegidos (p. ex., bandeiras ou brasées)

> Sinais constituidos exclusivamente
pela bandeira portuguesa.

Motivos Relativos

Serdo recusadas oficiosamente, marcas
que:

> Reproduzam / imitem marca anterior-
mente registada;

> Reproduzam / imitem logétipo ante-
riormente registado;

> Reproduzam / imitem marca notoria-
mente conhecida em Portugal;

> Reproduzam / imitem marca de prestigio;
> Constituam infragao de outros direitos
de Propriedade Industrial (insignias e

nomes de estabelecimento);

> Reproduzam / imitem denominagdes de
origem ou indicagdes geograficas;

> Incluam nomes individuais ou retratos
alheios;

> Infrinjam o principio da unicidade do
registo;

> Sejam suscetiveis de constituir atos de
concorréncia desleal.
Pode ser apresentada oposigao a marcas

que:

> Reproduzam /imitem firma ou denomi-
nacdo social alheia;

> Infrinjam direitos de autor;

> Outras situacgoes.
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A obrigatoriedade do uso da marca
registada (sob pena de caducidade)

A caducidade do registo da marca por
nao uso, decorre, desde logo, da imposi-
¢do da exigéncia do uso da mesma, uma
vez que, conforme consta do teor do pon-
to 24 do Regulamento (EU) 2017/1001
do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 14 de junho de 2017, sobre a marca da
Unido Europeia, é entendimento comuni-
tario que “apenas se justificara proteger
as marcas da EU e, contra elas, as mar-
cas registadas anteriores, na medida em
que essas marcas sejam efetivamente
utilizadas”, tendo em consideragao, des-
de logo, o facto de que é cada vez mais
dificil registar novas marcas, por causa
da saturagdo dos registos, contribuindo
para isso (ndo s6 mas também) o regis-
to de marcas que nao sao exploradas e
que, tantas vezes, se encontram regista-
das apenas para serem um obstaculo aos
seus concorrentes.

Assim, nos termos do n.2 1 do artigo
2682 do Cddigo da Propriedade Indus-
trial (C.P.I1.) e da alinea a), do n.? 1 do
artigo 582 do Regulamento acima men-
cionado, deve ser declarada a caduci-
dade do registo da marca (perda dos
direitos) se a mesma néo tiver sido ob-
jeto de “uso sério” durante cinco anos
consecutivos para os produtos ou ser-
vigos para que foi registada e se nao
existirem motivos justificativos da sua
nao utilizacdo, competindo ao titular do
registo (ou ao licenciado, se inscrito por
averbamento do respetivo contrato e se
for licenciado em exclusivo), o 6nus da
prova do “uso sério” da marca (n.2 5 do
artigo 269° do C.P.I).
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Cumpre, todavia, desde logo referir que
a caducidade do registo da marca nao
opera logo que se verifiquem os requi-
sitos do n.2 1 do artigo 2682 do C.P.I., s0
produzindo os seus efeitos depois de ser
declarada pelo I.N.P.I. (n.2 9 do artigo
2692 do C.P.I.) ou pelo EUIPO (Euro-
pean Union Intellectual Property Offi-
ce), isto é, quando se verificam os requi-
sitos da caducidade por falta de uso o
registo da marca nao caduca, apenas é
suscetivel de ser declarado nulo (cadu-
cavel), continuando a marca a produzir
os seus efeitos.

N&o podemos também deixar de chamar
a atencdo para outra particularidade:
contrariamente ao que sucede no direito
civil (que a caducidade ndo se suspen-
de nem se interrompe — artigo 3282 do
Cddigo Civil), a caducidade do registo
da marca é suscetivel de ser interrom-
pida e/ou suspensa. Assim, no primeiro
caso, a caducidade do registo da marca
pode ser interrompida se o seu titular
reatar o uso da mesma de forma séria e,
neste caso, interrompe-se o calculo do
prazo de 5 anos. Por sua vez, aquela ca-
ducidade pode ser suspensa nos casos
em que o titular da marca nao faga uso
sério desta mas exista um justo motivo
para ndo o fazer (n.2 1 do artigo 2682
do C.P.I, in fine), tratando-se, pois, de
um requisito negativo, isto é, que nao
se pode verificar para que o registo da
marca seja suscetivel de caducidade por
falta de uso.



