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Existem mentes privilegiadas, capazes de inventar produtos ou processos que em muito tém
contribuido para o progresso da humanidade. Falamos, por exemplo de um medicamento, de
um equipamento que incorpora nova tecnologia ou de um processo de fabrico. Mas pergun-
tar-se-a o que é uma invencao? Nos respondemos-lhe. E uma solucao nova para um problema
técnico especifico.

Convém esclarecer que para ser considerada como tal, a invencdo tem de cumprir trés requisitos
essenciais: novidade, atividade inventiva e aplicacao industrial.

A novidade tem a ver com o facto de nao existir nada igual ou parecido, a atividade inventiva
com o processo de criacao intelectual que lhe estd inerente e a aplicacdo industrial, com a sua
exploracao e disponibilizacdo no mercado.

Concordarda certamente com estes requisitos, que se encontram na base da protecdo como pa-
tente ou modelo de utilidade, cuja diferenca em breve explicaremos.

Se alguém inventa um medicamento passivel de prevenir uma patologia ou até de a curar, se
alguém incorpora uma tecnologia nova num equipamento utilizado imaginemos para efetuar
exames clinicos importantes para delinear um processo de cura de uma doenca que até entao
nao existia, se alguém inventa um novo processo de fabrico de um produto que eventualmente
ja se encontra no mercado, mas que o podera tornar mais acessivel a bolsa de quem dele necessi-
ta, patentea-lo e nao o disponibilizar a terceiros, configura uma atitude profundamente egoista,
nao acha?

E essa a contrapartida atribuida para quem quer proteger aquilo que inventou. De que forma?
Através de patentes e modelos de utilidade.

Nenhuma invencéao devera ser divulgada ao publico por qualquer forma ou meio antes da apre-
sentacao do respetivo pedido de patente ou pedido de modelo de utilidade. A divulgacéo prévia
ao pedido inviabilizara a obtencao de protecao para a invencao.
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A patente possui uma vigéncia de 20 anos a contar da data do pedido. Protege produtos, pro-
cessos e utilizagdes em todos os dominios da tecnologia. Antes de ser concedida é examinada
quanto aos trés requisitos essenciais, supra mencionadas.

O modelo de utilidade possui uma vigéncia de 10 anos a contar da data do pedido. O pedido
pode ser apresentado requerendo opcionalmente exame aos trés requisitos essenciais. Nao
protege inveng¢des que incidam sobre matéria bioldgica, substancias ou processos quimicos

ou farmacéuticos.
é’%
5

Existem dois tipos de limitacdes a este nivel, um que se refere ao objeto da invencdo e outro
que diz respeito a patente propriamente dita. Quanto ao primeiro, ficam arredados os progra-
mas de computador, as descobertas, as teorias cientificas e os métodos matematicos, as apresen-
tacdes de informacao, as criacdes de cariz estético e os métodos de negdcio. No que concerne ao
segundo, temos as invencdes contrdrias a ordem publica, os processos de clonagem humana,
os processos de modificacdo da identidade genética germinal de seres humanos, as variedades
vegetais ou animais e os métodos de tratamento e diagnéstico.

Em caso de duvida, devera ser solicitada a opinidao de um profissional da propriedade industrial.

Sabe o que fazer antes de apresentar um pedido de registo?

Deve fazer uma pesquisa prévia ao estado da técnica para identificar divulgagées, na mes-
ma darea técnica da invencdo, que possam opor-se aos requisitos essenciais de patenteabilidade,
deve analisar os resultados da pesquisa, com vista a aferir o potencial de patenteabilidade da
invencao e, caso a pesquisa nao revele matéria oponivel aos requisitos essenciais de patentea-
bilidade, elaborar um texto descritivo da invengao conforme os requisitos legais estipulados,
para subsequente apresentacdo do pedido.

O que é o estado da técnica, expressdo com a qual eventualmente nao estara familiarizado? Aqui
fica a resposta. O estado da técnica é constituido por tudo o que foi tornado acessivel ao publico,
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isto é, documentos de patentes, artigos cientificos, divulgacées em sitios na internet, etc., antes da
data de apresentacdo do pedido de patente ou de modelo de utilidade, mesmo que a autoria seja
do préprio requerente da invencao.

Deve preencher um formulario designado para o efeito, entregar um texto descritivo da inven-
¢ao constituido por resumo, descricéo, reivindicacdes e desenhos e efetuar o pagamento da
taxa de pedido.

Caso opte pela protecao em territério portugués, o pedido é apresentado perante o INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e para maior seguranca processual e juridica, deve recorrer-se aum
profissional do ramo.

Tem ainda ao seu dispor a possibilidade de apresentar um pedido provisério de patente,
que responde as seguintes necessidades: falta de financiamento imediato para avancar
com um pedido definitivo, falta de tempo para avaliar o potencial da invencao, falta de
tempo para formalizar um pedido definitivo de patente, perante a urgéncia de proceder a
uma divulgacdo iminente da invencao.

O pedido provisério é valido por um periodo de 12 meses, tendo obrigatoriamente de ser
convertido em pedido definitivo para assegurar a protecdo, sendo de referir que caso nao o
seja, é considerado como retirado.

Como todos os direitos de propriedade industrial, as patentes sdo direitos de base territorial, ou
seja, conferem protecdo nos espacos geograficos onde sao solicitadas.
Assim sendo temos as seguintes vias:

Nacional
Protecao vélida apenas para o territério nacional, no pais em que é apresentado o pedido.
E recomendada quando se pretende requerer protecdo em poucos paises. O pedido é redigido

na lingua do pais em apreco e todo o processo, desde a sua entrada, estudo e concessao ou re-
cusa, decorre dentro do pelo respetivo Instituto Nacional da Propriedade Industrial desse pais.
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Europeia

Requer apenas a apresentacao de um pedido tnico, podendo produzir efeitos em 41 paises
europeus. F recomendada quando se pretende proteger a invencio no mercado europeu. O exa-
me do pedido de patente efetuado pelo Instituto Europeu de Patentes (www.epo.org).

