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1. Introducio

De héd muito que se reconhece que o aspecto exterior do pro-
duto pode representar um significativo valor acrescentado que con-
fere ao respectivo produtor uma vantagem competitiva.

Os motivos ornamentais que definem ou caracterizam os pro-
dutos, quer pelas respectivas qualidades estéticas, quer pela sua
originalidade, constituem elementos de atraccio de clientela, cuja
protec¢do se impde numa economia de mercado.
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Essa protecgio tem-se tornado mais premente a medida que a
utilizagdo dos elementos ornamentais se expande dos respectivos
mercados origindrios, tais como o vestudrio e o mobilidrio, para
novos mercados, como é o caso das méquinas ¢ equipamentos.

E no ambito da protecgio dos motivos ornamentais dos objec-
tos que se inserem os desenhos e modelos.

Quer o desenho, quer 0 modelo sio elementos de decoragao
figurativos.

Distinguem-se, porém, por o desenho ser meramente gréfico
e bidimensional, e o modelo ser tridimensional.

Nio é, porém, univoca a terminologia utilizada.

Se, actualmente, a referéncia costuma ser feita apenas a
“desenhos e modelos”, a mesma realidade ¢é referida, por vezes,
como “desenhos e modelos de fdbrica” “desenhos e modelos
industriais”, “desenhos e modelos ornamentais”, ou, em lingua
inglesa, simplesmente “designs”.

A diferenga terminolégica ndo esconde, porém, a identidade
substancial da realidade em causa.

2. Os Desenhos e Modelos nas Convengdes Internacionais
A) A Convenciio da Unido de Paris

A Convengio da Unido de Paris para a Protec¢éo da Proprie-
dade Industrial, de 20 de Margo de 1883, integrava ji, na sua
redacgdo inicial, os desenhos e modelos industriais, no dmbito da
protecgdo da propriedade industrial.

Era, no entanto, omissa, quanto a concretizagdo de seme-
lhante protecgio, para além da possibilidade de invocagdo da prio-
ridade unionista.

S6 através da revisdo de Estocolmo de 14 de Julho de 1967 foi
introduzido o actual artigo 5.°-quinquies, que determina que os
desenhos e modelos industriais serdo protegidos em todos os pai-
ses da Unido, explicitando o artigo 5.° B) que a protecgéo dos dese-
nhos e modelos industriais ndo caducard por falta de explora¢do
nem por introdugio de objectos semelhantes aqueles que se encon-
tram protegidos. :
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B) O Acordo TRIPS

O TRIPS refere os desenhos e modelos industriais nos arti-
80s 25.° e 26.°.
Diz o primeiro desses artigos:

“1. Os Membros assegurardo uma protecgdo dos dese-
nhos ou modelos industriais criados de forma independente que
sejam novos ou originais. Os Membros podem estabelecer que
os desenhos ou modelos nio s@o novos ou originais se ndo dife-
rirem significativamente de desenhos ou modelos concebidos
ou de combinagées de caracteristicas de desenhos ou modelos
conhecidas. Os Membros podem estabelecer que essa protec-
¢do ndo abrangerd os desenhos ou modelos ditados essencial-
mente por consideragdes de cardcter técnico ou funcional,

2. Cada Membro assegurard que 0s requisitos para
obtengdo da proteccdo de desenhos ou modelos de téxteis,
nomeadamente no que se refere a eventuais custos, exames ou
publicagdes, ndo comprometam indevidamente a possibili-
dade de requerer e obter essa protec¢do. Os Membros serdo
livres de dar cumprimento a esta obrigagdo através da legis-
lagdo em matéria de desenhos ou modelos industriais ou atra-
vés da legislacdo em matéria de direitos de autor”.

E preceitua o artigo 26.°:

“1. O titular de um desenho ou modelo industrial prote-
gido poderd impedir que terceiros, sem o seu consentimento,
fabriquem, vendam ou importem artigos a que seja aplicado,
ou que incorporem, um desenho ou modelo que seja, na tota-
lidade ou numa parte substancial, uma cépia do desenho ou
modelo protegido, quando esses actos sejam realizados com
finalidade comercial.

2. Os Membros podem prever excepgées limitadas pro-
teccdo dos desenhos ou modelos industriais, desde que essas
excepgoes ndo colidam de modo injustificdvel com a explora-
¢do normal dos desenhos ou modelos industriais protegidos e
ndo prejudiquem de forma injustificdvel os legitimos interes-
ses do titular do desenho ou modelo protegido, tendo em
conta os legitimos interesses de terceiros.
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3. A duragdo da protecgdo oferecida serd de pelo menos
10 anos.”

C) Os Acordos da Haia

Pelo Acordo da Haia de 1925, foi criado um registo interna-
cional de desenhos e modelos, que permite a respectiva protec¢ao
em todos os paises signatdrios desse Acordo através de um tinico
dep6sito junto da Secretaria Internacional de Genebra (').

O registo internacional simplifica as inerentes formalidades,
substituindo os vdrios pedidos de registos nacionais por um Gnico
pedido, mas nio altera as condig¢Oes de protecgio atribuidas em
cada pais signatdrio pela respectiva lei nacional, excepto quanto as
regras comuns estabelecidas no préprio Acordo.

O Acordo da Haia de 1925 foi objecto de revisio pelo Acto
de Londres de 2 de Junho de 1934, tendo sofrido posteriormente
vérias revisdes, que deram origem ao Novo Acordo da Haia assi-
nado em 28 de Novembro de 1960, j4 modificado pelo Protocolo
de Genebra de 29 de Agosto de 1975.

Os Acordos da Haia abrangem 3 grupos de Estados, uma vez
que h4 Estados vinculados ao Acto de Londres de 1934 e ao Acto
da Haia de 1960, outros vinculados apenas ao primeiro, mas ndo ao
segundo, e outros vinculados ao Acto da Haia de 1960, mas nao ao
Acto Londres de 1934.

Portugal, no entanto, ndo é parte em qualquer das versoes dos
Acordos em causa.

3. A Evolugiio Legislativa Portuguesa sobre Desenhos e Modelos
A) A Lei de 24 de Maio de 1896

Em Portugal, a Lei de 24 de Maio de 1896 tratava, no respec-
tivo Titulo VII, do depésito dos desenhos e modelos.

() Cfr. Pierre Greffe et Frangois Greffe, Traité des Dessins et des Modeles,
6.% ed., 2000, pdgs. 596 e segs.
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Estabelecia o respectivo artigo 157.°:

“Qualquer fabricante portugués ou estrangeiro, que
tenha domicilio ou estabelecimento em Portugal e suas cold-
nias, ou em algum dos paises da Unido para a protec¢do da
propriedade industrial, pode fazer depositar os seus desenhos
ou modelos de fdbrica, recebendo um titulo de depdsito que
lhes garante a propriedade desse desenho ou modelo, quando
satisfaga os preceitos exigido nesta lei.”

Por seu turno, preceituava o artigo 158.°:

“Consideram-se “desenhos de fibrica” os desenhos,
figuras, gravuras, estampas, pinturas e quaisquer padrdes ou
disposiges de linhas e cores susceptiveis de se imprimir, pin-
tar, tocar (%), bordar, gravar e cunhar na superficie dos objec-
tos fabricados de uma maneira distinta.

§ tinico. Exceptuam-se as gravuras, pinturas, esmaltes,
bordados, fotografias e quaisquer desenhos, quando tenham
puramente o cardcter artistico, e ndo devam considerar-se
meros acessorios dos produtos industriais”.

E acrescentava o artigo 159.°:

“Consideram-se “modelos de fdbrica®: moldes, formas,
objectos em relevo e as formas que apresentam os produtos
industriais, ou que sdo susceptiveis de se aplicar aos mesmos
produtos.

§ unico. Exceptuam-se as estdtuas, obras de talha e
esculturas de cardcter artistico”.

Dizia ainda o artigo 160.°:

“As matrizes tipogrdficas, obtidas por qualquer pro-
cesso, sdo consideradas como desenhos”.

() Trata-se de erro tipografico, sendo a palavra correcta “tecer”, tal como cons-
tava do Decreto ditatorial de 15 de Dezembro de 1894, que a Lei veio substituir apenas
com ligeiras diferengas.
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De acordo com o artigo 161.°, o mesmo objecto pode ser
depositado pelos desenhos que o ornem e pelo modelo que realiza.

A protecgdo dependia de registo, ou depésito, como entdo se
denominava esse registo, que era concedido ap6s se proceder a
exame sumdrio, e cuja durag@o era de 5 anos, indefinidamente
renovével por iguais periodos (artigo 173.°).

S6 se concedia ou reservava o titulo de depésito aos desenhos
e modelos novos, ou aos que, ndo o sendo inteiramente, realizavam
combinagdes novas de elementos antigos ou conhecidos, ou dispo-
sicdes de elementos ja usados, diversas das empregues habitual-
mente € bastante vulgarizadas, mas que apresentavam um aspecto
geralmente distinto (artigo 174.°).

De acordo com o artigo 166.°, a concessdo do titulo de dep6-
sito ndo importava que o desenho ou modelo depositado fosse
novo, ou seja, implicava mera presungio de novidade.