Outra singularidade da caducidade do re-
gisto da marca é o facto da mesma ser
suscetivel de ser sanada. Assim, dentro
do periodo de cinco anos é possivel sanar
a falta de uso da marca, com a excegéao
dos trés meses anteriores ao pedido de
declaracdo da caducidade, desde que o
titular do seu registo tenha conhecimen-
to. Em suma, contanto que o titular do
registo da marca tenha disso conheci-
mento, mesmo quando a marca estd em
estado caducavel podera a mesma cadu-
cidade ser sanada.

Por fim, e em jeito de resumo, cumpre-
-nos alertar as empresas que sejam de-
tentoras de uma marca registada (prin-
cipalmente ha mais de dois anos), do
seguinte:

1. Pode ser declarada a caducidade do
registo da marca (perda dos direitos)
se a mesma nao tiver sido objeto de
“uso sério” durante cinco anos con-
secutivos (ou de trés anos para o re-
gisto em certos paises, como é o caso
do Reino Unido) para os produtos ou
servigcos para que foi registada e se
ndo existirem motivos justificativos
da sua nao utilizagdo, competindo ao
titular do registo, o 6nus da prova do
“uso sério” da marca;

2. As empresas devem, assim, ter pro-
vas de uso da sua marca, as quais
deverdo exibir a marca tal como ela
vem sendo usada e também permitir
comprovar o seu uso no territério em
causa. As provas podem consistir em:
rétulos, etiquetas ou outro material
que inclua a marca;

3. No caso de a marca nao estar a ser
usada n3o é possivel apresentar a
Declaragéo de Uso e o registo caduca-
ra, exceto se for possivel demonstrar
justificagoes especificas para o nao
uso da marca.

Face ao exposto, sugerimos que para
evitarem que o registo da(s) marca(s)
pertencente(s) a vossa empresa cadu-
gue, nomeadamente, a pedido de algum
interessado naquela(s) marca(s) diligen-

ciem no sentido de obter provas de uso.
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O design ou modelo visa a criagdo de
coisas que sejam, ao mesmo tempo,
funcionais, estéticas e suscetiveis de
produgdo industrial. As leis nacionais e
europeias protegem a criacdo do design
inovador, através de um direito de pro-
priedade industrial chamado “desenho
ou modelo” (nos EUA, correspondente
ao design patent), a fim de incentivar o
aparecimento de produtos novos, dife-
renciados e competitivos.

O desenho ou modelo pode ser consti-
tuido pela aparéncia de um produto, no
seu todo ou em parte, e sera protegido
na medida em que possua os requisitos
da novidade e do caracter singular. A
aparéncia de um objeto pode ser defi-
nida ndo apenas pelas suas formas ou
contornos, mas também, por exemplo,
pelas suas cores, textura ou ornamenta-
¢ao. De referir que os desenhos ou mo-
delos protegem apenas o aspeto visivel
de um produto, ndo abrangendo o pro-
duto em si, a sua finalidade nem o seu
modo de funcionamento.

Uma grande variedade de produtos utili-
tarios pode ser protegida através desta
modalidade de propriedade intelectual,
desde embalagens de alimentos, layouts
de embalagens, produtos domésticos,
moveis, veiculos, ferramentas, com-
ponentes eletrdnicos, artigos de moda
e luxo, produtos digitais, jogos de vi-
deo, produtos industriais e artesanais,
layouts de espagos comerciais, etc.
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Conforme ja referimos supra, para que
um produto possa ser abrangido pela
protecdo dos desenhos e modelos, de-
vem verificar-se duas condigdes:

> Novidade - o objeto ndo pode ser
idéntico a um design anteriormente
divulgado.

> Singularidade — o objeto deve produzir
uma impressao global diferente de qual-
quer design anteriormente divulgado.

Considera-se divulgacéo ao publico, em
geral, uma publicagéo (por ex. num ca-
talogo) ou exposicdo do objeto (por ex.
numa feira) ou a utilizagdo no comércio
(por ex. em vendas online).

Assim, para se conseguir obter um regis-
to valido, o desenho ou modelo néo pode
ser divulgado antes da data do respetivo
pedido de registo. Dai a importancia de
registar o design na fase inicial, prefe-
rencialmente antes de langar o produto
no mercado. Contudo, a divulgagdo que
for feita pelo criador do design ou o seu
sucessor, ndo eliminara a novidade e sin-
gularidade, desde que o pedido de registo
seja apresentado dentro do “periodo de
graga” de 12 meses.

Um desenho ou modelo registado confere
ao titular o exclusivo sobre a aparéncia do
produto, da sua utilizagdo, nomeadamente
do fabrico, venda ou importacdo ou expor-
tacgdo de copias desse desenho ou modelo.
Isso significa que o titular do desenho ou
modelo pode proibir que terceiros nao auto-
rizados fabriquem ou comercializem deter-
minados objetos, um direito bastante forte
dado o seu potencial disruptivo no mercado.



