UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA

ConsideracOes sobre a divisao existente entre as
marcas de forma e os desenhos ou modelos.
Confronto de regimes e cumulacao de direitos.

SEBASTIAO MARIA LARANJEIRO CORVO GOMES DA COSTA

Dissertacdo de Mestrado apresentada a Universidade
Catolica Portuguesa para obtencdo do grau de Mestre em
Direito Empresarial, elaborada sob orientacéo cientifica
do exmo. Sr. Prof. Dr. Tito Rendas.

Faculdade de Direito | Escola de Lisboa

29/04/2025




Agradecimentos

Ao exmo. Sr. Prof. Dr. Tito Rendas, pela disponibilidade, conselhos e orientacéo.
A0s meus pais por todo o apoio durante 0 meu percurso pessoal e académico.
A minha tia Ana pelo carinho que sempre demonstra.



RESUMO

O presente trabalho corresponde a uma dissertacéao final, realizada no ambito do Mestrado
de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Catdlica Portuguesa.

Procuraremos fazer uma reflexdo sobre a marca de forma e, em particular, delimitar a

mesma perante a figura juridica dos desenhos ou modelos.

Iremos comecar com uma analise da marca como um dos principais direitos da propriedade
industrial. Em seguida, caracterizaremos a marca de forma, abordando em particular o
requisito da ndo funcionalidade. Posteriormente, sera aprofundada a figura juridica dos

desenhos ou modelos. Faremos também algumas consideragdes sobre o trade dress.

Finalmente sera feita uma ponderacao sobre as principais diferencgas entre a marca de forma

e 0s desenhos ou modelos bem como sobre a possibilidade de comulacéo destas figuras.

Palavras-chave: Marcas de forma - Desenhos ou modelos - Trade Dress



ABSTRACT

The following work was elaborated as a thesis for the Masters of Law - Corporate Law
program, of the Faculdade de Direito da Universidade Catdlica Portuguesa.

We will reflect upon shape trademarks, and in particular, delimit them before the notion
of industrial design.

We will begin with an analysis of the trademark as one of the main rights of industrial
property. Afterwards, we will characterize shape trademarks, with a heavy focus on the
requirement of non-functionality. Subsequently we will go over the main elements of
industrial designs. We will also do some consideration on the concept of trade dress.
Lastly, we will undertake an evaluation of the key differences between shape trademarks
and industrial designs as well as the possibility of them overlapping.
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1 - Introducéo

A propriedade intelectual designa o universo de direitos de exclusivo relacionados com
criagOes intelectuais. A propriedade intelectual divide-se em dois ramos: os direitos de autor
e a propriedade industrial.! A propriedade industrial abrange o complexo de direitos
associados aos sinais distintivos e as criagcGes industriais, sendo que duas das figuras

juridicas mais importantes neste aspeto sdo respetivamente a marca e o desenho ou modelo.?

A marca € o sinal ou conjunto de sinais utilizados por uma empresa para distinguir 0s seus
produtos ou servigos dos produtos ou servigcos comercializados por outras empresas. Por sua
vez, o desenho ou modelo corresponde a aparéncia de um determinado produto resultante

das suas caracteristicas fisicas. Estas figuras tém diferencas de regime significantes.

Por exemplo, tanto a marca como o desenho ou modelo confere ao seu titular o direito de
exclusividade que impede terceiros de reproduzir, respetivamente, o sinal ou aparéncia do
produto sem a devida autorizacéo. Este direito de exclusividade persiste enquanto a marca
ou o desenho ou modelo estiver registado. No entanto, o registo da marca pode ser
renovado indefinidamente conforme o art. 247° do CPI, enquanto que a duragdo maxima
do registo de um desenho ou modelo é de vinte e cinco anos conforme o art. 195° n.° 1 do
CPI. Esta e outras diferencas de regime tém como fundamento a finalidade de cada figura.
Enguanto que a marca serve para proteger os consumidores ao indicar quem comercializa
certos produtos ou servigos, o desenho ou modelo protege a atividade inventiva pois afere-se

a aparéncia do produto e como tal serve para premiar o criador deste.

Apesar da dicotomia entre a marca e desenho ou modelo ser clara quando aferida pela sua
finalidade, na préatica pode torna-se dificil saber exatamente onde esta a fronteira entre uma
marca e um desenho ou modelo. Isto porque os sinais que compdem a marca podem ser de
variada natureza, sendo possivel que certos produtos apresentem uma forma apta a indicar
guem os comercializa. Este sinal distintivo correspondente a forma do produto é conhecido

como marca de forma.

Pelo exposto, torna-se importante saber como corretamente qualificar uma figura face a
outra, visto estarem em jogo os interesses dos consumidores, dos titulares dos direitos e 0s

das empresas em competicdo.?

L MOS (2024).
2 GONCALVES (2024) p. 26.
3 VICENTE (2019), p. 37.



A metodologia empregue para tentar alcangar este objetivo terd duas fases; (I) Cada figura
sera caracterizada com o intuito de realcar os pontos de contacto mais evidentes entre elas;
(I1) Seré feita uma analise sobre estes pontos de contacto com a finalidade de criar uma

fronteira entre eles e assim uma delimitacéo clara entre as figuras.

Iremos primeiro abordar a marca, comecando com uma andlise geral sobre os elementos
que tém que estar presentes num sinal para este poder ser uma marca. Ainda neste sentido e

tendo em consideracao a sua finalidade, seré feita uma analise do conceito de consumidor.

Seguidamente iremos tratar autonomamente a marca de forma, cuja analise tera trés fases;
() Uma contextualizacdo histérica; (1) Uma explicacdo do que é uma marca de forma,
incluindo os problemas associados a esta; (III) Uma dissecacdo da proibicdo da

funcionalidade das marcas.

Posteriormente, iremos abordar o desenho ou modelo, efetuando uma analise geral em
moldes semelhantes a feita para a marca. Iremos também descrever os requisitos da
novidade e da singularidade e neste sentido iremos aprofundar o conceito de utilizador

informado.

Antes de proceder a comparacdo entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos,
iremos aproveitar a informacdo divulgada para fazer algumas consideracfes sobre a relacdo

entre estas figuras e o conceito de trade dress.

Posto isto, sera feito um confronto das semelhancas mais evidentes entre as marcas de
forma e os desenhos ou modelos. Finalmente, faremos algumas consideracdes sobre a

possibilidade de cumulacdo destas figuras.

Uma Gltima nota: apesar deste trabalho ter como base a legislagdo portuguesa, toda a
jurisprudéncia citada serd do TJUE e do TGUE. A razdo que nos levou a escolher esta
abordagem hibrida assenta em dois motivos. Por um lado existe uma inegavel uniformizacédo
da legislagdo dos varios Estados-Membros no que respeita a propriedade industrial.> Por
outro lado, somos da opinido que desta forma o texto tera mais utilidade para outros colegas

da Unido Europeia.