Internacional

Requer apenas a apresentacao de um pedido tnico, podendo produzir efeitos em 186 paises. Esta
via é recomendada quando se pretende obter uma protecdo geografica mais abrangente. E realizada
uma pesquisa e produzida uma opinido de patenteabilidade da invencao. O exame do pedido de pa-
tente sera efetuado em cada pais em que se pretenda obter a protecao da invencao (www.wipo.int).

Se optou pela via nacional, fique agora a conhecer todo o processo percorrido por um pedido
de patente, desde a sua entrada, estudo e concessao ou recusa, dentro da instituicdo que gere a
propriedade industrial, de um determinado Pais. Vamos escolher o nosso, recordando que se a
protecdo vier a ser concedida, tem efeito apenas no territério portugués.

Nacional estrangeiro Nacional portugués

I_} INPI gtugal <_I
: Exame 1

Concessao Recusa

Se escolheu a via europeia, saiba que todo o processo que entrando diretamente no Euro-
pean Patent Office, ou nas entidades recetoras de cada Estado, sdo estudados e despachados
dentro do EPO.

Chamamos a sua atencdo para o facto de a concessao ou recusa de uma patente europeia
produzir efeitos em todos os Estados designados no pedido e que esta confere, em cada pais,
0s mesmos direitos de uma patente nacional.
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Vamos exemplificar, mediante um esquema de um pedido de patente depositado através da via
europeia e das vias nacionais das entidades recetoras dos Estados Unidos da América e do Japao.

EUA JP

A4 A 4

Exame feito EPO Concessao Concessao
ou Recusa ou Recusa
ApOs concessao

|

Mas como ainda se recordara, pode enveredar pela via internacional, no ambito da qual
todo o processo que entrando na World Intellectual Property Organization (WIPO), Eu-
ropean Patent Office (EPO), ou nos Institutos de Patentes de cada Estado contratante do
Patent Cooperation Treaty (PCT), sdo examinados quanto a forma dentro de cada entidade
recetora, estudados preliminarmente no EPO e despachados nos INPI de cada Estado de-
signado. Segue-se, para melhor entendimento, um esquema exemplificativo do que se acabou
de Ihe transmitir.

Apds concessao

/




Vigiar o seu direito e reagir perante infracdes do mesmo, é uma responsabilidade que e
enquanto titular do mesmo lhe compete, nesta modalidade como em todas as outras que
compdem o sistema da propriedade industrial.

Nesta area, o INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial disponibiliza os seguintes pro-
dutos:

PDAT - Pré-Diagnéstico de Mapeamento Tecnolégico

Consiste numa avaliacdo do panorama de patenteamento mundial e regional numa dada
area tecnoldgica. Constitui uma ferramenta de gestdo da propriedade industrial e ino-
vacdo, é fundamental para o desenvolvimento de uma estratégia de internacionalizacéo,
sendo essencial para a identificacdo de parceiros fundamentais de comercializacéo.

Pedido de Vigilancia Tecnolégica

Consiste numa andlise qualitativa de patentes, a medida, simples, ou detalhada. Constitui uma ferra-
menta de gestdo a medida da propriedade industrial e inovacdo na medida em que fornece o pano-
rama de patenteamento de uma invencao.

Boletim Setorial

Disponibilizado gratuitamente mediante pedido online, possui informacao quinzenal sobre pu-
blicacdes de pedidos de patentes e modelos de utilidade.

Servico de Alerta

Possibilita 0 acompanhamento das fases juridicas dos processos de patentes e modelos de utili-
dade, sendo um servico disponibilizado gratuitamente apds solicitacdo do requerente.

Uma empresa nacional, do sector da cortica, inventou um método inovador de imperme-
abilizacdo da mesma. Ndo querendo dar a conhecer o processo mediante um pedido de
patente, a administracdo optou por ndo proceder ao registo e manter o seu segredo tran-
cado a sete chaves.
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O mundo dos negdcios é traicoeiro! Conflitos entre a administracdo e a equipa técnica que
tinha desenvolvido o processo, levaram esta Ultima a vender a inven¢ao a um concorrente que
aregistou. A opcdo? A perda de uma posicdo de mercado alicercada na inovagéo!

Um inventor independente, desenvolveu uma boia de salvamento a ndufragos controlada a dis-
tancia. Contactou um profissional da propriedade industrial e, devidamente orientado pesqui-
sou e deu entrada a um pedido provisério de patente, pois necessitava de encontrar parceiros
para a producdo e comercializacdo do produto. Trés meses volvidos, o pedido provisério pas-
sou a definitivo e ultrapassou as fronteiras nacionais, sendo uma das inven¢des mais inovadoras
“made in Portugal” e que o pais e o estrangeiro aplaudem de pé! Bravo!

Vai deixar que outros usufruam do que é seu?

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar! /@

D
Necessita de auxilio? 'ﬂ
ol
PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE:
ASSOCIAGAO INDUSTRIAL PORTUGUESA |CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (AIP-CCI)
www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praca das Industrias - 1300-307 Lisboa

FICHA TECNICA

Coordenacdo de execucéo para a AlIP-CCl
Raul César Ferreira (Herd.), S.A

8| AIP-CCI
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DESENHOS | MODELOS

Sob a designacdo de desenhos ou modelos, referimo-nos concretamente a algo de
que todos nds, consoante gostos préprios somos profundamente apreciadores, mais
concretamente ao design, que traga os contornos de um objeto ou Ihe confere uma
determinada decoracgéao.

E um aspeto de ndo somenos importancia que, como bem sabe, quando incorporado
nos produtos que fabrica e comercializa, faz a diferenca.

O que nos leva a escolher um determinado objeto em detrimento de outro? A sua forma
ou a sua decoracao. Enquanto empresario, se ainda nao estad consciente de tal facto,
deverd procurar fazé-lo com brevidade. Sabe porqué? Porque o consumidor lhe atribui
provavelmente mais importancia do que julga.