B) O Cédigo da Propriedade Industrial de 1940

A Lei de 24 de Maio de 1896 foi substituida pelo Cédigo da
Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto n.° 30.679, ao abrigo
da Lei n.° 1972, de 21 de Junho de 1938.

Esse Cédigo dedicava o Capitulo II do Titulo II aos modelos
de utilidade e modelos e desenhos industriais.

Nos termos do respectivo artigo 37.°, consideram-se modelos
de utilidade e sdo como tais protegidos os modelos de ferramentas,
utensilios, vasilhame e demais objectos destinados a uso prético,
ou os de qualquer parte dos mesmos, que, por nova forma, dispo-
si¢iio, ou novo mecanismo, aumentem ou melhorem as condigdes
de aproveitamento de tais objectos.

Explicita o § dnico desse artigo que, nestes modelos, € prote-
gida a forma especifica e nova que torna possivel o aumento da sua
utilidade ou a melhoria do seu aproveitamento.

Os modelos de utilidade protegem, pois, as pequenas inven-
coes destinadas a uso prético, e consistentes numa nova configura-
¢do, disposi¢do ou mecanismo.
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Sao criagOes engenhosas que tornam os objectos corpéreos
mais \teis ou aproveitdveis por uma simples modificagdo na forma
ou disposicdo, sendo este o elemento especifico (°).

Os modelos industriais sdo definidos no artigo 40.°, nos
seguintes termos:

“Consideram-se modelos industriais os moldes, formas,
padroes, relevos e demais objectos que sirvam de tipo na
Jabricagdo de um produto industrial, definindo-lhe a forma,
as dimensées, a estrutura ou a ornamentagdo.

§ dinico. Nestes modelos ¢é protegida apenas a forma sob
0 ponto de vista geométrico ou ornamental”.

Os modelos de utilidade distinguem-se claramente dos mode-
los industriais.

Nos primeiros, a forma é essencialmente funcional — visa
aumentar a utilidade do objecto ou melhorar o seu aproveitamento.

Nos modelos industriais, a forma é puramente estética, sem
influéncia na fung¢io para que foi criada.

A par dos modelos industriais, que constituem a forma do
objecto, a lei contempla também os desenhos industriais, que cons-
tituem a respectiva decoragio.

Diz o artigo 41.°:

“Consideram-se desenhos industriais as figuras, pintu-
ras, fotografias, gravuras ou qualquer combinagdo de linhas
ou cores, aplicadas com fim comercial a ornamentagdo de um
produto, por qualquer processo manual, mecédnico ou qui-
mico”.

O artigo 42.° exceptua, da susceptibilidade de protecgio como
modelo ou desenho industrial, as obras de escultura, arquitectura e
pintura, as gravuras, esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer
desenhos com carécter puramente artistico, mas ndo as suas repro-
dugdes feitas com fim industrial por quaisquer processos que per-
mitam a sua fAcil multiplicagio, de modo a perderem a individua-
lidade caracteristica de obras de arte.

() Cfr. Parecer da Camara Corporativa sobre a Proposta que deu origem 2 Lei
n.° 1972, Lisboa, 1937, pag. 198.
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A protecgio dos modelos e desenhos industriais depende do
respectivo registo, denominado “dep6sito” (artigo 44.°), o qual
produz efeitos durante o periodo de 5 anos a contar da data da sua
concessio, indefinidamente renovavel (artigo 45.°).

O depésito é efectuado ap6s um processo que inclui, previa-
mente ao correspondente despacho, publicagdes, estudo e informa-
¢do, bem como eventual oposigdo (artigos 59.° a 61.°).

A lei exige, para que goze de semelhante protecgdo, a novi-
dade absoluta do modelo ou desenho, ou, pelo menos, a sua singu-
laridade.

Determina o artigo 43.°:

“S6 gozam de proteccdo legal os modelos ou desenhos
novos e os que, ndo o sendo inteiramente, realizem combina-
¢cdes novas de elementos conhecidos, ou disposigoes diferen-
tes de elementos jd usados, que déem aos respectivos objec-
tos aspecto geral distinto”.

E, nos termos do artigo 51.°, € novo o desenho ou modelo
que, antes do pedido do respectivo depésito, ainda ndo foi divul-
gado dentro ou fora do Pais, de modo a poder ser conhecido e
explorado por peritos na especialidade.

Nzo importam modificagdo do modelo ou desenho deposi-
tado, simples alteragdes de dimensao, cores ou material empregue,
como decorre dos artigos 57.° € 58.°.

O modelo e o desenho industrial devem, pois, corresponder a
uma criagéo do seu autor.

4. O actual Cédigo da Propriedade Industrial
A) O Objecto da Proteccio
O Cédigo da Propriedade Industrial de 1940 foi substituido

pelo Cédigo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Ja-
neiro (%), para entrar em vigor a 1 de Junho de 1995.

) E a este Codigo que se reportam os artigos mencionados sem indicagio do
diploma.
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O actual Cédigo da Propriedade Industrial reporta-se aos
modelos e desenhos industriais no respectivo Capitulo III do
Titulo I, distinguindo-os assim claramente dos modelos de utili-
dade, previstos no Capitulo II.

Quanto aos modelos industriais, bem como aos desenhos
industriais, a actual lei segue de perto a anterior.

Assim, o artigo 139.° contem idéntica definigdo de modelo
industrial, (°) do seguinte teor:

“1. Podem ser protegidos como modelos industriais os mol-
des, formas, padroes, relevos, matrizes e demais objectos que sir-
vam de tipo na fabricagdo de um produto industrial, definindo-
-lhe a forma, as dimensoes, a estrutura ou a ormamentagdo.

2. Nestes modelos é protegida apenas a forma sob o
ponto de vista geométrico ou ornamental”.

A defini¢do de desenho industrial constante do artigo 140.°,
embora mais extensa, ndo diverge substancialmente da constante
do artigo 41.° do Cédigo de 1940.

Diz esse artigo 140.°:

“Podem ser protegidos como desenhos industriais:

a) As figuras, pinturas, fotografias, gravuras ou qual-
quer combinacdo de linhas ou cores ou de linhas e
cores ornamentais ou ndo, aplicadas a um produto
com fim comercial, por qualquer processo manual,
mecdnico ou quimico;

b) Os caracteres, tipos, matrizes tipogrdficas de qual-
quer espécie, chapas estereotipicas de cartdo, metais
destinado a impressdo tipogrdfica de letras, algaris-
mos, notas musicais ou outros quaisquer sinais, sim-
bolos, monogramas, emblemas, tarjas e filetes”.

O artigo 142.° exclui do conceito de modelo ou desenho
industrial as obras de arte, nos seguintes termos:

“]. Ndo se consideram modelos ou desenhos industriais
as obras de escultura, arquitectura e pintura, as gravuras,

(®) Apenas se acrescenta a referéncia a “matrizes”.
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esmaltes, bordados, fotografias e quaisquer desenhos com
cardcter puramente artistico.

2. O disposto no niimero anterior ndo se aplica as repro-
dugées feitas com fim industrial por quaisquer processos que
permitam a sua fdcil multiplicagdo, de modo a perderem a
individualidade caracteristica de obras de arte”.

A novidade absoluta ou singularidade continua a ser uma exi-
géncia da lei, desta feita no artigo 141.°, cuja redacgao, idéntica a
do artigo 43.° do Cédigo de 1940, € a seguinte:

“S6 gozam de protec¢do legal os modelos ou desenhos
novos e os que, ndo o sendo inteiramente, realizem combina-
¢des novas de elementos conhecidos, ou disposicoes diferen-
tes de elementos jd usados, que déem aos respectivos objec-
tos aspecto geral distinto”.

Determina, porém, o artigo 143.°:

“Ndo podem ser objecto de registo:

a) Os modelos ou desenhos destituidos de realidade
prdtica ou insusceptiveis de ser industrializados;

b) Os modelos ou desenhos cuja utilizacao for contrdria
a lei, ou a ordem puiblica, ou ofensiva dos bons cos-
tumes;

c¢) Os modelos ou desenhos desprovidos de novidade.”

E, de acordo com o artigo 144.°, € novo o modelo ou desenho
que, antes do pedido do respectivo registo, ainda no foi divulgado
dentro ou fora do pais, de modo a poder ser conhecido e explorado
por peritos na especialidade.

Explicita o n.° 2 desse artigo 144.°

“Ndo se considera novo:

a) O modelo ou desenho que, dentro ou fora do Pais, jd
foi objecto de registo anterior, embora nulo ou
caduco;

b) O que tenha sido descrito em publicagdes de modo a
poder ser conhecido e explorado por peritos na espe-
cialidade;
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¢) O utilizado de modo notério ou por qualquer forma
caido no dominio publico.”

Objecto da protecgdo € assim a criagdo de espirito que permite
dar forma nova, ou pelo menos singular, a um produto.

B) A Titularidade do Direito ao Modelo ou ao Desenho

O modelo e o desenho representam criagdo do espirito
humano que decorre da actividade intelectual de uma ou mais pes-
soas.

A regra € a de que o direito ao registo pertence ao autor do
modelo ou desenho, nos termos do artigo 146.°.