4 Em particular o Cédigo da Propriedade Industrial.
5 ZIRNSTEIN (2005), p. 296.



2 - Amarca

2.1 - Aspetos gerais

Em Portugal, as primeiras leis especificas e sistematicas de protecdo de marcas foram
promulgadas em meados do seculo XIX. O contexto historico que levou a necessidade de
legislar sobre as marcas foi o facto da economia ter ficado profundamente alterada, tanto
pela difusdo dos principios de liberdade de iniciativa e concorréncia, originérios da
Revolucdo Francesa, bem como pelas inovacdes tecnoldgicas resultantes da Revolugdo

Industrial, como a produco mecanizada em série.®

Hoje, resulta do art. 208° do CPI que “A marca pode ser constituida por um sinal ou
conjunto de sinais suscetiveis de representacdo grafica, nomeadamente palavras,
incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, numeros, sons, cor, a forma do produto ou
da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser
representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, 0 objeto da
protecdo conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou

servicos de uma empresa dos de outras empresas”.

Com ja referido e agora mais evidente apos uma leitura do artigo, € possivel concluir que
as marcas desempenham essencialmente’ uma funcao distintiva, isto €, permitem a alguém

distinguir os produtos e servicos de uma empresa dos de outras empresas.®

Atualmente, esta funcdo distintiva ndo significa, necessariamente, a garantia de uma
origem empresarial, mas significa sempre a garantia de origem pessoal. Nas palavras de
LUIS COUTO GONCALVES,® «a marca, para além de indicar, em grande parte dos
casos, que os produtos ou servicos provém sempre de uma empresa ou de uma empresa
sucessiva que tenha elementos consideraveis de continuidade com a primeira (...), também
indica, sempre, que 0s produtos ou servicos se reportam a um sujeito que assume em

relacdo aos mesmos 0 6nus pelo seu Uso Ndo enganoso».

O artigo indica que a marca deve ser suscetivel de representacdo. O motivo desta

imposicao esta relacionado com a necessidade de uma representacdo da marca no ato de

® GONGALVES (1999), p. 25.

" E de alertar que apesar de ser a mais importante, a fungéo distintiva ndo é a Unica finalidade da marca. Por
exemplo, esta pode proteger o goodwill da empresa cf. conclusdes do processo C-299/99 (Philips), n.% 36 a
38.

8 GONCALVES (2021), p. 819.

® GONGCALVES (2024), p. 185.



registo, para a sua efetiva tutela.'® A representacdo pode ser grafica ou ndo gréafica.

O conceito de representacdo gréfica foi aprofundado pela jurisprudéncia europeia, tendo o
TJUE proferido que a representacdo grafica deve ser «clara, precisa, completa por si
prépria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva», de modo a que seja
possivel «a partir do registo de uma marca, determinar a sua natureza exata», sendo
necessario que o sinal seja «objeto de uma percecdo constante e segura que garanta a
fungdo de origem da referida marca» e que sejam afastados «todos os elementos de
subjetividade do processo de identificacdo e de percecdo do sinal».

Por sua vez, a representacdo nao grafica ja levanta alguns problemas, pois esta foi
introduzida em 2015 e ndo foram desenvolvidas quais as exigéncias minimas de
representacdo, o que pode causar alguma inseguranca juridica quanto a suscetibilidade de
registo de um sinal ou conjunto de sinais. Assim alguns autores defendem que se deve
continuar a recorrer aos critérios da jurisprudéncia europeia da representacdo gréafica, o

que naturalmente dificulta o registo de certas marcas ndo tradicionais.?

MARIA MIGUEL CARVALHO?® recomenda a utilizagdo da Comunica¢ido Comum n.° 8
do IPIUE sobre a representacdo comum de novos tipos de marcas.!* Esta comunicacéo,
apesar de ndo ter carater vinculativo, procura aproximar a legislacdo dos Estados-
Membros da Unido Europeia em matéria de marcas, ao «facilitar o processo de
transposicdo e reforcar o impacto harmonizador da nova Diretiva», fomentando a
aplicacdo uniformizada e coerente das novas disposi¢cdes no direito europeu de marcas,
através da informacéo relativa ao entendimento alcancado no ambito do debate sobre as
abordagens comuns relativamente as «definicdes e aos requisitos de representacdo para 0s
novos tipos de marcas resultantes da eliminacdo do requisito de representacdo gréafica».
Esta comunicacéo foi adotada pela Rede da Unido Europeia de Propriedade Intelectual, da

qual o INPI é membro.®°

Seguimos a corrente que defende que a jurisprudéncia Sieckmann serve como critério de

orientacdo dos requisitos da representacdo e ndo como uma lista irrefutavel de condicdes.®

10 GONCALVES (2021), p. 820.

11 Processo C-273/00 (Sieckmann), n.° 38.

12 GONCALVES (2024), p. 205.

13 GONCALVES (2021), p. 825.

14 Cf. https://euipo.europa.eu/tunnel-

web/secure/webdav/guest/document _library/contentPdfs/about euipo/who we are/common _communicatio
n/common_communication cp8 en.pdf Gltima consulta: 29/04/2025.

15 GONCALVES (2021), p. 821.

16 GONCALVES (2021), p. 823.

10


https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_cp8_en.pdf

Para além do requisito minimo de ser suscetivel de representacdo, o registo de uma marca
depende de outros fatores. Sendo particularmente relevantes os que constam do art. 209°
do CPI.

Aal. a) do n.° 1, proibe o registo de marcas desprovidas de carater distintivo.

E tradicionalmente apontado pela doutrina, que os chamados “sinais fracos” ndo s&o
suscetiveis de registo. Estes incluem as letras e algarismos isolados, os simples sinais de
pontuacdo e linhas geométricas sem qualquer particularidade que os torne aptos a

cumprirem a funcéo distintiva da marca.'’

Apesar de um sinal suscetivel de representacdo poder ter capacidade distintiva em
abstrato, ndo deixa de ser necessaria a verificacdo da sua capacidade distintiva em
concreto. CARLOS OLAVO?® defende que o caréter distintivo do sinal ou conjunto de
sinais deve ser avaliado caso a caso, tendo em conta ndo s6 0s produtos ou servigos que a
potencial marca se propde a abranger, bem como o consumidor desses produtos e servicos.
Como refere o autor, «0 que num determinado setor ndo tem capacidade distintiva, pode
té-la noutro setor». Esta analise deve ter em conta também outros fatores relevantes, como
estudos apresentados pelo requerente do pedido, que demonstrem que a marca ndo é

desprovida de carater distintivo.*®
A al. c) do n.° 1 proibe o registo de marcas cujos sinais sejam exclusivamente descritivos.