Quando mobilamos a nossa casa, quando escolhemos o nosso carro, quando adquirimos
0 nosso vestuario e calcado, quer se queira ou ndo admitir, esse fator pesa nas nossas de-
cisdes de aquisicao e, muitas vezes, até nos leva a gastar mais do que estava inicialmente
nos planos ou a poupar para termos o que desejamos. E ou nio verdade?

Entre uns sapatos comuns e uns de Luis Onofre lindos de morrer, entre um mobiliario
vulgar e um com assinatura da Jet Class onde a classe efetivamente impera, entre uma
mala indiferenciada e uma Kelly Bag que nos transporta até a Cote d’ Azur, entre um
carro igual a tantos outros ou e porque sonhar ainda ndo paga imposto, um Lam-
borguini, os exemplos poderiam multiplicar-se até a exaustdo. Vamos ser sinceros.
O que escolheriamos?

Reflita pois os seus clientes também pensam assim e muitas vezes valorizam mais o
design do que a prépria qualidade.

Considerando bem, nem tudo é mau, desde que tenha a capacidade de cativar quem o
procura. A semelhanca do que sucede com as marcas e numa era pautada pela massificacao
da oferta de produtos e servicos, face a qual os clientes se tornaram mais exigentes e
sofisticados, como os conquistar?

2| AIP-CCl
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Apostando no design!

Mas importa reter aqui a ideia de que é preciso proteger-se, se ndo quiser ver o seu
investimento nesta matéria copiado e propriedade de “maos alheias”. Sabe como o
fazer? Se ndo, nés dizemos-lhes. Recorrendo ao sistema da propriedade industrial e,
das muitas modalidades que contempla, ao registo de desenhos ou modelos.

O QUE PODE SER REGISTADO

O que resulte da aparéncia de um produto, ou seja, linhas, cores, formas, texturas, ...
Quer exemplos? Vamos dar-lhos: o para-choques de um automével; a embalagem de
um produto; o grafismo de painéis publicitarios; os simbolos graficos; os caracteres
tipograficos e muito, muito mais.

REQUISITOS DE REGISTO DE DESENHOS OU MODELOS

Sao dois. O ser novo, isto é, o facto de até a data do pedido de registo nenhum desenho ou
modelo idéntico tiver sido divulgado ao publico, a par do caracter singular, o que significa
que ndo pode ser confundivel com qualquer outro produto anteriormente difundido.

Cumpre ainda referir que podem ser registados desenhos ou modelos que, ndao sendo
inteiramente novos, contenham combina¢des novas ainda nao tornadas publicas.

Em caso de reclamacao, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) realiza
exame quanto aos requisitos de novidade e singularidade invocados por terceiros.

O QUE NAO PODE SER REGISTADO

A criatividade do ser humano é prodigiosa, passivel de ser classificada com o famoso
slogan “No limits no!”, mas eles existem neste dominio e certamente, depois de tudo o
que ja foi dito, percebera porqué.

Assim, ndo podem ser registados programas de computador, produtos ditados ex-
clusivamente pela sua funcao técnica, produtos de interconexdes, produtos com um
design contrério a ordem publica ou aos bons costumes, design que néo respeite as

Pl PROTEGER
INOVACAO
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condicbes de protecao (novidade e singularidade).

Acha que sdo constrangimentos a mais?

Estd enganado, pois a semelhanca do seu poder criativo, a margem de registo é enorme.
Que o digam as empresas que apostam forte nesta vertente e se preocupam em prote-

ge-la. Agora que ja sabe quais sao, depois de conhecer os critérios de registo, temos a
certeza de que concorda connosco.

QUAIS AS VANTAGENS DO REGISTO
Ja foram afloradas, mas vamos agora lista-las para que nao tenha duvidas.
Confere um direito exclusivo que permite impedir que terceiros, sem o consentimento
do titular do registo, produzam, fabriquem, vendam ou explorem economicamente o
produto protegido; permite transmitir o registo ou conceder licencas de exploracédo a
favor de terceiros; maior valor comercial; maior seguranca para o consumidor; maior
seguranca para o publico em geral; favorece o empreendedorismo.
Face ao exposto, de que estd a espera para registar o seu?

Criou pecas de vestudrio inovadoras? Criou uma nova linha de mobiliario?

Criou uma linha de contentores ecoldgicos para armazenamento de residuos com de-
sign préprio?

Criou pecas de decoracdo diferentes das muitas que andam por ai?
Investiu num packing atraente para os seus produtos?

Registe ou alguém vai fazé-lo no seu lugar, copiar e recolher os beneficios do muito que
investiu.

Vantagem adicional? A sua vigéncia é de 25 anos a contar da data do pedido.

Entretanto e até a sua extingao, muito mais vai criar de acordo com as tendéncias de
mercado e registar para evitar desgostos de maior.

4| AIP-CCI
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COMO REGISTAR EM PORTUGAL

Nao é tdo complicado como julga. O pedido é apresentado perante o INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial e a decisao deste é rapida.

Para maior seguranca processual e juridica, pode e deve recorrer a um profissional
da propriedade industrial, pois este efetuara as necessarias pesquisas especializadas
para aferir os critérios de registo ja mencionados e acompanhara todo o processo.

Se neste dominio como em tudo na vida, ndo existem garantias absolutas, o apoio de
um especialista na matéria é fundamental para minorar os riscos de um pedido de
protecao mal sucedido.

S Q\}Q

E por isso e para isso que existimos, para pugnar pela protecdo da sua inovacao.

COMO REGISTAR NO ESTRANGEIRO

O registo de um desenho ou modelo obtido em Portugal apenas produz efeitos no
territério nacional, atendendo a que e como ja tivemos oportunidade de o informar,
os direitos da propriedade industrial sdo direitos territoriais, beneficiando de protecédo
no(s) pais(es) em que foram registados.