Mas pode o autor da criagio aplicar a sua prépria actividade
por conta de outrem, que fica sendo, portanto, o sujeito originario
do direito sobre o modelo ou o desenho, como ji se ponderava,
relativamente as patentes de invengdo, no Parecer da Camara Cor-
porativa sobre a Proposta de Lei que deu origem a Lei n.° 1972, de
21 de Junho de 1938, que definiu as bases do Cédigo da Proprie-
dade Industrial de 1940 (°).

Pode-se assim distinguir entre o direito ao registo e o direito
a autoria do modelo ou desenho (7).

A lei ndo exige que quem requeira o registo do modelo ou
desenho seja o efectivo criador.

Ao invés, o artigo 148.° expressamente prevé que o registo
seja pedido em nome diverso do do seu autor, 0 qual, no entanto,
tem o direito de ser designado como tal no requerimento de registo
e no titulo respectivo.

(®) A questdo tem sido analisada sobretudo a respeito das chamadas “invencdes
laborais”; cfr. Parecer cit., pag. 210, Paul Roubier, Le Droit de La Propriét Industrielle,
Vol. 1,1954, p4g. 189, J. M. Mousseron, Traité des Brevets, 1984, pég 481, Justino Cruz,
Cédigo da Propriedade Industrial, 2.* ed., 1985, pdg. 73.

() O direito 2 autoria constitui um direito eminentemente de ordem moral, que
reveste vdrias faculdades, nomeadamente o direito a ser mencionado como tal no requeri-
mento e no titulo do registo.
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Acresce que os direitos emergentes dos registos de modelos e
desenhos, bem como os emergentes dos respectivos pedidos,
podem ser liviemente cedidos (artigo 29.°, n.° 1 e n.° 2).

Nada obsta, pois, a que o direito de requerer o registo seja
atribuido a terceiro (%).

Desta sorte, se o direito 2 autoria pertence sempre ao criador,
o direito ao registo do modelo ou do desenho pertence a quem ele
for atribuido, por forga da lei ou de contrato.

Se o criador declarar, geral ou especialmente, que deseja con-
ceder a outra pessoa as suas proprias criagdes, aproveitam a essa
pessoa as consequéncias juridicas de tais criagdes.

E frequente que o modelo ou o desenho seja criado no dmbito
de um contrato entre o respectivo autor e terceiro, através do qual
se pode regular a atribuigéo do correspondente direito privativo.

Sendo, muitas vezes, esse contrato um contrato de trabalho, a
lei determina regras especificas para o efeito no artigo 147.°, do
seguinte teor:

“]. Os modelos e desenhos industriais criados por assa-
lariados ou empregados, particulares ou do Estado, no exer-
cicio das suas funcdes, reputam-se propriedade da entidade
patronal e pagos com o respectivo saldrio, ndo podendo,
salvo estipulagdo em contrdrio, ser depositados nem produzi-
dos pelos mesmos em seu nome, sob pena de serem havidos
como usurpadores ou contrafactores, tendo, porém, direito a
serem reconhecidos como autores dos modelos e desenhos
industriais e a fazerem inscrever os seus nomes no respectivo
titulo.

2. Fora dos casos previstos no niimero anterior, sempre
que o modelo ou desenho se integrar na actividade da
empresa, terd esta direito a assumir a propriedade do registo
ou a reservar-se o direito a exploragdo exclusiva do modelo
ou desenho, a aquisicdo do registo ou a faculdade de pedir ou
adquirir registo estrangeiro.

3. No caso previsto no niimero anterior o autor terd
direito a remuneragdo equitativa, deduzida a importdncia

(®) Cfr. Pierre Greffe e Francois Greffe, Traité, pag. 137 e segs..
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correspondente a qualquer auxilio prestado pela empresa
para realizar o modelo ou desenho.

4. O autor deverd informar a empresa dos pedidos de
registo que tiver apresentado no prazo mdximo de trés meses
a partir da data em que o modelo ou desenho é considerado
concluido.

5. O ndo cumprimento da obrigacdo prevista no niimero
anterior por parte do autor acarretard a perda dos direitos
que se reconhecem a esse titulo.

6. A empresa poderd exercer os seus direitos no prazo de
trés meses a contar do recebimento da notificagdo do autor.

7. A aquisi¢do do direito da empresa a que se referem os
nimeros anteriores fica sem efeito se a remuneragdo ndo for
integralmente paga no prazo estabelecido.

8. Se na hipotese dos n.”* 2 e 3 as partes ndo chegarem a
acordo, serd a questdo resolvida, nos termos do Decreto-Lei
n.° 31/86, de 25 de Agosto, por juizo arbitral, constituido por
um drbitro nomeado pela empresa, outro pelo autor do
modelo ou desenho e o terceiro por acordo e, na falta deste,
pelo presidente do tribunal da relagdo do distrito judicial em

" cuja drea o trabalhador exercer habitualmente as suas fun-
coes.

9. Para efeito dos niimeros precedentes serdo considera-
dos como feitos durante a execugdo do contrato os modelos
ou desenhos cujo registo tiver sido pedido durante o ano
seguinte a data em que o autor deixar a empresa.”

Prevé-se nesta disposigdo legal a existéncia, entre o criador do
modelo ou do desenho € uma empresa, de um contrato de traba-
lho ().

De facto, é no ambito do contrato de trabalho que o problema
da titularidade do registo se coloca com maior acuidade, dadas as
condigdes de direcgio e subordinagdo em que a actividade do tra-
balhador € exercida.

(® E a posigdo pacificamente defendida perante disposi¢des paralelas relativas a
patentes de invengdo; cfr. Parecer cit., pdg. 159, Justino Cruz, Cédigo, pdg. 73, J. M.
Mousseron, Traité, pag. 504, Alberto Bercovitz, Anotaciones a la Regulacxon Legal Espa-
fiola sobre Invenciones Laborales, 1976, pag. 12.
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No entanto. nada impede que alguém estabeleca com outrem
um contrato — de prestacdo de servigos por exemplo — mediante
o qual se proponha realizar, a favor deste, a criagao de obras de arte
aplicada, exercendo essa actividade sem a subordinagao que o con-
trato de trabalho implica.

S@o multiplas as modalidades de contratos que podem conter
clausulas que prevéem a cessdo do direito ao registo.

A atribuigdo do direito ao registo dos modelos e desenhos da-
-se entdo por forga de contrato.

C) Processo de Registo dos Modelos e Desenhos

O actual Cédigo deixou de utilizar, para designar a protecgao
concedida, a expressdo “depdsito”, pouco precisa e com diferentes
acepgdes, preferindo a palavra “registo”.

O processo de registo de modelos e de desenhos vem regulado
nos artigos 150.° e seguintes.

O processo comega com um requerimento, ao qual se aplica o
artigo 57.° com as alteragdes naquele referidas.

Desta sorte, o pedido de registo do modelo ou desenho serd
feito em requerimento formulado em impresso préprio, redigido
em lingua portuguesa, que indique:

a) O nome, firma ou denominagéo social do requerente, sua
nacionalidade e domicilio ou lugar em que esté estabelecido;

b) A epigrafe ou titulo que designe o objecto que se pretende
registar ou o fim a que se destina, segundo os casos;

¢) O nome e pais de residéncia do autor;

d) A novidade atribuida ao modelo ou desenho industrial;

e) O pais onde se tenha apresentado o primeiro pedido e a
data e o nimero dessa apresentagdo, no caso de o reque-
rente pretender reivindicar o direito de prioridade.

O requerimento deve ser assinado pelo requerente ou pelo seu
mandatério, sendo obrigatéria, neste caso, a jun¢do de procuragio
(artigo 57.°, n.° 2).

As expressdes de fantasia utilizadas para designar o objecto
do registo ndo constituem objecto de reivindica¢do, mas poderdo
registar-se como marca (artigo 57.°, n.° 3).
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Acrescenta o artigo 152.°, sob a epigrafe “Unidade de reque-
rimento”:

“l. No mesmo requerimento ndo se pode pedir mais de
um registo e a cada modelo ou desenho corresponde um
registo diferente.

2. Os modelos ou desenhos constituidos por vdrias par-
tes indispensdveis para formar um todo serdo inclutdos num
dnico registo.

3. Poderdo ainda ser incluidos num tnico registo os
modelos ou desenhos, num niimero mdximo de 10, sempre
que a aplicagdo seja a mesma, embora os objectos sejam
diferentes.

4. Poderdo ser registados o modelo de um objecto e o
desenho que eventualmente lhe esteja aplicado.

5. Nao depende de novo registo a ampliagdo ou redugdo
a escala dos modelos ou desenhos jd registados.

6. As diferengas de cor ou de material ndo implicam
registos distintos.”

Apresentado o pedido ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, os servigos promoverdo o respectivo exame e classifi-
cagdo, sendo feito desse exame um relat6rio com o parecer do exa-
minador (artigo 153.°, n.% 1 e 2).

Quando o registo do modelo ou desenho industrial estiver em
condigbes de ser aprovado, sdo publicados os correspondentes avi-
sos ('%), com a reprodugdo desse modelo ou desenho, no Boletim da
Propriedade Industrial para o efeito de reclamacg@o de quem julgar
prejudicado, reclamagio a ser apresentada no prazo de 2 meses a
contar da publicagio (artigo 156.°).