Isto ndo impede uma marca de ter sinais descritivos, sendo até frequente que na
composi¢cdo das marcas os empresarios recorram a “denominagdes sugestivas” que, como
0 nome indica, sugerem algumas das qualidades ou funcdes do respetivo produto ou

servico, mas esta marca ndo pode ser apenas composta por esses sinais.?°

O TJUE ja referiu que uma palavra resultante de uma combinacdo de elementos
descritivos, pode ndo ser meramente descritiva, desde que crie uma impressdo
suficientemente afastada da que é produzida pela simples juncdo desses elementos. Por

outras palavras, o todo vale mais que a soma das suas partes.?:

A justificacdo da al. ¢) do n.° 1 assenta tanto na falta de carater distintivo de uma marca
com esta composicdo, bem como pelo facto de ser necessario que os sinais descritivos se

mantenham na livre disponibilidade dos empresarios do setor de produtos ou servicos que

17 GONCALVES (2021), p. 826.

18 OLAVO (2005), p. 82.

19 Processo C-363/99 (Koninklijke) n.° 32 a 37.
20 SERENS (1995), p. 66.

21 Processo C-265/00 (Campina) n.° 40.
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a marca em questdo procura abranger.??

A al. d) do n.° 1, proibe o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou
indicacOes que se tornaram usuais na linguagem corrente ou habitos leais e constantes do

comércio.

LUIS COUTO GONCALVES? distingue trés espécies de sinais usuais: (1) «Os sinais
usuais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou servigos», por exemplo “bica”
para café; (Il) «Os sinais usuais descritivos de um género ou diferentes géneros de
produtos ou servigos» por exemplo, uma marca figurativa descritiva da origem de um
produto constituida por um Galo de Barcelos; (I11) «Os sinais usuais banais esvaziados de
contetdo diferenciador e descritivo pelo uso generalizado e indiscriminado em relacdo a

qualquer tipo de produto ou servigco», por exemplo a expressao super.

O autor?* refere ainda que tendo em conta a realidade econdmica atual, também devem
estar abrangidos pela restricdo deste artigo os sinais em linguas estrangeiras, focando em
particular os idiomas oficiais dos Estados-Membros da UE. Isto por uma questdo de
facilidade de circulacdo de produtos e servi¢os, bem como por uma uniformizacdo da

constituicdo de marcas no mercado interno.

Por outro lado, o TJUE proferiu que a Diretiva 89/104/CEE «ndo se opde ao registo num
Estado-Membro, como marca nacional, de um vocabulo da lingua de outro Estado-
Membro na qual € desprovido de caréater distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos
servicos para 0s quais é pedido o registo, exceto quando os meios interessados no Estado-
Membro em que é pedido o registo sejam capazes de identificar o significado desse

vocabulo».?®

A al. b) do n.° 1 corresponde a proibicdo da funcionalidade, que serad analisada no ambito

das marcas de forma.

22 GONCALVES (2021), p. 829.
28 GONCALVES (2024), p. 225.
24 GONCALVES (2024), p. 218.
% Processo C-421/04 (Matratzen) n.° 26.
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2.2 - O consumidor e a semelhanca das marcas

A semelhanca com marcas anteriormente registadas é motivo de recusa do registo de
marcas novas, quando as marcas novas sinalizarem produtos ou servigos idénticos ou afins

de marcas ja registadas, conforme o art. 232°n. 1 al. a) e al. b) do CPI.

Se o art. 209° n.° 1 serve para indicar, em abstrato, em que condigdes pode existir uma
marca, entdo as als. a) e b) do art. 232° n.° 1, servem para indicar se essa marca pode
existir, tendo em conta o universo de marcas ja existentes. O art. 232° n.° 1 al. b) recorre
ao consumidor como figura de referéncia na analise da suscetibilidade do sinal induzir em
erro sobre a origem do produto ou servico. A questdo é a de saber o que &€ um

“consumidor”.

Apesar de ndo ser um conceito com uma definicdo consensual na doutrina, pode-se
entender o consumidor como aquele que ndo e profissional do comércio na relacdo de
consumo.?® Numa concecéo subjetiva, sera ele uma pessoa singular que adquire bens para
uso privado a um profissional do comércio, estando assim numa situacdo de

vulnerabilidade.?’

O motivo que leva as diferentes no¢des de consumidor nos varios ramos direito, resulta da
técnica legislativa de delimitacdo do ambito de aplicacdo dos regimes juridicos. Assim,
pese embora a lei da defesa do consumidor?® ter uma nogdo de consumidor no seu art. 2°

n.° 1, esta ndo tem aplicacdo universal.

Para efeitos de direito da propriedade industrial, e em particular dos sinais distintivos do
comercio, a protecdo do consumidor decorre essencialmente dos mecanismos de proibicao
da imitacdo e da concorréncia desleal, proibindo a entrada no mercado de produtos ou

servigos com sinais que iludam quanto & origem dos mesmos.?®

Assim, é fundamental ter em conta o art. 238 n.° 1 e em particular a sua al. c).
Segundo este artigo, uma marca esta a imitar ou usurpar uma marca ja registada, quando
ambas as marcas se destinarem a assinalar produtos ou servicos idénticos ou afins e, mais
relevante para uma analise de consumidor, que “tenham tal semelhanga grafica,

figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusdo, ou

26 RODRIGUES, (2002), p. 250.
27 ALMEIDA (1982), p. 206.

28 |ej n.° 24/96, de 31 de Julho.
29 PARDAL (2017), p. 12.
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que compreenda um risco de associagdo com marca anteriormente registada, de forma

que o consumidor ndo as possa distinguir sendo depois de exame atento ou confronto”.

Em primeiro lugar, é de referir que o interprete deste artigo ndo se deve limitar a
semelhanca gréafica, figurativa ou fonética, devendo considerar outras modalidades de

semelhanga que possam induzir o consumidor em erro, tal como a semelhanga conceptual.

Nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA?® «os sinais tém habitualmente um
determinado contetdo, exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situacao.
Essa ideia ou significado pode ser retomado por outro sinal, em termos suscetiveis de
gerar confusdo ou associacdo indevidas, mesmo que os sinais se distingam bem, a luz de

outros parametros».

Apesar da doutrina ter desenvolvido a figura da semelhanca conceptual fundamentalmente
para as marcas nominativas, figurativas ou mistas, ndo vemos nenhum motivo que impega
a sua aplicacdo as marcas de forma, apesar de reconhecermos que no confronto entre duas
marcas de forma, seja mais provavel que quando nao se considere que haja semelhanca

figurativa, também n&o se reconheca a semelhanca conceptual.

Em segundo lugar, podem as semelhancas entre os sinais ser de tal magnitude, que
qualquer dissemelhanca entre elas se torna irrelevante. A situacdo mais comum para o
consumidor, ndo é confrontar simultaneamente produtos ou servigos idénticos ou afins,

mas sim sucessivamente, ficando dependente da sua memoria de marcas anteriores.

Neste sentido, ANTONIO FERRER CORREIA® afirma que «com efeito, o consumidor
quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que ja
conhecia, ndo tem a vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame
comparativo. Compara o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala €

aquela que retinha na memoriax.

A jurisprudéncia europeia refere que «aquando da comparacdo dos sinais, deve ser feita
uma apreciacdo global das semelhancas visuais, fonéticas e conceptuais dos sinais em
causa. Esta apreciacdo deve basear-se na impressdo de conjunto oferecida pelos sinais,

tendo em consideragdo, em particular, os seus elementos distintivos e dominantes».*?