Agora se o seu mercado ou mercados alvo forem outros e para assegurar a protecao do
seu design no estrangeiro, ha 3 vias possiveis:

- Requerer a protecdo diretamente no (s) pais(es) em que se pretende
efetuar o registo — ex. Itdlia

Requerer a protecdo de um desenho ou modelo através do sistema comunitario
de registo (OAMI)

Requerer a protecdo de um desenho ou modelo através do sistema
internacional de registo (OMPI)

Admitimos que tudo isto lhe possa parecer complexo, a ponto de pensar que nao vale
a pena o esforco, mas e se for esse o caso, permitimo-nos discordar de si, reiterando
que vale e que existem profissionais especializados para o apoiar nesta “cruzada”.

AIP|5
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ATENCAO!

O pedido de registo de desenho ou modelo efetuado em Portugal permite ao reque-
rente beneficiar de um direito de prioridade de 6 meses para o apresentar noutro
territorio. Se este prazo for respeitado, o pedido efetuado no estrangeiro beneficiard
da data do pedido que inicialmente foi apresentado em Portugal.

Esta prioridade confere a vantagem de permitir que o pedido no estrangeiro seja tratado como
se tivesse sido apresentado na data em que foi requerida a protecao em Portugal, sem que
qualquer facto ocorrido nesse periodo, como por exemplo outro pedido idéntico, o invalide.

Vantagens? Um periodo temporal para, com seguranca, testar a aceitabilidade do
seu produto no mercado e selecionar aqueles onde mais podera obter retorno do
investimento realizado.

UM CASO DE INSUCESSO

Uma empresa nacional do sector dos plasticos desenhou, produziu e colocou a venda
uma colher para uso culindrio. Investiu em design e no préprio material de que é
confecionada, nao toxico para o ser humano. A aceitacdo do produto foi elevada e
este em curto espaco de tempo estava disponivel em grandes superficies comerciais,
sucedendo-se encomendas cada vez maiores.

Dez anos volvidos deu-se o click! O produto comecgou a ser copiado, nao estava
registado e quando o quiseram fazer era tarde, pois ja tinha perdido a novidade.
A opcédo? O seu abandono, principal fonte de investimento da empresa!

UM CASO DE SUCESSO

A mesma empresa aprendeu! Desenha, produz e comercializa uma vasta panéplia
de produtos a nivel nacional e internacional. E foi longe na defesa da sua propriedade
industrial. Utiliza acordos de confidencialidade com os seus préprios designers,
fornecedores, subcontratados e distribuidores.

Doze anos depois do click orgulha-se e nd6s também, pela vasta carteira de direitos
de propriedade industrial de que é titular e onde o seu design reina nos muitos

6 | AIP-CCI
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modelos que entretanto produziu e continua a desenvolver, protegidos em Portugal e na Unidao Europeia,
seu mercado alvo! Bravo!

Ainda vai deixar que outros usufruam do que é seu?
PROPRIEDADE INDUSTRIAL @
Proteger para Defender, Prevenir para Evitar! /Q

Necessita de auxilio? ‘ ﬂ

Ll

PARA MAIS INFORMAGOES CONSULTE:
ASSOCIAGAO INDUSTRIAL PORTUGUESA |CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (AIP-CCI)

www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praca das Industrias - 1300-307 Lisboa

FICHA TECNICA

Coordenacdo de execucéo para a AlIP-CCl
Raul César Ferreira (Herd.), S.A
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MARCAS

A marca pode ser definida com um sinal distintivo que se coloca nos produtos e/ou servicos de uma empresa, para
os diferenciar de outros similares, oferecidos por empresas concorrentes. Utilizando uma linguagem mais comum,
poder-se-a dizer que é uma espécie de “cartao de cidadao” dos produtos ou servicos que lhe estao associados, o que
Ihes confere uma identidade prépria, razao pela qual se reveste de extrema importancia para as empresas no ambito
das suas estratégias de mercado.

Para o consumidor, por seu turno, representa uma forma de reconhecer bens que lhe foram recomendados ou que
a sua experiéncia o levou a preferir face a outros da mesma natureza, na medida em que constitui o elo de ligacao
produto/servico/empresa que os fabrica ou comercializa. Imaginemos que vai, por exemplo, comprar uns éculos de
sol. Escolheu um determinado par e cabe neste momento perguntar porqué esses e ndo outros. A resposta é simples.
Porque perante o seu olhar algo os diferenciou do leque de opcbes disponivel, cativou e levou a sua aquisicao.

Numa era pautada pela massificacao da oferta de produtos e servicos, a procura tornou-se mais exigente e sofisticada.

Como a conquistar? Emergindo da “multidao” e esta é seguramente uma primeira ideia a reter em relacdo a marca

e ao relevante papel que esta representa no ambito do comércio. Senao vejamos: conquista e fideliza clientela,
distingue produtos e servicos, projeta produtos e servicos no mercado, o que como ja mencionado, converte-se
num elemento essencial de uma estratégia comercial.
Olhando para o fascinante mundo das marcas, construimos uma teoria a que chamamos os “5 D’S”, assente nos
seguintes vetores, que ficara a compreender melhor a medida que nos for acompanhando nesta breve viagem que
ora lhe propomos, em torno de algo com que lida quotidianamente:

P> Diferenciar para sobressair

P> Diferenciar para conquistar

P> Diferenciar para fidelizar

P> Diferenciar para competir

P Diferenciar para valorizar

Concorda? Talvez seja ainda cedo para responder, mas gostariamos que refletisse um pouco sobre estes aspetos em
que uma marca se deve alicercar.
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Se nunca registou uma marca, ja ouviu seguramente falar nisso e se eventualmente
se questiona relativamente a valia de tal pratica, passamos a indicar quatro razdes
inquestiondveis para o fazer:

P> S6 assim obtém a propriedade da sua marca.

P> S6 assim se torna detentor do seu exclusivo.

P> S6 assim se pode opor a sua copia.

P> S6 assim pode reagir contra a sua utilizacao indevida por concorrentes.

Apresentados os motivos pelos quais as marcas devem ser registadas vamos, agora
sim, iniciar a viagem que hd pouco Ihe propusemos.