Nos termos do artigo 67.°, aplicvel por forca do artigo 157.°:

a) Nio havendo reclamagdes, serd publicado o aviso de con-
cessdo do registo;

(1% Este aviso ndo serd publicado antes de decorridos 12 meses a contar da data
da apresentagdo do pedido no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou da proprie-
dade reivindicada, salvo se a publicagdo for antecipada a pedido expresso do requerente
(artigo 153.°, n.=4 ¢ 5).
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b) Havendo reclamagdes, serd o requerente notificado para

contestar, nos termos do artigo 17.°;

¢) Finda a discussdo, serd o pedido novamente examinado €

submetido a despacho, que serd publicado no Boletim da
Propriedade Industrial.

Esse despacho pode ser de concessdo ou de recusa.

Se o sinal obedecer aos principios que enformam a compo-
si¢io do modelo ou do desenho, o registo devera ser concedido.

De acordo com o artigo 158.°, n.° 1, serd recusado o registo:

a)

b)

)

d)
e)

Se se tratar de objectos expressamente declarados insus-
ceptiveis de protecg@o;

Se se reconhecer que existe registo anterior de modelo ou
desenho confundivel com o pedido;

Se por meio dele se pretender obter o privilégio atribuido
4 marca registada, na impossibilidade de se conseguir o
respectivo registo em razio das proibi¢oes estabelecidas
para essa categoria, ou se 0 modelo ou desenho ja estiver
incluido em marca registada a favor de outrem para pro-
duto idéntico ou similar;

Se pela descrigdo os modelos forem considerados paten-
tes de invengdo ou modelos de utilidade;

Se se verificar que houve infracgdo ao disposto no ar-
tigo 147.°.

Acrescenta o n.° 2 do mesmo artigo que, no caso previsto na
alinea e) do nimero anterior, em vez da recusa do registo pode ser
concedida a transmissdo total ou parcial em favor do interessado,
se este a tiver pedido.

Das decisdes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
que concedam ou recusem protec¢do em Portugal a determinado
registo de modelo ou de desenho cabe recurso para 0 Tribunal de
Comércio de Lisboa (') seguindo-se o processo estabelecido nos
artigos 38.° a 44.°.

(') Cfr. artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, conjugado com o
artigo 89.%, n.° 2, alinea a) da Lei n.° 3/99, de 13 de Janeiro.
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D) Conteiido do Direito ao Modelo ou ao Desenho

Através do registo, adquire o interessado o direito privativo
da propriedade industrial que é o direito a0 modelo ou ao dese-
nho (*3).

O direito a0 modelo ou ao desenho, tal como os outros direi-
tos privativos da propriedade industrial, est sujeito a um sistema
de registo constitutivo ou atributivo.

Por conseguinte, nao havera direito exclusivo sobre um deter-
minado bem se este ndo estiver registado; o bem imaterial que &
objecto desse direito apenas se reconduz em termos directos e ime-
diatos ao seu titular desde que tal conste do registo.

Neste sentido, corrobora o artigo 162.°, n.° 1, do seguinte
teor:

“O registo dd o direito ao uso exclusivo em todo o terri-
torio portugués, produzindo, fabricando, vendendo ou explo-
rando o objecto do registo, com a obrigagdo de o fazer de
modo efectivo e em harmonia com as necessidades da econo-
mia nacional”.

Por forca da remiss@o constante do n.° 2 do artigo 162.°, e
adaptando os n.” 2 e 3 do artigo 96.°, o artigo 97.°, as alineas b) a
d) do artigo 98.°, e os artigos 99.° e 100.°, o contetido do direito ao
modelo ou ao desenho obedece ainda a virias regras.

Assim, o registo confere ao seu titular o direito de impedir a
terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armaze-
nagem, a introduc¢do no comércio ou a utilizagdo de um produto
objecto de modelo ou desenho, ou a importacdo ou posse do
mesmo para algum dos fins mencionados (artigo 96.°, n.° 2).

O titular do registo pode opor-se a todos 0s actos que consti-
tuam violacdo do seu modelo ou desenho, mesmo que se fundem
noutro registo com data de prioridade posterior, sem necessidade
de impugnar os titulos ou pedir a anulagdo dos registos dos mode-
los ou desenhos em que esse exercicio se funde (artigo 96.°, n.° 3).

('*) Por comodidade de linguagem, falo de “direito ao modelo” e de “direito ao
desenho”, embora o direito possa incidir simultaneamente sobre o modelo e sobre o dese-
nho, como decorre do artigo 152.°, n.° 4.



646 CARLOS OLAVO

A lei antecipa a protecgdo inerente ao registo a partir da data
da publicagio do pedido.

De facto, a partir dessa publicagdo, goza o modelo ou desenho
da protecgio que seria conferida pela atribui¢do do direito, de
acordo com o artigo 62.°, n.° 6, aplicvel por forga do artigo 153.°,
n°7.

A mesma protec¢do proviséria serd aplicével, ainda antes da
data da publicagdio, em relagdo a qualquer pessoa que tenha sido
notificada da apresentagdo do pedido (artigo 66.°, n.° 7).

No entanto, as sentengas judiciais relativas a ac¢des propostas
na base da protecgdo proviséria néo poderdo ser proferidas antes da
concessdo ou recusa definitiva do registo (artigo 66.°, n.° 8).

Mas as mencionadas regras contém também limitagdes ao
conteudo do direito.

Assim, a tutela conferida pelo registo ndo abrange o uso pri-
vado, sem finalidade comercial (artigo 97.°).

Os direitos conferidos pelo registo tampouco abrangem
(artigo 98.°, alineas b) a d)):

— Os actos realizados exclusivamente para fins de ensaio ou
experimentais;

— A utilizagdo a bordo dos navios dos outros paises da Unido
de Paris para a Protec¢do da Propriedade Industrial do
objecto do modelo ou desenho registado no corpo do
navio, nas mdquinas, na mastreagdo, aprestos e outros
acessérios, quando esses navios entrarem temporaria ou
acidentalmente nas dguas do pais, desde que o referido
objecto seja exclusivamente utilizado para as necessidades
do navio;

— A utilizagdo do objecto do modelo ou desenho registado na
constru¢do ou no funcionamento de veiculos de locomo-
¢do aérea ou terrestre dos outros paises da Unido de Paris
para a Protecgio da Propriedade Industrial ou de acesso-
rios desses veiculos, quando esses entrarem temporaria ou
acidentalmente no territério dos Estados Contratantes.

Os direitos conferidos pelo registo ndo abrangem os actos
relativos aos produtos protegidos por esse registo apds a colocagao
desses produtos da Comunidade pelo titular do registo ou com o
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seu consentimento expresso (artigo 99.°), situagdo que se reconduz
ao chamado “esgotamento do direito”.

Por forga do artigo 100.°, aplicdvel “ex vi” artigo 162.°,
n.° 2, os direitos conferidos pelo registo nio sio oponiveis a
quem, de boa-fé no territério nacional e antes da data do pedido ou
da data da prioridade, quando esta € reivindicada, chegou por seus
préprios meios ao conhecimento do objecto do registo, ou o utili-
zava ou fazia preparativos efectivos e sérios com vista a tal utili-
zagdo, excepto quando o conhecimento resulta de actos ilicitos ou
contra os bons costumes praticados contra o titular do modelo ou
desenho.

O registo tem a duragio de 25 anos a contar da data do res-
pectivo pedido (artigo 160.°), que representam o limite temporal
do correspondente direito.

5. A Directiva n.° 98/71/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho

Com vista & harmonizacgio das vérias legislagdes dos Estados-
-membros da Unido Europeia sobre desenhos e modelos, o Parla-
mento Europeu e o Conselho adoptaram a Directiva n.° 98/71/CE,
de 13 de Outubro de 1998, a ser transposta o mais tardar até 28 de
Outubro de 2001.

Nessa Directiva, contém-se regras precisas sobre:

— A defini¢do de modelos e desenhos;

— Os requisitos de protecgdo em geral e em especial para as
partes componentes de produtos complexos;

— O ambito e contetido da protecgio;

— O periodo de protec¢ao;

— Os limites aos direitos conferidos pelo registo;

— As relagBes com outras formas de protecgdo em geral, e,
em especial, com o direito de autor.

No que toca 2 defini¢do de modelos e desenhos, estabelece o
artigo 1.° que “desenho ou modelo” designa a aparéncia da totali-
dade ou de uma parte de um produto, resultante das caracteristicas,
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nomeadamente de linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou
materiais do préprio produto e/ou da sua ornamentagao.

Explicita ainda esse artigo que “produto” designa qualquer
artigo industrial ou de artesanato, incluindo, entre outros, os com-
ponentes para montagem de um produto complexo, as embalagens,
os elementos de apresentagdo, os simbolos gréficos e os caracteres
tipograficos, mas excluindo os programas de computador, e “pro-
duto complexo” designa qualquer produto composto por compo-
nentes miltiplos susceptiveis de serem dele retirados para o des-
montar e nele recolocados para o montar novamente.