Pretende-se evitar o risco de confusdo em sentido lato entre marcas. Este risco de

confusdo comporta tanto o risco de confusdo em sentido estrito, ou seja, confundir duas

30 SILVA (2019), p. 180.
3L CORREIA (1994), p. 188.
32 Processo C-251/95 (Sabel) n.° 23.
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marcas distintas como sendo a mesma, como também o risco de associagao, isto €, o
consumidor assumir que duas marcas distintas pertencem ambas a mesma entidade, devido

as semelhangas entre elas. 3

E pacifico na doutrina e na jurisprudéncia que o consumidor aludido nos art. 232° e 238°

corresponde ao conceito de “consumidor médio”, que serd agora abordado.

Antes de mais, o consumidor médio ndo corresponde a figura do bonus pater familias,
isto &, a pessoa responsavel, preocupada e que age socialmente de forma reta. A figura do
consumidor médio serve para aferir o grau de atencdo espectavel de uma pessoa quando

confrontada com sinais distintivos.

Historicamente no direito europeu, existiam duas concegOes distintas de consumidor
médio. Por um lado, o consumidor médio correspondia ao “homem médio”, e assim, os
bens que a marca sinalizava ndo importavam, pois o consumidor médio seria sempre
alguém medianamente informado. A outra concecdo, era a de que o consumidor médio ndo

passava de uma pessoa desatenta e pouco instruida.®*

Atualmente, o critério do consumidor médio ndo é entendido como sendo estético,%®

devendo ser aferido com base nos bens assinalados pelas marcas.

Assim segundo LUIS COUTO GONCALVES,® «se é o consumidor médio o consumidor
que, por regra, se deve atender “normalmente informado e razoavelmente atento e

advertido” ndo se deve, todavia, perder de vista 0s produtos ou servigos em questdo».

Uma consideracdo feita pela doutrina que pretende definir o consumidor médio de um
certo produto, € o preco deste, sendo que produtos com um pre¢o mais elevado tendem a
ter como consumidor médio pessoas mais atentas ou informadas. Esta mesma ldgica é

aplicada aos produtos mais especializados ou particulares.*’

Assim, o consumidor médio é uma figura flexivel, que varia conforme os produtos ou
servicos sinalizados pelas marcas, e que tendencialmente serd alguém mais atento e
informado, se os bens em questdo forem de preco mais elevado ou com finalidades mais

especializadas.

3 OLAVO (2005), p. 104.

3 FERNANDEZ-NOVOA (2004), p. 278.
% PARDAL (2017), p. 48.

% GONCALVES (2024), p. 272.

3 FERNANDEZ-NOVOA (2004), p. 278.
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3 - A marca de forma

3.1 - Evolucéo legislativa

A Convencdo de Paris de 20 de marco de 1883 foi um dos primeiros acordos
internacionais sobre propriedade industrial, tal como o acordo de Madrid de 14 de abril de
1891. Ambos estes instrumentos ja vinculavam os paises que faziam parte do mercado

comum europeu antes da existéncia da Uni&o Europeia.®

Apbs a Segunda Guerra Mundial, com a expansdo dos mercados e da sociedade de
consumo, foi acentuada a necessidade de repensar os interesses subjacentes a tutela da

marca como foco na protecdo dos consumidores.*®

No dia 25 de novembro de 1980, foi apresentada a “Proposta de uma primeira Diretiva do
Conselho para aproximar as legislacbes dos Estados-Membros em matéria de marcas”,
bem como a “Proposta de um Regulamento do Conselho sobre a marca comunitaria”, a

serem debatidas em conjunto dada a sua complementaridade.

Esta proposta veio acompanhada de um Explanatory Memorandum, que alertava de um
facto ja observado por varios ordenamentos juridicos: ao se atribuir 0 uso exclusivo de
certas formas de produtos ou das suas embalagens a quem registar essas formas como
marcas, esta-se a criar um limite muito forte a capacidade competitiva dos outros agentes

do comércio.*®

Assim, Estados-Membros como a Alemanha, que a data tinha como lei das marcas a

Warenzeichengesetz, e a Italia, opunham-se a marca de forma.*!

A primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, representou o

culminar de varios anos de discussdo e negocia¢do nas instituicGes da Unido Europeia.

A primeira Diretiva afirmava a importancia que revestia a criacdo de um titulo de
propriedade industrial comunitario e que permitia a criacdo de uma marca que goza-se de

protecdo uniforme em todos os Estados-Membros.*?

O procedimento de concecdo da mesma, foi regulado pelo Regulamento (CE) n.° 40/94 do

Conselho de 20 de dezembro de 1993. A lista de sinais suscetiveis de constituir uma

38 ASCENCAO (2002), p. 10.
39 ROSLER (2007), p. 100.

% GHIDINI (2018).

4 MACEDO (2018), p. 58.

“2 MACEDO (2018), p. 56.
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marca, encontrava-se no art. 2° da primeira Diretiva. Apesar de ser ampla e ndo exaustiva,
a lista referia que os sinais deveriam ser suscetiveis de representacdo grafica. Uma lista
idéntica encontrava-se reproduzida no art. 4° do Regulamento.

Fortemente inspirada pela lei da Benelux de 1962,* estava explicito da lista do art. 2° da
primeira Diretiva, que a forma do produto ou da respetiva embalagem, era um sinal valido
para registo como marca. Assim, ficou encerrada a discusséo jurisprudencial e doutrinal

sobre a admissibilidade da marca de forma.**

Tanto a primeira Diretiva como 0 Regulamento, possuiam uma lista de motivos de recusa
absolutos, bem como de nulidade do registo, de sinais correspondentes a forma do produto
ou da embalagem, ao referirem quais as situacdes em que o sinal constituido

exclusivamente pela forma do produto ou da embalagem ndo poderia ser registado.

A primeira Diretiva foi substituida pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 22 de outubro de 2008, e o primeiro Regulamento foi substituido pelo
Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009. Nenhum destes

diplomas alterou significativamente as disposices dos instrumentos que os procederam.*

No dia 27 de margo de 2013, foi publicada a “Proposta de Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho que altera o0 Regulamento (CE) n° 207/2009 do Conselho sobre a
marca comunitaria” ¢ a “Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho para

aproximar as legislactes dos Estados-Membros sobre marcas”.

Esta reforma do regime das marcas, culminou na adocao da Diretiva (UE) 2015/2436 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 e do Regulamento (UE)
n.° 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, em que

a marca comunitaria passou a designar-se marca europeia.

Importa realcar dois aspetos; (1) O requisito da representacdo grafica foi eliminado; (1) A
lista de motivos de recusa que haviam sido pensados para sinais associados a forma foi
alargada para incluir todos os tipos de sinal. Isto pois as normas que proibiam (em certas
situagcbes) 0 registo de sinais compostos “exclusivamente pela forma do produto”
passaram a estar redigidas de forma a proibir (em certas situacfes) o registo de sinais

compostos “exclusivamente pela forma e outras caracteristicas do produto”.