» TIPOS BASICOS DE MARCAS

Enquanto titular ou consumidor de marcas, provavelmente ndao conhece os varios tipos
que existem, mas vai ficar a conhecer inclusive para, quando optar por proteger a(s) que
considera mais adequada(s) para diferenciar os seus produtos e/ou servicos, fazer a escolha
mais acertada.

Comecemos pela marca individual. Como a prépria designacao indica, estamos pe-
rante um sinal distintivo que pertence a uma Unica pessoa ou entidade. A AIP-CClI,
enquanto entidade, possui varias marcas deste tipo e aqui lhe deixamos uma delas
como exemplo.

Depois existem ainda as marcas coletivas, que se dividem em marcas de associacao e
marcas de certificacao.

A marca de associacao, como facilmente se depreende, representa um sinal distintivo,
pertencente a uma associagao de pessoas, sendo utilizada pelos seus membros para
diferenciar produtos ou servigos.

Um exemplo vai seguramente ajuda-lo a perceber melhor e para o efeito escolhemos uma
marca pertencente a Associacao dos Industriais e Exportadores de Cortica, cujos respetivos
membros usam nos seus produtos da fileira da cortica de Sao Bras de Alportel.

Pl PROTEGER
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A marca de certificagao é diferente, uma vez que configura um sinal distintivo,
pertencente a uma pessoa coletiva que controla produtos ou servigos, ou que
estabelece as normas a que estes devem obedecer.

Vamos continuar no sector da cortica e, para melhor entendimento, apresentamos-lhe a
marca da Confédération Européene du Liége, para produtos em cortica aglomerada,
rolhas de cortica e cortica em bruto.

» SINAIS QUE PODEM CONSTITUIR UMA MARCA

Depois de lhe termos dado a conhecer a tipologia bdasica das marcas, é chegado o
momento de |he explicar de que forma podem ser constituidas. Recorda-se de lhe
termos dito que as marcas sdo um mundo?

Vamos comecar pelas denominadas marcas tradicionais, isto é, pelas que ha muito vém
integrando os respetivos elementos que as caracterizam.

Em primeiro lugar temos as marcas que sao compostas por palavras/nomes, mais
conhecidas como marcas nominativas e, uma vez mais, vamos recorrer a uma das
nossas como exemplo, referente a atividades culturais e de entertenimento

Seguem-se aquelas cuja composicao mistura letras/niimeros, tendéncia que vem sendo
crescentemente utilizada e que se denominam marcas mistas. A que apresentamos para
exemplificar este tipo, ndo é recente, mas continua a encontra-la nas prateleiras. De que
falamos? De “VAT 69", uma marca de whisky conhecida.

Mas uma marca pode ser constituida apenas por desenhos, caso em que estamos
perante uma marca figurativa e estamos seguros de que conseguira identificar rapi-
damente a que se segue a titulo de exemplo. O famoso “swoosh” da American Nike
é-lhe familiar, certo?

» MARCAS NAO TRADICIONAIS

E se lhe dissermos que uma marca pode ser constituida por sons? E verdade e talvez até
utilize a que se apresenta para exemplificar o que acabamos de dizer, se tiver um telemovel
nokia, pois é Nokia Corporation a sua titular e os sons mencionados o seu toque padrao.
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Ja ouviu falar em marcas tridimensionais? Sdo exatamente essas em que estd a pensar,
compostas pela forma do produto ou pela prépria embalagem. A que utilizamos para
ilustrar o ora mencionado, pertence a Direct Line Insurance.

As marcas podem também ser constituidas por frases publicitarias, o que ja ndo o deixa
tao espantado, certo? Um exemplo é “Just do it, uma marca slogan que ficou no ouvido,
incluindo o seu e escusado sera dizer quem é o seu titular, pois ja sabe que pertence a
American Nike.

E alguma vez Ihe ocorreu que uma marca pode ser composta por uma cor? Usa post its
amarelos? Fique entdo a saber que esse tom é uma marca cor de que a 3M Company é titular.

E se porventura julga que ja nada mais o surpreende, sabia que existem marcas olfativas?
Existem e o exemplo que temos para Ihe apresentar “The smell of fresh cut grass”
refere-se, imagine, a bolas de ténis com esse aroma, que tornam a partida muito mais
agradavel, sobretudo quando disputada em campos de terra batida.

Mas ndo é tudo, pois existem também as marcas cor e posicionamento. Parece-lhe
estranho? Olhe que nao é bem assim e até ja viu a que seguidamente se apresenta a
titulo de exemplo e que constitui um vincado elemento de distintividade. Ja abasteceu o
seu carro nesta estacao e desconhecia o facto. Reparou que independentemente do local
onde se encontram sdo sempre iguais a esta?

Por ultimo, temos as marcas gustativas. O qué? Acredite e aqui fica a “The taste of
artificial strawberry flavor”, usada em produtos farmacéuticos, veterindrios, higiénicos
e substancias dietéticas para uso medicinal. Convenhamos que um xarope, a saber a
morango, é muito mais apetecivel do que uma amarga substancia idéntica.

Todos nés somos expectadores de televisao e frequentemente ficamos algo irritados
com a sucessao infindavel de antincios publicitarios, mas dai a pensar que mui-
tos deles sdo marcas movimento vai uma grande distancia. Ndo estamos de todo a
brincar consigo e aqui fica o exemplo de uma referente a shampoo, que talvez até ja
tenha usado.

Agora que ja temos uma nogao do que é a marca, uma possivel definicao da mesma
e acabamos de fazer um périplo pelos varios tipos que existem, muitos dos quais
desconhecia, ndao obstante lide com eles no dia-a-dia, vamos avancar para a etapa
seguinte, relacionada com o papel que desempenha.

- Marca comunitaria
n.° 4380762

- Marca comunitaria
n.° 2550457

-« Marca comunitaria
n.° 13367

-« Marca comunitaria
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> FUN(;OES DA MARCA

A marca tem uma dupla funcao, uma de pendor juridico e outra de cariz econémico.