A definigdo de desenho e modelo €, pois, mais ampla do que
a da lei portuguesa, porquanto abrange a totalidade dos aspectos
exteriores de um produto.

No entanto, a referéncia a “produto” mantém fora da respec-
tiva defini¢do os desenhos, figuras e combinagdes luminosas e de
movimento.

Os requisitos de protecg@o constam dos artigos 3.°, 4.° € 5.°,
do seguinte teor:

“Artigo 3.°
Condigoes de protecgdo

1. Os Estados-membros protegerdo desenhos e modelos
mediante registo, conferindo aos seus titulares direitos exclusivos
nos termos da presente directiva.

2. Um desenho ou modelo serd protegido pelo registo na
medida em que seja novo e possua cardcter singular.

3. Considera-se que o desenho ou modelo que se aplica ou
estd incorporado num produto que constitua um componente de
um produto complexo é novo e possui cardcter singular:

a) Se o componente, depois de incorporado no produto com-
plexo, continuar visivel durante a utilizac@o normal deste
ultimo;

b) Na medida em que as prdprias caracteristicas visiveis
desse componente preencham os requisitos de novidade e
de cardcter singular.
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4. Para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 3, entende-se
por “utilizagd@o normal” a utilizacdo pelo consumidor final, sem
incluir as medidas de conservagdo, manutengdo ou reparagdo.”

“Artigo 4.°
Novidade

Um desenho ou modelo serd considerado novo se nenhum
desenho ou modelo idéntico tiver sido divulgado ao publico antes
da data do pedido de registo ou, se for reivindicada uma priori-
dade, antes da data de prioridade. Consideram-se idénticos os
desenhos e modelos cujas caracteristicas especificas difiram ape-
nas em pormenores sem importdncia.

“Artigo 5.°
Cardcter singular

1. Considera-se que um desenho ou modelo possui cardcter
singular se a impressdo global que suscita no utilizador informado
diferir da impressdo global suscitada nesse utilizador por qual-
quer desenho ou modelo divulgado ao publico antes da data do
pedido de registo ou, se for reivindicada uma prioridade, antes da
data de prioridade.

2. Na apreciagdo do cardcter singular, serd tomado em con-
sideracdo o grau de liberdade do criador na realizagdo do dese-
nho ou modelo.”

O artigo 7.° exclui a protecgdo de desenhos e modelos ditados
pela sua fungdo técnica, mas permite os desenhos e modelos de
interconexoes.

Diz esse artigo:

“]. As caracteristicas da aparéncia de um produto
determinadas exclusivamente pela sua fungdo técnica ndo sdo
protegidas pelo registo de desenhos e modelos.

2. Ndo sdo protegidas pelo direito sobre desenhos e
modelos as caracteristicas da aparéncia de um produto que
devam necessariamente ser reproduzidas na sua forma e
dimensées exactas para permitir que o produto a que o dese-
nho ou modelo se aplica ou em que € incorporado seja ligado
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mecanicamente a outro produto, ou colocado dentro, a volta
ou contra esse outro produto, de modo a que ambos possam
desempenhar a sua fungdo.

3. Em derrogagdo do disposto no n.° 2, os desenhos e
modelos serdo protegidos por registo, nas condigdes dos arti-
gos 4.° € 5.°, desde que a sua finalidade seja permitir uma
montagem miiltipla de produtos intermutdveis ou a sua liga-
¢do num sistema modular.”

E o artigo 8.° exclui da protecg@o os desenhos e modelos con-
trarios 2 ordem piblica ou ofensivos dos bons costumes.

O ambito da protecgdo é definido no artigo 9.°, e abrange
todos os desenhos e modelos que ndo suscitem uma impressio glo-
bal diferente no utilizador informado, devendo ser tomado em con-
sideragdio, na apreciagdo do ambito de protecgdo, o grau de liber-
dade de que o criador dispds na realizagdo do seu desenho ou
modelo.

O periodo da protecgo, tal como estabelece o artigo 10.°, €
de um ou vérios periodos de cinco anos a contar da data do pedido,
podendo ser renovado por um ou vérios periodos de cinco anos, até
um méximo de 25 anos a contar da data do pedido.

Quanto aos direitos conferidos pelo registo, preceitua o ar-
tigo 12.°:

“1. O registo de um desenho ou modelo confere ao seu
titular o direito exclusivo de o utilizar e de proibir a sua uti-
lizagdo por terceiros, sem o seu consentimento. Essa utiliza-
¢do abrange, em especial, o fabrico, a oferta, a colocagdo no
mercado, a importagcdo, a exportagdo ou a utilizacdo 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.

2. Quando, nos termos da legislacdo de um Estado-
-membro, os actos referidos no n.° 1 ndo possam ser impedi-
dos antes da data de entrada em vigor das disposigdes neces-
sdrias para dar cumprimento a presente directiva, os direitos
conferidos pelo direito sobre o desenho ou modelo ndo podem
ser invocados para proibir a prossecugdo desses actos por
quem lhes tenha dado inicio antes da referida data.”
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Os direitos conferidos pelo registo tém as limitagdes estabele-
cidas no artigo 13.°, segundo o qual os direitos conferidos pelo
registo de um desenho ou modelo ndo poderdo ser exercidos em
relagdo a:

a) Actos do dominio privado e sem finalidade comercial;

b) Actos para fins experimentais;

¢) Actos de reprodugdo para efeitos de referéncia ou para
fins didécticos, desde que sejam compativeis com a leal-
dade das préticas comerciais, nio prejudiquem indevida-
mente a exploragdo normal do desenho ou modelo e seja
mencionada a fonte;

d) O equipamento a bordo de navios e aeronaves registados
noutro pais, quando estes transitem temporariamente pelo
territério do Estado-membro em questio;

e) A importagio pelo Estado-membro em questdo de pegas
sobresselentes e acessorios para reparagio desses navios e
aeronaves;

f) A execugdo de reparagdes nesses navios e aeronaves.

Além disso, e de acordo com o artigo 15.°, o direito estd
sujeito a “esgotamento” quando o produto tenha sido colocado no
mercado comunitério pelo titular do registo do desenho ou modelo
ou com 0 seu consentimento.

As relacdes com outras formas de protec¢ido constam do
artigo 16.°, que tem a seguinte redacg¢ao:

“O disposto na presente directiva ndo prejudica as dis-
posigoes de direito comunitdrio ou do direito do Estado-mem-
bro em questdo em matéria de direitos ndo registados sobre
desenhos e modelos, marcas ou outros sinais distintivos,
patentes e modelos de utilidade, caracteres tipogrdficos, res-
ponsabilidade civil ou concorréncia desleal.”

O artigo 17.° regula em especial as relagbes com o direito de
autor.

Assim, qualquer desenho ou modelo protegido por um registo
num Estado-membro de acordo com a presente directiva beneficia
igualmente da protecgdo conferida pelo direito de autor desse
Estado a partir da data em que o desenho ou modelo foi criado ou
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definido sob qualquer forma. Cada Estado-membro determinaré o
ambito dessa protecgio e as condigdes em que € conferida, incluin-
do o grau de originalidade exigido.

6. O Projecto de Regulamento sobre Desenhos e Modelos
Comunitérios.

Aprovado pela Comissdo em Junho de 1999, e publicado em
Outubro seguinte, encontra-se em preparagdo um Projecto de
Regulamento sobre Desenhos ¢ Modelos Comunitérios.

A estrutura para dar execugio a esse Regulamento existe ja.

Trata-se do Instituto para a Harmonizagdo no Mercado
Interno (Marcas e Desenhos e Modelos), criado pelo Regulamento
n.° 40/94/CE, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993.

Os desenhos € modelos comunitarios seriam direitos privati-
vos supranacionais que, 2 semelhanga da marca comunitdria,
teriam eficdcia em todos os Estados-membros da Unido Europeia.

Em termos substanciais, o0 Regulamento segue de perto a
Directiva n.° 98/71/CE.

Contém, no entanto, importantes diferengas no que toca ao
processo de protec¢ao.

Assim, prevé-se a protec¢io de desenhos e modelos indepen-
dentemente de registo — protecgio com a duragéo de 3 anos a con-
tar da sua divulgagdo publica na Comunidade.

A protecgio dos desenhos e modelos registados € de 5 anos a
contar da data do respectivo pedido, renovével por iguais periodos
até ao méximo de 25 anos.

O processo de registo € muito simplificado, havendo apenas
um exame formal com vista a determinar que o objecto requerido
é passivel de protecgdo, e que ndo € contrério a ordem piblica e aos
bons costumes.

Afasta-se assim qualquer exame substancial, bem como a
existéncia de oposi¢io no processo administrativo, s6 sendo essas
oposiges possiveis depois de concedido o registo.

O Projecto de Regulamento suscita, porém, alguma contro-
vérsia que ndo permitiu ainda a respectiva adopgéo.
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Desde logo, estd longe de ser pacifica a admissibilidade de
protec¢io de desenhos e modelos independentemente de registo.

Tampouco € pacifica a defini¢éio das linguas de trabalho do
Instituto para a Harmonizag@o no Mercado Interno, ainda que se
trate de matéria adoptada jd pelo Regulamento de 1993,

A exclusdo de protecgdo para os desenhos e modelos aplica-
dos ou incorporados num produto que constitua parte componente
de um produto complexo, ao afastar da protecgdo as pegas sobres-
selentes dos automéveis, tem provocado viva reacgdo por parte dos
respectivos construtores, dificultando assim também a adopgéo do
Regulamento.