43 CARVALHO (2010), p. 442.
4 GONCALVES (2024), p. 207.
45 MACEDO (2018), p. 60.
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3.2 - Caracterizacgao

No ultimo século, os simbolos utilizados pelos empresarios para transmitirem a
informac&o relativa aos produtos que comercializam tém evoluido, exigindo uma analise

sobre as marcas néo tradicionais por parte do legislador e da jurisprudéncia.*®

Sendo a forma do produto um dos fatores que contribui para o sucesso comercial do
mesmo, h& um crescente interesse por parte dos empresarios em registar a forma ou a
embalagem do produto como marca.*” Além disso, como refere JOANA MACEDO,*
«S80 cada vez mais as situagdes em que 0s concorrentes comercializam produtos com uma
forma idéntica ou semelhante aquela que produtos comercialmente bem-sucedidos de
outros empresarios assumem, precisamente com o intuito de beneficiarem de uma parte
desse sucesso» e como tal, a tutela das marcas de forma é «uma via para manter relacdes

leais e transparentes entre empresas comerciais em mercados altamente competitivos».

Sempre que a lei reconhece direitos exclusivos sobre um sinal distintivo, existe um custo
social associado. S&o postos em jogo o interesse do empresario que procura obter o direito
exclusivo sobre o sinal, os empresarios concorrentes que tém interesse na livre
disponibilidade desse sinal, e os consumidores que procuram meios que lhes permitam

identificar os produtos ou servigos que pretendem obter.*°

O custo social do registo da marca justifica-se quando esta; (1) Reconhece um direito
exclusivo sobre o valor criado pelo comerciante através do investimento na qualidade e
publicidade do produto; (II) Previna o risco de confusdo dos consumidores no momento da
aquisicdo dos produtos; (I11) Promova um sistema de concorréncia assente em praticas

honestas e leais a fim de incentivar a entrada de novos concorrentes no mercado.>°

Hoje, um dos principais argumentos utilizados contra a ameaca do monopo6lio comercial
resultante do registo de uma marca, é o de que a atribuicdo de um direito de exclusividade
sobre um sinal ndo permite ao empresario controlar a oferta dos produtos ou servigos

identificados através do mesmo, pois tradicionalmente, a marca € distinta do produto.>*

Algo que é posto em causa com as marcas de forma.

% MACEDO (2018), p. 8.

47 CORNISH (2023), p. 744.
48 MACEDO (2018), p. 12.
49 BENTLY (2022), p. 813.
50 MACEDO (2018), p. 11.
51 CORNISH (2023), p. 41.
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Ao contrario das marcas nominativas ou figurativas, que sdo escolhidas de entre um
nicleo de sinais potencialmente infinito,>? as variedades de formas que os produtos podem
assumir atenta a funcdo que desempenham, é significativamente mais restrita, 0 que obriga
0S concorrentes a incorrer em custos relevantes e a ocupar uma posi¢ao concorrencial mais

desvantajosa caso algumas dessas formas se tornem objetos de um direito exclusivo.

O outro grande obstaculo das marcas de forma, corresponde a esséncia do regime das

marcas.

A marca ser algo diferente do produto ndo implica que o sinal distintivo tenha de ser algo
aposto no produto ou na sua embalagem. Trata-se de uma independéncia conceptual e néo
fisica, no sentido de que a forma, enquanto marca, seja reconhecida pelos consumidores
como um meio de identificagdo do produto, e ndo como o préprio produto.>® O problema é
que os consumidores habitualmente ndo reconhecem, quanto a maioria dos produtos, a

forma dos mesmos como sinal distintivo.>*

Como ensina GUSTAVO GHIDINI,> apesar de ser o «mais tradicional» de entre os
«sinais ndo tradicionais», a forma do produto € por outro lado, 0 «menos sinal» de entre 0s
sinais distintivos, em virtude do «principio (...) de independéncia ou autonomia do sinal

em relacdo ao produto ou servico marcado».

Por este motivo, as empresas que pretendem recorrer as marcas de forma, tém que ter um
gasto elevado com pesquisa de mercado e adogdo de estratégias publicitarias para
estabelecerem um mercado relevante para o produto, em que 0s consumidores

identifiquem esse produto através da forma do mesmo ou da respetiva embalagem.

As marcas de forma podem ser qualificadas como tridimensionais ou como
bidimensionais, consoante o numero de dimensdes que ocupam (comprimento, largura e
altura), no entanto, esta distincdo acaba por ndo ter grande relevo pratico, pois a
jurisprudéncia tende a tratar ambos os tipos de marcas de forma segundo o mesmo
regime.®

Mais importante é saber de que maneira € que se pode apreciar a capacidade distintiva da

marca de forma.

52 N3o obstante a questio de saber se existe um verdadeiro nimero infinito de “bons sinais” cf. BEEBE
(2018), p. 962.

53 CORNISH (2023), p. 746.

% MACEDO (2018), p. 11.

5 GHIDINI (2014), p. 83 (tradugio nossa).

% Por exemplo nos processos C-299/99 (Philips) e C-25/05 P (Storck).
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Para LUIS COUTO GONCALVES, esta deve ser limitada exclusivamente a forma
tridimensional e ndo incluir quaisquer outros elementos, por exemplo nominativos ou
gréaficos, pois «sO assim se garantia o principio da igualdade dos concorrentes e se evitaria

a sobreposicdo ou igualizacdo do essencial pelo (supostamente) acessorio».

O autor®® acrescenta que, para que se possa afirmar que um sinal consiste exclusivamente,
na forma ou caracteristicas do produto, deve-se proceder a seguinte analise: em primeiro
lugar, devem ser identificadas as caracteristicas essenciais do produto (natureza, finalidade
técnica e valor substancial) e em segundo lugar, deve-se verificar que a composicdo do

sinal reproduz, exclusivamente ou essencialmente, essas caracteristicas.

Por sua vez, a pratica seguida pelo IPIUE é a de aceitar a “marca de forma ampliada”, que
inclui ndo sé a forma em si, mas também outros elementos, por exemplo denominativos,

figurativos ou etiquetas.>®

Finalmente, é aceite pela jurisprudéncia europeia que quando ndo existe uma conexao
estreita entre a forma do produto e a sua embalagem, a embalagem ndo pode ser protegida
como marca de forma. Neste sentido, a conexdo estreita apenas ocorre quando o produto,
pelas suas caracteristicas fisicas, ndo possui uma forma intrinseca como € o caso dos
liquidos. Assim sendo, a embalagem sé tem relevancia como marca de forma, quando o

respetivo produto ndo se pode apresentar de forma autonoma desta.®°

5" GONGALVES (2024), p. 210.

% GONGALVES (2024) p. 212.

%9 Cria-se aqui uma aproximagdo ao conceito de trade dress.
80 Processo C-218/01 (Henkel) n.° 32 e 33.
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3.3 - Proibicao da funcionalidade

Antes de procedermos a analise das proibicdes estatuidas na al. b) do art. 209 do CP1,5% é
importante referir que mesmo que um sinal ndo ponha em causa estas proibi¢fes, pode
mesmo assim ndo ter capacidade distintiva, e como tal, ndo pode ser registado como
marca. Ou seja, a proibicdo da funcionalidade ndo € o mesmo que a falta de caréater
distintivo, sendo a propria préatica do IPIUE a de avaliar a (ndo) funcionalidade da forma e

s depois ponderar se a mesma tem carater distintivo.?