Apesar de ndo ser obrigatério, o registo
é importante, pelos fatores acima men-
cionados, mas também porque a prote-
¢do conferida pelo registo ndo se encon-
tra limitada pela classe em que se insere
o produto no qual o desenho ou modelo
se encontra aplicado ou incorporado, e
as caracteristicas da sua aparéncia go-
zam de protecédo independentemente do
meio ou das dimensdes em que venham
a ser reproduzidas.

Tal como acontece com as marcas, o
registo dos designs/modelos também
se encontra territorialmente limitado e
0 seu registo ¢ valido por 5 anos apds
o pedido de registo, renovaveis até um
maximo de 25 anos.

Ao contrario de uma patente, que envol-
ve um procedimento longo e por vezes
dispendioso, o registo do desenho ou
modelo pode ser obtido, a nivel nacio-
nal ou internacional, em Portugal ou na
Unido Europeia, de uma forma répida e
econdmica. Por outro lado, ao contrario
de uma marca registada, o desenho ou
modelo registado n3o esté sujeito a uma
obrigacao de uso efetivo.

O registo comunitario de desenhos ou
modelos, permite obter o registo em
todo o territério da U. E. com apenas
um pedido e se o registo for recusado, a
recusa também abrange todo o territo-
rio. Por sua vez, o registo internacional
permite escolher em que paises se pre-
tende obter protecdo (desde que fagam
parte do Acordo de Haia) e a aferigdo
dos requisitos de protecdo é feita pais
a pais, podendo o pedido ser concedido
nuns e recusado noutros.

Devemos ainda referir que o desenho ou
modelo comunitario nao registado:

> Nasce independentemente de qual-
quer formalismo, na medida em que
nao é necessario apresentar pedido;

> A sua protecgao é valida por 3 anos a
partir do momento em que o desenho
ou modelo for divulgado ao publico e
ndo pode ser renovada; e

> Garante o direito de impedir o uso
comercial de um desenho ou modelo
apenas no caso de 0 mesmo ser uma
copia intencional do protegido, feita
de ma-fé, ou seja, sabendo da existén-
cia do desenho ou modelo anterior.

Contrariamente, e reforgando alguns
aspetos ja mencionados, quanto ao de-
senho ou modelo comunitario registado:

> E necessario apresentar o pedido e
pagar as taxas correspondentes;

> Confere o direito de exclusivo sobre
a aparéncia do(s) produto(s) abrangi-
dos pelo registo;

> Confere o direito de impedir terceiros
de fabricar, oferecer, comercializar,
importar ou exportar produtos em que
o desenho ou modelo esteja incorpo-
rado e que nao suscitem no utilizador
informado uma impressao global dis-
tinta; e

> E vélido por um periodo maximo de 25
anos.
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Desde logo, podemos dizer que uma in-
vengao é uma nova solugdo para um pro-
blema técnico especifico e que tanto as
patentes como os modelos de utilidade
destinam-se a proteger invengdes. Sao
um direito de PI, valido para um determi-
nado territério e periodo limitado.

S6 se pode atribuir este tipo de protecao
a invengdes que ainda ndo sejam do co-
nhecimento publico e que ndo sejam db-
vias face ao estado da técnica (o estado
da técnica consiste em toda a informacao
disponibilizada ao publico, por qualquer
meio, antes de se efetuar o pedido).

A obtencgdo de uma patente respeita di-
versas condigdes, dentro das quais se
destacam as seguintes:

> A invencado deve apresentar um ele-
mento de novidade, ou seja, uma ca-
racteristica nova que n3o faga parte do
corpo de conhecimento existente no
seu ambito técnico.

> A invencao deve implicar atividade in-
ventiva ou “ndo evidente”, o que signi-
fica que nao poderia ser deduzida por
uma pessoa da mesma area técnica.

> A invengdo deve ser suscetivel de
aplicacdo industrial, ou seja, deve-se
poder utilizar com fins industriais ou
comerciais sem se limitar a um fené-
meno meramente tedrico ou a ser util.
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Se o pedido de protecdo for efetuado
através de um pedido de patente, é habi-
tual iniciar-se com um pedido de patente
nacional e posteriormente com um pedi-
do de patente europeia reivindicando a
prioridade do pedido nacional, no perio-
do de 12 meses a contar deste Gltimo.