7. As Relacoes entre a Protecgio dos Desenhos e Modelos e a
Proteccio da Marca de Forma

O artigo 165.°, n.° 1, consagra a admissibilidade da chamada
marca de forma ao permitir que a marca seja constituida pela forma
do produto ou da respectiva embalagem, desde que se trate de sinal
adequado a distinguir os produtos de uma empresa dos de outras
empresas.

A forma do produto ou da sua embalagem pode assim ser pro-
tegida através do correspondente registo como marca.

Exclui-se, porém, dessa possibilidade os sinais constituidos
exclusivamente pela forma imposta pela prépria natureza do pro-
duto, pela forma do produto necesséria a obtengao de um resultado
técnico ou pela forma que confira um valor substancial ao produto
(Cédigo da Propriedade Industrial, artigo 166.°, n.° 1, alinea a)).

O registo de uma marca néo pressupde novidade absoluta nem
originalidade — basta a simples novidade relativa, isto €, que o
sinal nfo se encontre ja registado por outrem para produtos ou ser-
vigos idénticos ou de manifesta afinidade.

Além disso, a duragdo do registo de marca € de 10 anos a con-
tar da respectiva concessdo, indefinidamente renovavel por perio-
dos iguais (Cédigo da Propriedade Industrial, artigo 205.°).

Ora, nada justifica que uma figura que, por falta de originali-
dade, € insusceptivel de ser protegida, por prazo maximo de 25
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anos, como desenho de modelo, ou tenha caido no dominio
piiblico, possa ser monopolizada indefinidamente como marca.

A questio ndo se coloca relativamente a patentes ou modelos
de utilidade, uma vez que o caricter funcional que a correspon-
dente forma necessariamente reveste, afasta a possibilidade de essa
forma poder ser registada como marca, de acordo com alinea a), do
n.° 1 do artigo 166.° do Cédigo da Propriedade Industrial, pois
trata-se de forma necessdria 4 obtengfio de um resultado técnico.

J4 no caso dos desenhos e modelos industriais, em que a
forma é meramente estética, 0 mesmo nao se sucede.

Mas isso ndo significa que formas meramente estéticas pos-
sam sempre ser adoptadas como marcas.

Se tais formas conferirem, pelas suas caracteristicas estéticas,
um valor substancial ao produto, so, por isso e de acordo com a
mesma disposi¢do legal, insusceptiveis de serem protegidas como
marca.

Além disso, h4 que ter em atengdo que a marca deve ter carac-
ter distintivo, isto &, ser idénea para distinguir os produtos de uma
empresa dos de outras empresas.

Ora, o cardcter ornamental dos desenhos e modelos indus-
triais dificilmente permite que tenham a indispensdvel eficicia dis-
tintiva para constituir uma marca.

8. As Relagoes entre a Proteccdo dos Desenhos ¢ Modelos e a
Protecciio do “Trade Dress”

Chama-se “trade dress” ao aspecto exterior caracteristico de
um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao
puiblico.

Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registo
como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes
requisitos.

- Mas, se ndo gozar da protec¢@o do inerente direito privativo,
nem por isso pode ser livremente imitado.

E pacifico, na doutrina e na jurisprudéncia, nacionais e estran-
geiras, que a imitagéo, por um agente econémico, dos invélucros
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caracteristicos dos produtos fabricados ou comercializados por um
concorrente, constitui concorréncia desleal.

Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de
um concorrente, em termos de poder criar confuséo no espirito do
publico, 0 qual compara a imagem de um produto com a memdria
que tem da imagem do outro.

Ora, seria contrdrio a lealdade do comércio que fosse licito,
por meio de engano do publico e para aumentar o valor da merca-
doria propria, imitar ou usurpar a caracteristica exterior de produ-
tos alheios, conhecida pela clientela e sob a qual um produtor ou
comerciante comercializa os seus produtos, e assim sem mais dis-
fruta-la, criando confusio.

Por isso, em Itdlia, a reprodugdo ou imitagdo da apresentagdo
exterior de um produto, nomeadamente da respectiva embalagem,
¢ um dos exemplos dados de acto de confusdo, e consequente-
mente de concorréncia desleal ('*).

Em Franca, também se entende que pratica um acto de con-
corréncia desleal quem utilizar embalagens ou apresentagdes de
produtos idénticos aos de um concorrente, desde que dai possa
resultar risco de confusédo ('4).

A lei alemd consagra uma especial protec¢ao a apresentagao
exterior dos produtos.

A apresentacdo exterior que seja considerada como um sinal
distintivo das mercadorias pelos sectores comerciais interessados
(Ausstaltung), incluindo a forma do produto e a sua embalagem,
goza da mesma protec¢do do que uma marca, isto €, constitui
objecto de um direito absoluto de exclusivo ('®).

O simples acondicionamento das mercadorias (Aufmachung),
incluindo forma e cor dos produtos, das suas embalagens ou inv6-

(13) Cfr. A. Ramella, Tratado de la Propriedad Industrial (tradugdo espanhola),
Tomo 11, 1913, p4g. 348; G. Auletta e V. Mangini, Della Concorrenza, in Commentario
del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, 2. ed., 1973, pag. 156, e jurisprudén-
cia e doutrina citadas em (1).

() Cfr. André Bertrand, Droit Frangais de la Concurrence Déloyale, 1998,

ag. 57.
P (%) Cfr. Dietrich Reimer, La Repression de la Concurrence Déloyale e Alle-
magne, 1978, pigs. 238 e segs..
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lucros, goza de protecgdo pela repressdo da concorréncia desleal,
desde que a respectiva imitago seja susceptivel de induzir em erro
ou confusio o consumidor ('6).

Idéntico regime é consagrado no direito sui¢o (7).

Em Portugal, a imita¢@o do invélucro ou embalagem dos pro-
dutos estd expressamente prevista no n.° 2 do artigo 193.°.

Diz essa disposigao legal:

“Constitui imitagdo ou usurpagdo parcial de marca o
uso de certa denominagdo de fantasia que faca parte de
marca alheia anteriormente registada, ou somente o aspecto
exterior do pacote ou invélucro com as respectivas cor e dis-
posicoes de dizeres, medalhas e recompensas, de modo que
pessoas que os ndo interpretem os ndo possam distinguir de
outros adoptados por possuidor de marcas legitimamente
usadas, mormente as de reputacdo ou prestigio interna-
cional”.

Como da mesma disposi¢é@o se alcanga, contém-se nela duas
previsdes distintas.

Uma, a da 1.* parte, preceitua que constitul imita¢do ou usur-
pagdo parcial da marca o uso de certa denominagéo de fantasia que
faca parte de marca alheia anteriormente registada.

A outra, na 2.* parte, determina que constitui imitagdo ou
usurpagdo parcial de marca o aspecto exterior do pacote com as
respectivas cor e disposi¢des de dizeres, medalhas e recompensas,
de modo que pessoas que os ndo interpretem os ndo possam dis-
tinguir de outros adoptados por possuidor de marcas legitima-
mente usadas, mormente as de reputacdo ou prestigio interna-
cional.

Por aspecto exterior do pacote ou invélucro deve entender-se
a aparéncia visual do produto, tal como € apresentado ao publico
consumidor.

(%) Cfr. Eugen Ulmer, La Repression de la Concurrence Déloyale dans les Etats
Membres da la Communauté Economique Européenne, Tome I, Droit Comparé, 1967,
pég. 86.

(') Cfr. A. Troller, Précis du Droit de 1a Propriété Immatérielle, 1978, pégs. 118
e 179.
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O artigo 193.°, n.° 2, reproduz, com ligeirfssimas altera-
¢oes ('), o disposto no § tnico do artigo 94.° do Cédigo de 1940.

J4 em face deste artigo, a doutrina era unanime em considerar
que, na parte final do § dnico do artigo 94.°, havia manifesta con-
fus@o de conceitos, pois o que nele se previa era um acto de con-
corréncia desleal, destinado a criar confusdo com os produtos de
um concorrente, € que cabia no tipo de actos abrangidos pelo
artigo 212.°, n.° 1, do Cédigo de 1940 (idéntico ao actual
artigo 260.°, alinea a)) (*%).

Era, pois, pacifico que a confusdo entre produtos, obtida pela
imita¢do das suas caracteristicas ou das suas embalagens e inv6lu-
cros, proibida pelo § vinico do artigo 94.° a propésito das marcas,
era também abrangida pelo n.° 1 do artigo 212.° do Cédigo de
1940.

Em face do actual Cédigo, pode-se também concluir que a
imitacdo do pacote ou invélucro de um produto pelo pacote ou
inv6lucro de outro produto idéntico ou semelhante, em termos de
permitir a confusdo entre ambos, constitui acto de concorréncia
desleal, na modalidade de acto de confusao, proibido actualmente
quer pelo artigo 193.°, n.° 2, quer pela alinea a) do artigo 260.° ().