O artigo utiliza a expressdo “sinais constituidos exclusivamente por (...)”, como tal,

importa definir o que € que se entende por “exclusivamente”.

N&o existem formas que ndo tenham alguma funcionalidade, ainda que minima,% como
tal, o TJUE ja se pronunciou no sentido de que a expresséo refere-se as caracteristicas

essenciais da forma.%*

Isto implica ndo s6 um ato de decomposicdo da forma do produto por parte dos
interessados no registo (ou na sua recusa), mas também significa que os elementos
arbitrarios considerados “menores” na forma do produto, ndo sdo considerados relevantes
na aceitacdo ou nao do registo do sinal, pois caso contrario, qualquer interessado no
registo, iria colocar pequenos e irrelevantes elementos na forma do produto, de maneira a

defender a arbitrariedade da mesma.®®

Por outro lado, isto também significa que se uma forma for composta por varias
caracteristicas essenciais, basta que apenas uma nao seja funcional, para que possa haver
registo da forma como marca em abstrato, mas as caracteristicas essenciais que sejam
funcionais, podem por sua vez, ser reproduzias por terceiros nos seus produtos. No
entanto, estas “formas hibridas” apenas podem ser registadas como marcas, apds se
confirmar a existéncia de formas alternativas no mercado, que 0s concorrentes possam

utilizar.%®

Visto que as caracteristicas essenciais da forma sdo tdo importantes para decidir se a

forma pode ser ou ndo registada como marca, € necessario um método para as aferir.

61 E que se encontram igualmente na al. €) do art. 4° da Diretiva (UE) 2015/2436.

62 Cf. https://quidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226716/trade-mark-guidelines/1-general-remarks ultima
consulta: 29/04/2025.

83 Conclusdes do processo C-30/15 P (Simba Toys) n.° 53.

84 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 51 e 52.

8 Conclusdes do processo C-299/99 (Philips) n.° 28.

% Conclusoes do processo C-48/09 P (Lego) n.° 74.
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https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226716/trade-mark-guidelines/1-general-remarks

O TJUE defende que estas sdo os elementos mais importantes do sinal, podendo a
autoridade competente basear-se na impresséo geral suscitada pela forma. Em alternativa,
a entidade competente pode proceder a uma anélise sucessiva dos elementos constitutivos
do sinal, recorrendo a peritos especializado. Alem do mais, esta autoridade ndo tem de se
limitar a representacdo da forma nem da descri¢do no registo, podendo recorrer a qualquer

informacéo que considere necessaria.®’

Importa alertar, que o contrario do que se poderia pensar dada a funcdo distintiva da
marca, a analise das caracteristicas essenciais ndo tem como base um consumidor médio,
sendo que este € um elemento a considerar na analise, mas ndo é fator decisivo para a
admissibilidade do registo.%® A justificacdo desta diferenca de tratamento assenta no facto
da proibicdo da funcionalidade ndo servir para proteger o consumidor, mas antes, para
impedir a atribuicdo de um direito de exclusivo perpétuo a uma empresa sobre uma
caracteristica que confira uma vantagem comercial a um produto, pois isso iria por em

causa a capacidade competitiva das outras empresas de forma.®®

O processo C-299/99 (Philips) contribuiu com um aprofundamento das restricdes
constantes da Diretiva das marcas. Neste, foram deixadas duas orientacGes importantes.
Em primeiro lugar, o carater distintivo da forma é irrelevante caso se conclua que a mesma
é funcional. Em segundo lugar, nada na letra da lei indica que € possivel o registo como

marca, de uma forma considerada funcional, mesmo que existam formas alternativas.

57 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 70.
% Processo C-48/09 P (Lego) n.° 75.
89 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 88 e 89.
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3.3.1 - Caracteristica imposta pela natureza do produto

A primeira proibigdo “especifica”, é a do sinal que consiste exclusivamente na forma ou
outra caracteristica necessaria do produto ou da sua embalagem, imposta pela sua propria
natureza. Pretende-se «impedir uma situacdo de monopdlio intoleravel e desproporcionado
no mercado».”® Como explica AMERICO DA SILVA CARVALHO,™ «o sinal cuja forma
é imposta pela propria natureza do produto constitui uma contradicdo ao conceito de

marca, ou uma “anti-marca’’».
Antes de 2016, o TJUE tinha uma interpretacéo restritiva desta limitacéo.

Segundo esta interpretacdo, a restricdo limitava-se a forma que estava indissociavelmente
ligada a natureza do produto em causa e que, portanto, ndo deixava ao produtor qualquer
margem para um contributo pessoal. Ou seja, ficavam afastadas apenas os produtos sem

formas alternativas. 2

Esta interpretacdo foi substituida pela atual interpretacdo extensiva, resultante do processo
C-205/13 (Hauck). Aqui o TJUE referiu que este motivo de recusa pode ser aplicado a
«um sinal exclusivamente constituido pela forma de um produto que apresente uma ou
varias caracteristicas de utilizacao essenciais ou inerentes a fungdo ou as funcdes genéricas
desse produto, que o consumidor pode eventualmente procurar nos produtos dos

concorrentes».”®

Observou, a este proposito, que uma interpretacdo literal da norma da Diretiva, levaria a
restringir o referido motivo de recusa aos produtos ditos ‘“naturais”, que ndo tém
substituto, ou aos produtos ditos “regulamentados”, cuja forma é prescrita por normas, o
gue «ndo permitiria a0 motivo de recusa (...) cumprir plenamente o seu objetivo». Assim,
apenas podem ser registados sinais cuja forma ou outras caracteristicas sejam arbitrarias

ou de fantasia.”

No entanto, esta restricdo ndo tem tido grande aplicacdo na pratica, porque € raro que
alguém tente registar como marca uma forma imposta pela propria natureza do produto.’

Alem disso, mesmo que o fizesse, dificilmente a forma teria capacidade distintiva.

70 GONGALVES (2024), p. 213.

7L CARVALHO (2004), p. 247.

72 BENTLY (2022), p. 919.

73 Processo C-205/13 (Hauck) n.° 27.
74 Processo C-205/13 (Hauck) n.° 23.
75 MACEDO (2016), p. 83.
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3.3.2 - Caracteristica necessaria para obter um resultado técnico

A segunda proibicéo “especifica” respeita & forma ou outras caracteristicas do produto ou
da embalagem necessérias a obtencéo de um resultado técnico.

LUIS COUTO GONCALVES™ refere que «o fundamento da proibicdo estd na
necessidade de evitar que uma forma determinante na obtencdo de uma resultado técnico e
socialmente (til, possa beneficiar do regime de protecdo, potencialmente ilimitado, proprio
das marcas, defraudando, assim, o regime de protecdo temporario previsto normalmente
para as patentes de invencdo ou os modelos de utilidade». Segundo o autor é
«incompativel que uma mesma forma possa ser protegida, simultaneamente, como modelo
de utilidade, por um lado, e marca, por outro».