A funcdo juridica baseia-se na distintividade uma vez que, através da sua colocacao d
num certo produto ou servico, permite ao consumidor diferenciad-lo de outros semelhantes

e o exemplo ilustrativo permitir-lhe-a entender o que se acaba de referir. se ex. ZARA

A funcdo econdmica, por seu turno, encerra trés vertentes extremamente importantes:
identificacdo, garantia de qualidade e marketing.

Comecemos pela identificagdo, cujo objetivo é permitir ao consumidor, de forma fécil,
relacionar determinada marca com quem a fabrica ou comercializa e o exemplo escolhido
preenche seguramente o imaginario de muitos de nés.

-« ex. FERRARI

Segue-se a garantia de qualidade, importantissima para o consumidor, pois referencia
produtos ou servicos de determinada empresa a uma origem verdadeira e aqui fica -
outro exemplo sedutor, pelo pendor status que lhe esta associado, a ponto de ser alvo
de muitas cépias, umas mais elaboradas do que outras. += ex. LOUIS VUITTON

Por ultimo, uma breve abordagem ao marketing, que deve ter a capacidade de assegurar
a divulgacdo dos produtos ou servicos que assinala, projetando-os no mercado. Quem
nao se recorda da campanha gizada em torno desta marca?

-« eX. PLUMA
Em sintese:

As marcas sdo um meio essencial de captacao e de fidelizacao de clientela!

Despertam a atencao do consumidor! \/\’
Permitem a distin¢ao dos produtos e dos servigos no mercado! /%éy
Constituem uma referéncia na escolha! %

Pelo exposto, conclui-se que ndo basta ter um bom produto/servico. /
E necessario identifica-lo!
Nao basta ter uma boa marca... E necessario regista-la!

O registo é justamente a etapa que se segue.
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» REGISTO DA MARCA

Sabendo ja o que é uma marca, tendo tomado contacto com as suas diferentes tipologias,
conhecendo a suas funcionalidades, consegue perceber o que aqui esta em causa?

Estamos em crer que sim, mas nunca é demais recordar trés palavras que o devem motivar a
registar a(s) sua(s):

(

PROTECAO! GARANTIA! EXPLORACAO!

O registo confere-lhe um direito, que se traduz na propriedade da marca, na exclusividade da sua utilizacao e na
faculdade de impedir o uso indevido por terceiros.

A sua importancia traduz-se nas vantagens que proporciona: certifica que ndo existem obstaculos ao uso da
marca “é uma certeza que torna o investimento seguro”; afianca um monopdlio legal, porque atribui "o direito
de uso exclusivo do sinal”, permitindo ainda a sua venda e licenciamento; “o direito de impedir o seu uso por
terceiros”, atendendo a que permite acionar mecanismos de combate a imitagao e a contrafacao.

Vamos dar-lhe um exemplo do que acabamos de dizer:
A empresa A - cria e utiliza a marca “XPTO”
A empresa B - utiliza um sinal igual ou semelhante
Se A registou a marca, pode impedir que B utilize sinal idéntico.
Se A néo registou a marca, ndo pode reagir.
Se B tiver registado, A pode perder o seu investimento.
Ainda acha que o registo ndo tem o menor interesse? Ainda esta predisposto a correr riscos desnecessarios?

Certamente que ndo e, plenamente convictos disso, vamos abordar o processo de registo propriamente dito,
comecando pelas vias que para o efeito tem ao seu dispor.

Falamos em vias, porque o sistema da propriedade industrial foi edificado em bases territoriais, o que significa que

quando requer a protecao da sua marca, deve fazé-lo nos paises ou regides para onde se encontra direcionada a sua
estratégia de mercado.

AIP|7
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» VIAS DE REGISTO

Aqui e conforme anteriormente referido pelos motivos entao alegados, tem trés opgoes
ao seu dispor. Reiteramos o facto de as mesmas dependerem da sua estratégia em
termos de mercado e passamos a explicar.

Onde fabrica e/ou comercializa os seus produtos? Num unico pais? Se assim for, a via
mais adequada é a nacional e se o seu mercado é justamente o nosso, a entidade ora
identificada é aquela a quem deve dirigir o seu pedido de registo.

Nacional ‘ Territério nacional

Agora se o seu mercado contempla paises da Unido Europeia, tem a possibilidade
de recorrer a via comunitéria onde, mediante um Unico pedido, apresentado junto
de uma unica entidade, lhe permite proteger a sua marca em todos os paises que
integram a UE. Sabe qual é?

Comunitaria ‘ Territorio da UE

Mas se os seus mercados alvo ndo sdo nem o portugués, nem paises da Unido Europeia
e vamos imaginar que a sua estratégia, por exemplo, aponta para os PALOP, a via mais
indicada para o efeito sera a internacional, onde e a semelhanca da via comunitaria,
podera apresentar um Unico pedido, junto de uma Unica entidade. Se ndo a conhece,
passa a conhecé-la.

Internacional ‘ Paises designados

Se nos perguntar qual a melhor aposta nesta matéria, teremos que lhe responder
que a escolha da via mais adequada para efetuar os seus registos depende e vamos
voltar a sublinha-lo, da dimenséo e estratégia da sua empresa. O que é que isto quer
dizer? Que se deve focalizar no que verdadeiramente importante face as suas aspiracées
e aos recursos de que dispoe.

» PROCESSO DE REGISTO DE MARCA

Passo importante antes de iniciar o processo é o das pesquisas de anterioridade, isto é, junto
de bases das entidades envolvidas neste processo, aferir se existe uma marca semelhante ou
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Pedido Oposicao de terceiros “ Eventual contestacao Concessao
Recusa
Nao oposicao Concessao
Recusa proviséria Recusa definitiva

Eoncesséo
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confundivel com a que pretende registar caso em que, a verificar-se, o aconselhamos vivamente a equacionar outra para
os seus produtos/servicos, pois é fulcral para lhe evitar eventuais dissabores.

Independentemente da via de protecao que escolha, as etapas base do processo sao as que seguidamente lhe apresentam
Passamos a explicar.