As patentes sdo vélidas durante 20 anos
a contar da data do pedido e os modelos
de utilidade sdo validos, no maximo, por
10 anos a contar da data do pedido (6
+ 2 + 2 anos), sendo necessario o paga-
mento de taxas e a divulgacao de toda a
informacéo técnica que permita a repro-
ducédo da invengao.

Cumpre-nos ainda esclarecer que, uma
invencdo pode ser nova, mas nao en-
volver atividade inventiva, pelo que nado
podera ser protegida através de paten-
te, pois para ser protegida por patente, a
invengao tem de resolver um problema
técnico.

No caso de a invengao constituir apenas
uma vantagem pratica, sera preferivel
proteger através de um modelo de utili-
dade, uma vez que os requisitos neces-
sarios para se proteger uma invengao
por modelo de utilidade sdo menos rigo-
rosos do que para o caso das patentes.

No modelo de utilidade, embora a exigén-
cia do requisito de "novidade" da inven-
¢do tenha de ser igualmente cumprida,
o requisito de "atividade inventiva" pode
resultar de uma vantagem pratica da in-
vencao face a outras solugdes existentes.



Quando a invengdo é dbvia, mas existe
uma vantagem pratica ou técnica para
o fabrico ou utilizagao do produto ou do
processo, a invengao sé pode ser protegi-
da através do modelo de utilidade.

E de salientar ainda o facto de gue a ca-
ducidade do direito permite que qualquer
pessoa ou empresa reproduza e comer-
cialize a invencao.

Patente Europeia de Efeito Unitario
(PEEU)

Anteriormente as patentes europeias
concedidas pelo Instituto Europeu de
Patentes (IEP), ndo eram automati-
camente eficazes no nosso pais, bem
como nos restantes paises membros da
Patente Europeia, dependendo de um
ato adicional de “validagao” no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial do
pais em causa, uma vez que, sem esse
passo administrativo a patente europeia
nao produziria quaisquer efeitos juridi-
cos no territdrio daquele pais.

No caso de o pais pretendido ser Portu-
gal, é necessario que o requerente pague
uma taxa e apresente uma traducao vin-
culativa da patente na lingua portuguesa.

Contudo, a partir de 2023 surgiu uma
alternativa ao sistema de “validagao na-
cional”, mais concretamente, uma pro-
tegdo automatica a partir da concesséao
pelo IEP nos 17 paises participantes do
“sistema unitario”.

Com este sistema, a patente europeia
sera concedida pelo IEP, tal como suce-
de com as restantes patentes europeias,
mas tera um efeito “unitario” em certos
paises da Unido Europeia, sendo eles
Portugal, Franca, Bélgica, Paises Baixos,
Alemanha, Austria, Italia, Dinamarca,
Suécia, Finlandia, Estdnia, Letdnia, Li-
tuénia, Bulgaria, Malta, Luxemburgo e
Eslovénia (Espanha, Polénia e Croacia
nao serdo abrangidas pelo efeito unitario
uma vez que nao ratificaram o Acordo do
Tribunal Unificado de Patentes).

Resumindo, este caracter unitario tra-
duz-se no facto da patente passar a go-
zar de uma protegao uniforme, com os
mesmos efeitos em todos os Estados-
-Membros participantes.

Aquele efeito unitario tera, pelo menos,
duas consequéncias imediatas:

1. Deixa de existir a necessidade de se
seguir os requisitos de validagao na-
cional (nomeadamente, a entrega de
tradugdes nos paises que ainda a exi-
gem, total ou parcialmente); e

2. A patente europeia ndo dara origem
a um conjunto de patentes nacio-
nais reguladas pelo direito nacional,
como acontecia anteriormente, mas
a um direito que terd um regime e
efeito uniforme em todos os paises
participantes do PEEU.
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Contudo, devemos referir que, mesmo
que a patente tenha efeito unitario, du-
rante o periodo transitério de 6 anos,
serd ainda exigida a apresentacdo de
uma traducdo com o pedido de efeito
unitario (em inglés, quando a lingua dos
procedimentos no IEP for francés ou
alemao; ou noutra lingua oficial da EU
quando a lingua dos procedimentos no
IEP é o inglés).