Esta ¢ denominada por alguma doutrina como “funcionalidade técnica”. ’’

Tal como com as outras restricbes, o tribunal pode basear-se na impressdo global
suscitada pela forma, no entanto aqui € mais importante recorrer a peritos para uma analise
técnica. Neste Ultimo caso, os peritos devem ter em conta qualquer informagdo constante

de patentes expiradas.’®

O TJUE referiu que «o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto e,
em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de
uma forma de produto como marca, pela simples razdo de apresentar caracteristicas
utilitarias» e, por isso «com 0s termos ‘“exclusivamente” e “necessaria”, a referida
disposicdo garante que s é recusado o registo das formas de produto que se limitem a
incorporar uma solucéo técnica e cujo registo como marca impediria, portanto realmente, a

utilizagdo dessa solugdo técnica por outras empresas».”®

Importa referir que a existéncia de formas alternativas que permitam obter o mesmo
resultado técnico ndo exclui a aplicacdo deste motivo de recusa de registo, pois apesar de,
em determinados casos, 0 mesmo resultado técnico poder ser obtido atraves de diferentes
solucdes, tal ndo significa, por si s, que o registo da forma em causa como marca nao
tenha efeitos na disponibilidade, para os outros operadores econémicos, da solucdo técnica

que incorpora.

76 GONCALVES (2024), p. 214.

77 MACEDO (2016), p. 91.

78 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 71.
79 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 48.
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Assim, a autoridade competente devera ter em conta o sinal apresentado para registo, e
ndo 0s sinais compostos por outras formas alternativas do produto.

Segundo o TJUE «o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um
produto pode permitir ao titular dessa marca proibir as outras empresas ndo sé a utilizagéo

da mesma forma mas também a utilizagio de formas semelhantes».®

Esta ja era a posicdo tomada anteriormente, por parte da doutrina nacional. Neste sentido,
CARLOS OLAVO?® afirma que «um sinal constituido exclusivamente pela forma de um
produto ndo € suscetivel de registo se as caracteristicas funcionais essenciais desta forma
forem apenas atribuiveis ao resultado técnico, ainda que existam outras formas de obter o
mesmo resultado técnico». Elabora ainda que «ndo podem constituir marcas, formas
protegidas através de patentes ou de modelos de utilidade, caidos no dominio publico, uma
vez que se trata, por pressuposto, de formas necessarias, quer por serem indispensaveis
para atingir determinado resultado, quer por representarem uma vantagem pratica ou

técnica para o fabrico ou utilizacdo do produto ou do processo em causax.

Relativamente a nog¢do de “resultado técnico”, sendo este um conceito indeterminado, ha
que o aprofundar. Poder-se-ia recorrer a nocao de resultado técnico na acecdo do regime

das patentes, no entanto o TIUE foi mais longe.®

Tanto no processo C-299/99 (Philips) como no processo C-48/09 P (Lego), foi referido
que a exclusividade inerente ao direito de marca, ndo pode chegar ao ponto de impedir 0s
concorrentes de oferecer livremente produtos que incorporem as referidas solucbes
técnicas, ou as referidas caracteristicas utilitarias em concorréncia com o titular da marca e
que 0s consumidores possam procurar no mercado. Assim, no ambito do regime das
marcas, um “resultado técnico” pode ser também qualquer caracteristica que seja mais

conveniente ou desejavel para os consumidores.®

8 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 56.
81 OLAVO (2005), p. 84.

8 BENTLY (2022), p. 920.

8 Processo C-48/09 P (Lego) n.° 43.
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3.3.3 - Caracteristica que confira um valor substancial

A terceira proibicdo “especifica” refere-se aos sinais compostos exclusivamente pela
forma ou outras caracteristicas que confiram valor substancial ao produto, ndo sendo

abrangida a embalagem.®*

Para LUIS COUTO GONCALVES® esta proibico justifica-se, porque a «forma ou outra
caracteristica do produto ndo pode distinguir o produto por ser parte integrante, do préprio
produtox.

Esta restri¢do ¢ denominada como “funcionalidade estética”, por parte da doutrina.%®

Segundo o TJUE; (1) A aplicacdo deste motivo de recusa do registo assenta numa andlise
objetiva, destinada a demonstrar que a forma em causa exerce, devido as suas proprias
caracteristicas, uma influéncia tdo importante sobre a atratividade do produto que o facto
de reservar esse beneficio apenas a uma empresa falsearia as condi¢des de concorréncia no
mercado em causa; (I1) N&o relevam as caracteristicas do produto ndo relacionados com a
sua forma; (I11) Nao se exclui que o valor substancial do produto possa resultar de

elementos que ndo sejam a forma.?’

Existe uma discussao na doutrina de saber se a proibicdo deve ser interpretada em sentido
amplo ou restrito. Segundo a interpretacdo ampla, o critério interpretativo € o do valor
estético da forma do produto (formas estéticas ou atrativas). Segundo a interpretacao
restrita deve-se atender a influéncia que a forma exerce sobre o valor comercial do

produto.®®

Defendendo a primeira orientagdo, DAVIDE SARTI® alega que as formas que déo valor
substancial ao produto devem ser avaliadas, ndo com base em «valoracfes abstratas
relativas a capacidade de influenciar a vontade de adquirir o produto, mas sim tendo em
conta a eficacia monopolistica resultante de uma protecdo potencialmente perpétua». O
autor propde solucdes diferentes em relacdo aos diferentes setores produtivos e as margens
de liberdade concedidas para a criacdo. Por exemplo, no caso de formas ornamentais, ndo

deve ser considerado que as mesmas confiram valor substancial quando existam varias

84 GONGCALVES (2024), p. 215.

8 GONCALVES (2024), p. 215.

8 MACEDO (2016), p. 59.

87 Processo C-237/19 (Gombac) n.° 40 a 42, 60.
8 CARVALHO (2010), p. 442.

8 SARTI (2001), p. 255 (traducdo nossa)
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formas alternativas que os empresarios possam produzir, sem excessivos esfor¢os e sem
prejuizo da funcdo técnica. Por outro lado no caso de produtos cuja margem de liberdade
seja mais reduzida, as pequenas diferencas na forma podem ser suficientes para tornar um
produto mais atrativo para o consumidor, e assim, conferirem valor substancial ao

produto.*

Em sentido oposto, OTERO LASTRES® defende a segunda orientacéo, referindo ainda
que o ambito de aplicacdo desta é apenas na situacdo em que o0 que se pretende registar
como marca é estritamente a forma do produto, e quando ndo restam dividas de que o
consumidor elege o produto pela forma peculiar que ele possui, sempre gque esta ndo seja

tecnicamente necessaria ou imposta pela natureza do produto.