Se o seu pedido de registo, por eventual semelhanca ou confundibilidade com uma marca registada por outrem,
for objeto de oposicao do seu titular, este ira contesta-lo em sede de processo. Se apresentar motivos validos para
o efeito e dependendo da sua capacidade de resposta, a marca podera ou ndo ser-lhe concedida.

Se o seu pedido nao for objeto de oposicao por parte de terceiros e se o instituto junto do qual o apresentou, nao detetar
nada em contrario, a marca ser-lhe-a concedida. Mas se o instituto, que faz igualmente pesquisas de anterioridade para as
quais ja esta devidamente alertado, encontrar uma marca registada igual ou confundivel com a sua, ou ainda se considerar
que aquela que pretende registar nao tem distintividade suficiente, podera ser notificado de uma recusa provisoria.

Se assim for mantenha a calma, pois nem tudo esta perdido. Podera ter de prescindir de alguns produtos ou servicos,
ou podera bastar que adicione um elemento grafico ou verbal, para superar esse obstaculo.

Fique igualmente a saber, de imediato, o que nunca podera registar.

» O QUE NAO PODE SER REGISTADO
Nao podem ser registadas marcas nao distintivas.
Quer exemplos? Eles aqui estdo. Queijo de ovelha para identificar queijos que sdo produzidos com leite de ovelha,

produtos regionais para produtos regionais, turismo rural para servico de alojamento e atividades de turismo rural.
Como certamente compreendera ndo se pode apropriar de algo que se limites a descrever o seu produto ou servico.
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Basta pensar em quantos produtores de queijo de ovelha existem no pais, na pandéplia de produtos regionais
em que somos tao ricos ou no turismo rural em que estamos em crescendo.

Como ja tivemos oportunidade de referir a marca visa distinguir produtos ou servicos de outros semelhantes
existentes no mercado. Nunca se esqueca disso! E necessario acrescentar algo mais se quiser que o consumidor
opte pelos seus queijos de ovelha em detrimento de outros, é necessarios acrescentar algo para cativar o
consumidor a preferir o seu produto regional face a tantos outros que se encontram ao seu dispor, é necessario
acrescentar algo para que a sua atividade de turismo rural se demarque das demais.

Mas como queremos que esta nocao fique bem apreendida, ainda Ihe vamos dar mais dois exemplos que néao
deve seguir em matéria de servicos, igualmente de cunho genérico, que ndo podem ser considerados como
marcas distintivas: reparacdo urgente para servigcos de reparacao ou consultoria para servicos de consultoria.

Estad este aspeto devidamente interiorizado? Cremos que sim e vamos passar a outra tipologia de marcas que
ndo podem ser registadas.

Nédo pode também registar marcas que sejam consideradas contrarias a lei e a ordem publica ou ofensivas
da moral e dos bons costumes. Enquadram-se nesta categoria as marcas que contenham simbolos de Estado,
emblemas de entidades publicas ou estrangeiras, brasdes, medalhas, nomes ou retratos de pessoas, sinais
com elevado valor simbélico, nomeadamente simbolos religiosos, entre outros (salvo autorizacao das entidades
competentes), as marcas que constituam infracao de direitos alheios ou que possam favorecer a pratica de
atos de concorréncia desleal, bem como as marcas constituidas por sinais que representem uma reprodugao
ou imitacdo de outros ja existentes, salvo consentimento do titular.

Como nao é nosso propasito converté-lo num profissional de propriedade industrial, mas sim num utilizador
informado do sistema, vamos terminar apresentando-lhe dois casos concretos no ambito dos quais fomos
chamados a intervir, um de insucesso e outro de sucesso, na expectativa de que o seu se venha a integrar
nestes ultimos.

» UM CASO DE INSUCESSO

Uma empresa nacional, do sector vitivinicola, deu entrada a um pedido de registo comunitario
de uma marca de um vinho, sem ter pesquisado a eventual existéncia de outra igual ou
confundivel. Tao segura estava do “apelo” da sua marca, que previamente ja tinha con-
tratado uma empresa de marketing e publicidade, que Ihe tracou uma forte e elaborada
campanha de mercado.
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Azar dos azares! A marca pedida nao sé ja existia justamente para um vinho, como o seu titular era cliente
da empresa requerente. A opcdo tomada? A retirada do pedido, ndo esquecendo quanto tudo isso custou!

» UM CASO DE SUCESSO

A mesma empresa aprendeu! Continua a produzir e a comercializar vinhos de sucesso
e se perdeu um cliente, tem vindo a conquistar outros.

O mais importante? Passou a ter especial cuidado com a sua propriedade industrial.
Utiliza os servigos de profissionais da area e deixou de antecipar o que é 0 “pds” e nado
0 “pré”. Bravo!

Apos tudo o q ue agora sabe, vai deixar que outros usufruam do que é seu? s = JZC\E B

» PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar! @

\®
Necessita de auxilio? A&ﬂ
..
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P> PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE:
ASSOCIAGAO INDUSTRIAL PORTUGUESA [CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (AIP-CCI)
www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000
Praca das Industrias - 1300-307 Lisboa

P> FICHATECNICA

Coordenacao de execucdo para a AIP-CCI
Raul César Ferreira (Herd.), S.A
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PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EE-COMMERCE

Sabe o que é propriedade industrial? Talvez ndo, mas estamos aqui para Ihe explicar. As criagdes inte-
lectuais podem ser objeto de um direito de propriedade, mais exatamente de propriedade industrial
(PI), que permite assegurar, ao seu titular, o uso exclusivo de uma determinada invencao, design ou
sinal distintivo (marca ou logétipo) face a outros agentes econdmicos presentes no mercado.
A propriedade industrial (Pl), em conjunto com os direitos de autor e outros direitos conexos,
constituem a propriedade intelectual e esta s6 tem valor se puder ser defendida!

PORQUE REGISTAR

O registo da Pl,embora ndo obrigatério, permite impedir que terceiros utilizem, sem o seu consentimen-
to, uma marca, um logétipo, uma patente, um modelo de utilidade ou um desenho ou modelo, per-
mitindo-lhe acionar todos os mecanismos legais para fazer cessar ou punir qualquer conduta infratora.