A protecgdo do “frade dress” através da repressdo da concor-
réncia desleal pode aplicar-se cumulativa ou alternativamente a
protecgio conferida pelo registo do modelo ou desenho.

H4, no entanto, que ter presente que os interesses protegidos
por lei ndo sd0 0s mesmos num € nOutro caso.

Na protec¢do do “trade dress” através da repressdo da con-
corréncia desleal, a lei visa evitar a confusdo entre a aparéncia
visual de produtos idénticos ou semelhantes, mas provenientes de

('8) Tais alteragBes consistem na substituicfio da expressio “pessoas analfabetas”,
constante do Cédigo de 1940, pela expressdo “pessoas que os ndo interpretem”, e na adi-
¢do da referéncia as marcas de prestigio internacional.

(") Cfr. J. G. Pinto Coelho, Ligdes de Direito Comercial, 1.° vol,, 3ted., 1957,
pig. 438; A. Ferrer Correia, Licdes de Direito Comercial, vol. I, 1973, p4g. 353, nota (1);
Patricio Pail, Concorréncia Desleal, 1965, pag. 58; José de Oliveira Ascensdo, Concor-
réncia Desleal, 1994, pag. 117; Justino Cruz, Cédigo, pag. 380. »

(" Cfr. Oliveira Ascensio, o Principio da Prestagio: um Novo Fundamento para
a Concorréncia Desleal?, in Concorréncia Desleal (Curso Promovido pela Faculdade de
Direito de Lisboa), 1997, pag. 15.
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origem diferente, ainda que essa aparéncia nio goze da protecgdo
inerente a direito privativo.

Na protecgdo conferida pelo registo do modelo ou desenho, o
respectivo objecto é a criagdo de espirito assim concretizada, €
consequentemente a originalidade ou singularidade da forma pro-
tegida.

9. As Relacdes entre a Protec¢io dos Desenhos e Modelos e o
Direito de Autor

As criagbes intelectuais do dominio literdrio, cientifico ¢
artistico, por qualquer modo exteriorizadas, representam obras
que, como tais, sdo protegidas nos termos do artigo 1.° do Cédigo
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (CDADC), aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 63/85, de 14 de Margo.

Os produtos denominados desenhos industriais € modelos
industriais constituem criagdes da arte industrial ou arte decora-
tiva, porque resultam da arte aplicada a industria para a produgdo
de objectos usuais e préprios para despertar o sentimento do belo.

Nao é porém, fécil encontrar um critério exacto de distingdo
entre modelos e desenhos industriais, por um lado, e, por outro,
produtos artisticos, embora seja diferente o regime juridico da pro-
tec¢do do respectivo autor, nomeadamente no que toca a fungéo do
registo, a duragdo e a determinag@o da titularidade do direito.

Ao passo que a protecgdo inerente aos modelos e desenhos em
sede de propriedade industrial depende de registo, o reconheci-
mento do direito de autor é independente de registo, depdsito ou
qualquer outra formalidade, como dispde o artigo 9.° do CDADC.

Nos termos do artigo 58.° do Decreto n.® 4114, de 17 de Abril
de 1918, cuja vigéncia foi ressalvada pelo artigo 2.° do Decreto-
-Lei n.° 63/85, de 14 de Margo, que aprovou o CDADC, o registo
definitivo de qualquer direito a favor de uma pessoa constitui pre-
sungdo juridica de que o mesmo direito lhe pertence. Trata-se
assim de registo ndo constitutivo, mas meramente declarativo (*).

- (®) Cfr. Luiz Francisco Rebello, Introducfio ao Direito de Autor, vol. I, 1994,
pag. 93.
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A protecgio dos modelos e desenhos registados é de 25 anos
a contar do respectivo pedido de registo.

A protecgdo das obras de arte tem a duragiio de 70 anos, con-
tados desde a morte do criador intelectual, caso este esteja identi-
ficado (artigo 32.°), ou desde a divulgagio da obra, caso este nio
esteja identificado (artigo 34.°), de acordo com o Decreto-Lei
n.° 334/97, de 27 de Novembro.

Também a determinac@o da titularidade do direito obedece a
regras que podem néo coincidir, consoante se trate de registo de
modelo ou desenho ou de direito de autor.

De facto, a titularidade do direito de autor relativo a obra feita
por encomenda ou por conta de outrem, quer em cumprimento de
dever funcional quer de contrato de trabalho, determina-se de
acordo com o que tiver sido convencionado, presumindo-se, na
falta de convengéo, que a titularidade do direito de autor relativo a
obra feita por conta de outrem pertence ao seu criador intelectual,
nos termos dos n.* 1 e 2 do artigo 14.° do CDADC.

No caso dos modelos e desenhos, semelhante presungdo ndo
existe, aplicando-se ainda o artigo 147.° do Cédigo da Propriedade
Industrial.

Virios tém sido os critérios apontados para diferenciar o
objecto da proteccdo através da propriedade industrial e da protec-
¢do através do direito de autor (%).

Para uns, a diferenga radicar-se-ia no fim que animou a con-
cepeao do autor. Sendo esse fim industrial, a protecgdo cingir-se-ia
a propriedade industrial; se ndo o fosse, tratar-se-ia de obra prote-
gida pelo direito de autor.

Para outros, o que estaria em causa seria 0 modo de reprodu-
¢d0. Sendo este mecénico, estar-se-ia perante propriedade indus-
trial; ndo o sendo, de obra de arte.

Para outros ainda, o elemento determinante seria a qualidade
do autor. As obras criadas por fabricantes inserir-se-iam na pro-
priedade industrial, ao passo que as criadas por profissionais libe-
rais beneficiariam da protecgdo do direito de autor.

H4 também quem procure encontrar o elemento determinante
da distin¢do no proprio caricter da obra. Se falar a inteligéncia ou

() Cfr. Pierre Greffe e Frangois Greffe, Traité, pigs. 41 e segs..
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sentimento, seria obra de arte; sendo, seria simples desenho ou
modelo.

Nenhum dos mencionados critérios se revela justificado.

De qualquer forma, ndo € possivel afirmar-se que a lei quis
arredar do direito de autor as obras de mero caracter utilitdrio, que
seriam suficientemente tuteladas pelo direito industrial, com as
suas valoragdes préprias.

Mas tampouco € possivel afirmar-se ndo haver distin¢do entre
arte pura e todas as manifestagdes de arte aplicada, por a unidade
da concepgdo se impor a unidade da protecgio.

De facto, o CDADC considera criagdes intelectuais do domi-
nio literdrio, cientffico e artistico, quaisquer que sejam o género, a
forma de expressdo, o mérito, 0 modo de comunicagdo e o objec-
tivo, as obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais
e obras de design que constituam criago artistica, independente-
mente da protecgdo relativa & propriedade industrial (artigo 2.°,
n.° 1, alinea /)).

No entanto, o CDADC expressamente requer que os desenhos
ou modelos industriais, para beneficiarem da protecgio do direito
de autor, constituam criagdo artistica.

Qualquer obra, para ser protegida pelo direito de autor, tem de
ter um mfinimo de criatividade, pois sendo uma criagio de espirito,
o car4cter criativo ndo pode deixar de estar presente (**).

Nem sempre os autores coincidem na terminologia e contetido
dos conceitos utilizados, como se verifica nas referéncias a origi-
nalidade da obra.

Para uns autores, originalidade deve entender-se como siné-
nimo de criatividade (**).

Para outros, originalidade deve ser entendida como novidade
subjectiva, ainda que possa também identificar o requisito de uma
particular valia (%).

E apodictico poder considerar-se como original a obra que
nio seja banal.

© (®) Cfr. Jos€ de Oliveira Ascensdo, Direito de Autor e Direitos Conexos, 1992,
pég. 88, e Luiz Francisco Rebello, Introdugdo, pdg. 87.
(*) Neste sentido, Luiz Francisco Rebello, Introduggo, pég. 87.
(*) Neste sentido, Oliveira Ascensdo, Direito de Autor, pag. 96 e 99.



DESENHOS E MODELOS: EVOLUCAO LEGISLATIVA 661

Assim sendo, a originalidade reconduz-se & ndo-banalidade,
isto €, a existéncia, na obra criada, do contributo do espirito do seu
autor ou autores.

A originalidade pode ndo coincidir com a novidade (%).

S6 a originalidade merece a protecgio do direito de autor, e
ndo a simples novidade (¥'), como se refere no Acérdio do
Supremo Tribunal de Justica de 5 de Dezembro de 1990 (%%).

A originalidade tampouco se confunde com mérito ou valor
artistico ().

De facto, o direito de autor ndo tutela o valor da obra, mas a
criagdo.

Acresce que € impossivel um juizo de mérito que represente
uma apreciagdo estética ou literdria da obra, tanto mais que os juris-
tas néo tém nenhuma superioridade relativamente aos outros quando
se trata de determinar quais as obras que valem ou ndo valem.

No caso das obras de arte aplicadas e semelhantes, bem como
noutros casos como as fotografias, a lei expnme uma exigéncia
reforgada para a respectiva protec¢do, que € o deverem constituir
criagdo artistica (CDADC, artigo 2.°, n.° 1, alinea I).