Este efeito unitdrio traz vantagens, mas
também aspetos menos positivos. Desde
logo, no caso de ser necessario iniciar
acdes ou medidas judiciais de defesa da
patente, em simultdneo em mudltiplos
paises, pode ser considerada uma vanta-
gem o facto de existir a possibilidade de
recorrer a um Tribunal Unificado de Pa-
tentes (TUP) e obter, num so processo,
uma decisdo aplicavel nos 17 Estados-
-Membros participantes. Contudo, tal
concentra também o risco de uma decla-
racdo de nulidade a patente, em simul-
taneo, para todos 17 Estados-Membros
participantes, ou o risco de o tribunal
julgar que a patente ndo € infringida em
nenhum desses paises. Ademais, um
processo num novo tribunal e com apli-
cacao de regras processuais novas,
podera implicar uma maior
imprevisibilidade das deci-
soes. Finalmente, no TUP
prevéem-se custos bas-
tante mais elevados do
que 0S que um proces-
so nacional que decorra
num tribunal nacional
acarretaria.
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Também quanto a renovagdo das pa-
tentes, ocorre uma simplificagédo signi-
ficativa, na medida em que os titulares
das patentes que queiram proteger as
suas patentes em mais de quatro paises
terdo vantagens econémicas e de sim-
plificagao, com taxas e centralizagdo de
mandatario. Em contrapartida, perde-
rao flexibilidade, na medida em que, o
custo sera unitario por toda a duragéo
da patente, ndo se podendo reduzir par-
cialmente os custos de renovacdo em
funcdo da “perda de interesse” num de-
terminado pafls.




Tribunal Unificado de Patentes (TUP)

Com o efeito unitério, a patente passa
a ficar abrangida pela competéncia ex-
clusiva do novo Tribunal Unificado de
Patentes (TUP), que substituird a com-
peténcia dos tribunais nacionais em
cada um dos Estados-membros parti-
cipantes, ocorrendo uma sujeigdo a um
sistema centralizado de litigios.

0 TUP é um novo drgéo jurisdicional no
dominio das patentes, criado por um
acordo internacional e que resulta da
cooperacao reforgada entre os Estados-
-Membros da Unido Europeia.

Este tribunal terd uma com-
peténcia exclusiva para os
litigios relativos a patentes
europeias concedidas pelo
Instituto Europeu de Patentes,
tanto patentes europeias com
efeito unitario, como patentes
europeias “cléssicas” (bem
como certificados complemen-
tares de protecdo para produ-
tos abrangidos por essas pa-
tentes), nomeadamente agdes
de infragdo e de invalidade,
pedidos de indemnizagéo e de
invalidade, pedidos de indem-
nizagdo e medidas provisorias
ou cautelares.

Devemos, contudo, sublinhar o facto de
que a competéncia do TUP serd obriga-
téria apenas para as patentes europeias
com efeito unitario. Assim, para as pa-
tentes europeias “classicas” a compe-
téncia do TUP é opcional, uma vez que,
durante um periodo transitdrio de 7 anos
(com possibilidade de ser estendido por
igual periodo), os respetivos titulares po-
derdo optar por afastar a competéncia do
TUP (opt-out), mantendo o atual sistema
de competéncia dos tribunais nacionais,
salvo se ja tiver sido iniciado um proces-
so no TUP.

Se nao for pedido o opt-out, a patente
europeia ficard sujeita a jurisdigdo do
TUP, contudo, durante o periodo transi-
torio, as acdes por violagdo ou invalida-
de ainda poderdo continuar a ser inten-
tadas nos tribunais nacionais.

Uma vez pedido o opt-out, a patente eu-
ropeia fica sujeita a competéncia dos tri-
bunais nacionais em cada jurisdi¢do onde
foi validada, até ao término da validade
dos respetivos direitos, salvo se o opt-out
for revogado. O opt-out pode ser revoga-
do pelo titular da patente a qualquer mo-
mento ao longo da duracdo da patente,
a nado ser que ja tenha sido iniciada uma
acdo num tribunal nacional. Um aspeto
importante é que, caso seja revogado o
opt-out, ndo podera ser requerido um se-
gundo opt-out para essa patente.

Todavia, para as patentes europeias com
efeito unitario nao é possivel o opt-out,
uma vez que estdo sujeitas obrigatoria-
mente a jurisdicdo do TUP.
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Os direitos de propriedade industrial sdo muito importantes, podendo, entre outros:

> Diferenciar o negdcio face ao dos concorrentes;

> Ser vendidos ou licenciados, proporcionando um forte fluxo de receitas;
> Aumentar o valor da empresa;

> Oferecer aos clientes algo de novo e diferente;

> Ser usados como garantia para financiamento/empréstimos;

> Apropriar-se dos ganhos;

> Facilitar a obtengao de financiamento;

> Formar uma parte essencial do marketing da empresa; e

> Facilitar parcerias com o meio académico ou até com outras empresas.
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