Ja ouviu seguramente falar em contrafacao (copia, imitacdo). Tem ideia do que esta prética
ilegal representa em nimeros? Provavelmente ndo, mas vamos dizer-lhe. Representa entre 5% a
7% do total de trocas comercias a nivel mundial, resulta em prejuizos superiores a 500 milhées
de euros para as empresas europeias no mercado interno e mais de 2.000 milhoes de euros fora
da Unido Europeia, conduz a uma perda anual de 200.000 postos de trabalho na UE.

Ja pensou no impacto que a contrafacdo que pode ter para os produtos da sua empresa?
Proteja-se! A propriedade e o uso exclusivo adquirem-se apenas por via do registo e nao
através do mero uso no mercado, permitindo ao titular do direito transmitir ou conceder
licencas de exploracao, a terceiros, rentabilizando os seus investimentos.

O QUE PODE E DEVE SER PROTEGIDO

Ja tivemos, noutros manuais didatico-promocionais, a oportunidade de lhe transmitir esta in-
formacao mas, nunca é demais relembrar, ndo é verdade? Vamos a isso, pois ndo queremos que
falhe numa matéria tdo importante para si e, no fundo, para todos nés.

>
+
NS
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As invengbes sao o resultado da atividade inventiva nos diferentes dominios tecnolégicos e po-
dem ser protegidos através de patentes, modelos de utilidade, certificados complementares
de protecao e topografias de produtos semicondutores.

Os sinais, por seu turno, constituem um elemento gréfico, que visam identificar no mercado um bem
ou servico, por exemplo através de uma figura ou de uma palavra. Referimo-nos as marcas, aos logé-
tipos, as recompensas, as denominacgoes de origem e as indicagdes geograficas. O design, que
se refere a forma ou decoracao de um objeto pode ser registado através de desenhos ou modelos.

E-COMMERCE
\&
O conceito de e-commerce refere-se as transa¢ées comerciais realizadas a partir de processos ele- ' |
tronicos, de e-marketplaces ou portais, que sao plataformas tecnolégicas com base na internet,
onde compradores e fornecedores se encontram para realizar transagdes em tempo real. Pode tradu- W ! }

zir-se em dois tipos: Business to Consumer (B2C), correspondente ao comércio efetuado diretamen-
te entre a empresa produtora, vendedora ou prestadora de servigos e o consumidor final, através da
internet ou do Business to Business (B2B) enquanto designacao dada ao comércio praticado entre
fornecedores e clientes empresariais.

O e-commerce, mais do que outros sistemas de negdcios, envolve a venda de produtos e presta- ‘.
¢ao de servicos registados como propriedade industrial (Pl), sendo de sublinhar estes sao, na sua .

maioria, alvo de contratos de licenciamento para exploracdo. Exemplos: musica, imagens, fotos, @ /
software, projetos, modulos de formacao, sistemas, etc. negociados através de e-commerce, casos e
em que a propriedade industrial/intelectual é o principal componente do valor da transacao.

Pode dizer-se que a Pl suporta o e-commerce, na medida, em que os sistemas que permitem fun-
cionar as plataformas de internet (B2C ou B2B), isto &, software, redes, projetos, interface do utilizador
e demais funcionalidades representam formas de criacao tecnoldgica, muitas vezes protegidas por
direitos de propriedade intelectual, mais exatamente direitos de autor.

As marcas sao uma parte essencial do negécio e-commerce, atendendo a que permitem o reconhe- Q
cimento da qualidade dos produtos e servicos por parte do comprador bem como dos seus titulares, ’
constituindo elementos essenciais para o sucesso do e-commerce evitando a concorréncia desleal. T—
As empresas de comércio eletrénico e negdcios relacionados com a internet tém, como principal

fonte de negdcio, produtos de elevado valor tecnolégico que se encontram patenteados. Recorde-se

que esta tipologia de empresas possui geralmente uma grande parte do seu valor em PI, com o
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objetivo de se autovalorizar e desenvolver reconhecimento e credibilidade junto dos consumidores. A maioria das empre-
sas de comércio eletrénico, como outras empresas de tecnologia, tem carteiras de patentes e marcas registadas que
acrescentam mais-valias aos seus negécios.

Muitas dessas empresas sao PME!

E-COMMERCE E COMO SALVAGUARDARA PI

Uma das caracteristicas mais relevantes e preocupantes do e-commerce prende-se com a questao deste ocorrer a nivel mun-
dial, ultrapassando a jurisdicao territorial dos paises e a protecao de Pl feita nos mesmaos. Por este motivo o e-commerce afeta
os direitos de propriedade industrial de inUmeras formas, traduzidas na dificuldade em encontrar os infratores, dificuldade na
defesa dos direitos de propriedade industrial usados indevidamente, inexisténcia de regulamento jurisdicional quanto a tribu-
nais competentes para resolver litigios que envolvam e-commerce e P|, leis de Pl diferentes nos varios paises para as diversas
modalidades de protecao, partes envolvidas com sede em diferentes paises e a questao de qual a jurisdicdo adequada para
dirimir conflitos, dificuldade na execucao de decisdes noutros paises que nao o da acao.

A arbitragem internacional é uma maneira de lidar com disputas de e-commerce a este nivel.

Vai deixar que outros usufruam do que é seu?

PROPRIEDADE INDUSTRIAL K@
>

Proteger para Defender, Prevenir para Evitar! ‘V]
Necessita de auxilio? ]‘l

PARA MAIS INFORMACOES CONSULTE:

ASSOCIAGAO INDUSTRIAL PORTUGUESA [CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA (AIP-CCI)
www.aip.pt | propriedade.intelectual@aip.pt | 213 601 000

Praca das Industrias - 1300-307 Lisboa

FICHATECNICA

Coordenacdo de execucéo para a AlIP-CCl
Raul César Ferreira (Herd.), S.A
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