Tem sido discutido se essa exigéncia representa apenas a afir-
magdo, para aquele caso particular e dada a sua especifica natu-
reza, da necessidade de se verificar o indispensdvel caracter cria-
tivo da obra (*), ou se exprime uma exigéncia reforcada de
caracter estético no que respeita as obras de arte aplicada (*!).

Para uns, as obras de arte aplicada estariam sujeitas ao regime
geral do direito de autor, ao passo que, para outros, a lei s6 permi-
tiria a entrada, nesse ramo de direito, das obras de arte aplicada
quando o seu caracter artistico prevalecesse claramente sobre o
destino industrial do objecto.

(*) Neste sentido, Luiz Francisco Rebelio, Introdugio, p4g. 87.

(")  Alifs, a expressdo “novidade”, em sede de direitos privativos, € equivoca, pois
nada tem a ver a novidade exigida para patentear uma invengiio — nfo estar compreendida
no estado da técnica (CPI, artigo 50.°, n.° 1) — com a novidade necesséria para registar
uma marca — que o sinal ndo esteja j4 registado para produtos ou servigos idénticos ou
semelhantes (CPI, artigo 193.°).

(*®) Bol. Min. Just., n.° 402, pag. 567.

(®) Cfr. Oliveira Ascensdo, Direito de Autor, p4gs. 66 ¢ 92.

(*) Neste sentido, Luiz Francisco Rebello, Introdugdo, p4g. 88.

(*) Neste sentido, Oliveira Ascensdo, Direito de Autor, pig 94.
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Aquela exigéncia reforgada é formulada, ndo s6 relativamente
a obras de arte aplicada, mas também a obras que podem ser pura-
mente estéticas, como as fotografias (*2).

As exigéncias peculiares da lei ndo decorrem, pois, do caréc-
ter utilitdrio da obra, mas sim da respectiva simplicidade objectiva
e concisdo.

Todos os casos em que a lei exprime uma exigéncia reforcada
consistem em obras de grande simplicidade objectiva, relativa-
mente as quais o contributo do espirito do seu autor pode néo ser
evidente.

Desta sorte, 0 CDADC nido abrange os desenhos e modelos
que ndo constituam criagdo artistica, isto €, ndo sejam dotados da
originalidade que justifica a protecgdo do direito de autor ().

Por outro lado, o Cédigo da Propriedade Industrial ndo
abrange, na protec¢io dos modelos e desenhos, todas as obras de
arte.

Assim, o artigo 142.° exclui dessa protec¢do dos modelos e
desenhos as obras com car4cter puramente artistico, caracterizadas
pela individualidade.

E a alinea a) do artigo 143.° determina ndo poderem ser
objecto de registo os modelos ou desenhos destituidos de realidade
prética ou insusceptiveis de ser industrializados.

A lei portuguesa prevé, pois, que as manifestagdes de arte
aplicada possam gozar de um ciimulo de protec¢do através da pro-
priedade industrial e através do direito de autor, ainda que estabe-
leca limites a esse ctimulo, por nem todas as manifestagoes dele
beneficiarem.

10. Conclusdes sobre a Evolucio da Protec¢iio dos Desenhos e
Modelos

A evolugio do regime dos desenhos e modelos permite tirar algu-
mas conclusdes.

(*) Pense-se no caso de artistas de renome como Man Ray, cuja obra é const-
tuida quase exclusivamente por fotografias.

(*) Serd o caso dos modelos e desenhos que apenas realizem disposigdes diferen-
tes de elementos j4 usados, que déem aos respectivos objectos aspecto geral distinto
(artigo 141.°).
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A primeira dessas conclusdes € a de que os conceitos de dese-
nho e de modelo tendem a unificar-se.

Trata-se de proteger a aparéncia exterior da totalidade ou de
uma parte do produto, independentemente de os motivos ornamen-
tais serem bidimensionais ou tridimensionais.

A segunda conclusio € a de que, no tratamento legislativo da
correspondente protec¢do, mantém-se ainda algumas questdes em
aberto.

Algumas dessas questdes sdo de indole marcadamente econ6-
mica, como o caso da protec¢@o a conceder, ou ndo, as partes com-
ponentes, sobretudo as pecas sobresselentes dos automdéveis.

A Directiva n.° 98/71/CE, depois de, numa primeira versio,
admitir a protec¢ao desses produtos, mas sujeitando-a a eventuali-
dade de licenga obrigatdria, acabou por rejeitd-la, no artigo 7.°.

Tal rejei¢@o, no entanto, tem pouca eficacia prética, tendo em
atencdo a disposi¢ao transitdria constante do respectivo artigo 14.°,
do seguinte teor:

“Enquanto ndo tiverem sido adoptadas alteragées a pre-
sente directiva, sob proposta da Comissdo, nos termos do
artigo 18.°, os Estados-membros manterdo em vigor as res-
pectivas disposicoes juridicas existentes em matéria de utili-
zag¢do do desenho ou modelo de componentes utilizados com
vista a reparagdo dos produtos complexos por forma a resti-
tuir-lhes a aparéncia original, e apenas introduzirdo altera-
¢oes a essas disposi¢oes quando o objectivo das mesmas for
a liberaliza¢do do mercado desses componentes.”

Outras questdes sdo de indole mais marcadamente juridica,
ainda que tenham em vista corresponder as exigéncias do mercado.

E o caso das relagdes entre a protecgdo dos direitos e mode-
los e a protec¢do do direito de autor, que ndo encontrou ainda solu-
¢do satisfatoria.

Mas € sobretudo o caso da simplificagfio do processo de pro-
teccdo dos desenhos e modelos.

Grande parte dos modelos e desenhos industriais tém uma
vida efémera, limitada 2 moda ou gosto de ocasido. (*)

(*) Cfr. Jorge Cruz, Comentérios ao Cédigo da Propriedade Industrial, 1995, pag. 113.



664 CARLOS OLAVO

Esta constatago tem especial relevancia no que toca as indiis-
trias ligadas a inddstria da moda, nomeadamente os téxteis.

Ora, todo o processo de registo indicado nos artigos 150.° a
157.° do Cédigo da Propriedade Industrial é extremamente lento e
ndo h4 possibilidade de se obter a publicagido de um pedido de con-
cessdo antes de decorridos 26 meses — se ndo houver quaisquer
observagdes ao relatério de exame, nem reclamagdes, como
salienta Jorge Cruz (*%).

Dai os esforgos dos sectores interessados com vista a criagdo
de uma protec¢io quase imediata, de curta duragdo e com formali-
dades de registo simplificadas.

Em sintonia com essa perspectiva, o artigo 26.°, n.° 2, do
TRIPS expressamente refere a necessidade de cada Estado assegu-
rar que os requisitos para obtenc¢do da protec¢do de desenhos ou
modelos de téxteis ndo comprometam indevidamente a possibili-
dade de requerer e obter essa protecgao.

Trata-se, antes de mais, de tornar mais expedito o processo de
protec¢do dos desenhos e modelos.

Para tanto, t€m sido defendidas duas perspectivas:

— permitir a protec¢@o independentemente de registo, como
se faz no Projecto de Regulamento sobre Desenhos e
Modelos Comunitérios,

— ou facilitar as formalidades para registo, prescindindo, em
certos casos, de exame prévio.

A 1.* perspectiva reconduz-se a criagdo de um novo tipo de
direito privativo, cuja protec¢@o ¢ independente de registo e goza
de duragdo limitada.

Trata-se de uma perspectiva radical, que pde em causa a pr6-
pria nogdo do objecto da protecgdo a que corresponde o direito pri-
vativo.

Pretende-se proteger uma criagio ou tdo somente as caracte-
risticas exteriores dos produtos (aproximando assim os desenhos e
modelos dos sinais distintivos de comércio)?

A 2.* perspectiva integra-se mais facilmente numa apreciagio
classica do problema.

(**) Aut. cit., Comentdrios, pig. 113.
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E esta 2.* perspectiva que informa a Directiva n.° 98/71/CE,
ao determinar a necessidade do registo para a protecgdo dos dese-
nhos e modelos.

A Directiva €, porém, omissa quanto as formalidades neces-
sdrias para obter esse registo.

Alguns paises, como o Reino Unido da Gra-Bretanha e
Irlanda do Norte, aboliram jd o exame prévio da novidade do dese-
nho ou modelo.

Entre nds, os trabalhos preparatérios da alteragdo em curso do
Cédigo da Propriedade Industrial vdo no sentido de consagrar
haver exame substancial apenas no caso de reclamagdes a conces-
sdo do registo ou litigio sobre o direito concedido, ou se algum
interessado o requerer.

Isto significa que o exame de novidade apenas teria lugar em
caso de haver oposi¢do: ndo havendo, a concessdo provisdria seria
automdtica, a seguir a publicacido do pedido no Boletim da Proprie-
dade Industrial (previamente submetido a exame formal) (*%).

A protec¢@o dos desenhos e modelos constitui uma realidade
ainda em mutagao, na sempre dificil tarefa de definir elementos de
monop6lio numa estrutura de mercado que se pretende livre.

1 de Fevereiro de 2001

(*) Cfr. Jorge Cruz, Sugestdes para a Revisio do C6digo da Propriedade Indus-
trial, 1996, pags. 122 e segs..