Consideramos que o teste da caracteristica que confere valor substancial ao produto deve
ter como critério mais importante, a forca monopolistica que resulta da atribuicdo de um
direito de exclusividade sobre essa caracteristica a uma empresa, por uma questdo de
coeréncia com as outras restricbes a funcionalidade. No entanto, tendo em consideragédo
que essa forgca monopolistica tem por referéncia o valor que os consumidores dao a

caracteristica, entdo ndo parece haver grande justificacdo para esta discussao.

Finalmente ¢é de sublinhar que apenas ndo pode ser protegida como marca uma forma que
confira valor substancial ao produto, quando o atrativo estético e a originalidade da forma
determinem em grande medida o valor do produto.®? Por outro lado, se o valor da forma,
decorrer do valor que esta tem como sinal distintivo do comércio de uma entidade, entdo
esta forma ja ndo se encontra abrangida pela restricdo aqui referida.®® Por outras palavras,
uma forma ter valor pela sua associacdo a uma empresa, ndo significa que confere valor

substancial ao produto e significa até que essa forma tem capacidade distintiva.

% Um fenémeno que se verifica igualmente nos desenhos ou modelos, como veremos em breve.

%1 OTERO LASTRES (2007), p. 375.

92 Na jurisprudéncia norte-americana isto é conhecido como significant non-reputation related disadvantage.
% BOET SERRA (2014), p. 438.
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3.3.4 - Impossibilidade do recurso ao secondary meaning

Apos esta analise das proibicdes da al. b) do n.° 1 do art. 209 do CPI, deve-se alertar que
essas proibicdes sdo insuscetiveis de ser ultrapassadas recorrendo-se ao secondary

meaning, como consta do n.° 2 desse mesmo artigo.

Como refere NOGUEIRA SERENS®* a teoria do secondary meaning corresponde ao
fendmeno que ocorre quando um sinal que inicialmente ndo apresentava capacidade
distintiva, ndo sendo por isso «associado pelos circulos interessados do trafico a um
determinado empresario, sendo antes percebido no seu sentido originario (primary
meaning) de denominacdo genérica ou de indicacdo descritiva», obtém em consequéncia
do uso reiterado no comércio, «aquele outro sentido - que se diz secundario, ndo por

assumir menor importancia, mas porque se afirma mais tarde no tempo.

Esta prova do secondary meaning implica uma analise do tempo, modo do uso, volume de

negacios e percecio do publico consumidor.®

LUIS COUTO GONCALVES® acrescenta que a justificagdo da impossibilidade do
recurso ao secondary meaning para afastar a funcionalidade, consiste no facto de que o
mesmo iria permitir «0 monopolio de formas ou outras caracteristicas necessarias ou
técnica e esteticamente Uteis, colocando em causa o principio da livre disponibilidade dos

sinais e o da igualdade relativa dos concorrentes na atividade econdmica.

% SERENS (1995), p. 79.
%5 GONCALVES (2024), p. 235.
% GONCALVES (2024), p. 212.
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4 - O desenho ou modelo

4.1 - Aspetos gerais

Desde hd muito tempo que se reconhece que o aspeto exterior do produto representa um
significante valor acrescentado que confere ao produto uma vantagem competitiva, isto
pois 0s elementos ornamentais que definem ou caracterizam os produtos, quer pelas
respetivas qualidades estéticas, quer pela sua originalidade, constituem elementos de
atracdo de clientela, devendo assim ser protegidos. Como tal, desde a Convencéo da Uniéo
de Paris para a Protecdo da Propriedade Industrial de 20 de marco de 1883 que se prevé a
tutela dos desenhos ou modelos.®”’

Hoje, como estatuido no art. 173° do CPI, “O desenho ou modelo designa a aparéncia da
totalidade, ou de parte, de um produto resultante das caracteristicas de, nomeadamente,
linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do proprio produto e da sua

ornamentacao”.

Este artigo resulta da transposicdo da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho de 13 de outubro de 1998, que pretendeu harmonizar a legislacdo dos desenhos
ou modelos nos Estados-Membros. Também € importante ter em consideracdo o
Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho de 12 de dezembro de 2002. A distincao entre

“desenhos” e “modelos” ndo tem relevo pratico, sendo meramente conceptual. %

A protecdo conferida pelo registo do desenho ou modelo, limita-se assim a aparéncia do
produto, que é uma caracteristica que influencia decisivamente a escolha dos adquirentes,
visto que é imediata e espontaneamente apreendida pelos interessados, geralmente antes de

outros fatores relevantes como o preco, a qualidade ou a funcionalidade.®

A disciplina dos desenhos ou modelos é especialmente vocacionada para a tutela do
design, embora ndo permita abarcar todas as dimens6es que este possui. O design ndo tem
apenas uma dimensao estética, pois tem que acomodar também exigéncias técnicas, na
Otica da producdo, e de funcionalidade, na perspetiva da utilizacdo. Pode-se dizer que
design é o resultado do encontro entre trés valores essenciais: a estética, o marketing e a

técnica.’® No entanto, por opgdo do legislador europeu, a protecdo dos desenhos ou

%7 OLAVO (2003), p. 46.
%8 GONCALVES (2021), p. 720.
%9 GONCALVES (2021), p. 719.
100 SILVA (2017), p. 33.
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modelos incide apenas sobre a aparéncia dos produtos, sendo que a justificacdo desta
escolha resulta da ponderacgéo de que a tutela da funcionalidade sobrep6em-se com a tutela
das inovacdes técnicas, ja protegidas pelas patentes e modelos de utilidade. 1%

Como refere LUIS COUTO GONCALVES, 12 «O desenho ou modelo é um direito que
protege a aparéncia da totalidade ou de uma parte de um produto, de modo a torna-lo,
desejavelmente, mais atrativo ou apelativo para o consumidor. (...) A prote¢do da
aparéncia significa que a forma da totalidade ou de parte do produto deve ser exterior e

visivel».

Este énfase na aparéncia do produto, permitir afirmar que na verdade, ndo é propriamente
0 produto em si que é protegido pelo regime dos desenhos ou modelos, mas sim a sua
imagem. Isto é, a percecdo gréafica ou visual do produto (ou parte dele), pelos

consumidores.

O TJUE declarou que a protecdo legal dos desenhos ou modelos «visa objetos que,
embora sejam novos e individualizados, apresentem carater utilitdrio e possam ser

produzidos em massa».1%

A lista de caracteristicas elencadas no art. 173° é meramente exemplificativa, pois pese
embora as “linhas, os contornos, as cores, a forma, a textura e 0s materiais” serem todos
elementos do aspeto exterior do produto, a nog¢ao de “aparéncia” vai para além disto, por
exemplo, o brilho ou certos efeitos de luz, podem beneficiar da tutela dos desenhos ou

modelos, desde que permitam definir a aparéncia dos objetos.

Segundo UMA SUTHERSANEN,! «nfo havendo nenhuma definicdo clara de
aparéncia, o texto legislativo indica uma lista de elementos através dos quais podera ser

avaliada a aparéncia do desenho ou modelo».

A prética europeia seguida pelo IPIUE, vai no sentido de considerar excluidas da protecao
caracteristicas como as cores s por si, 0s aromas, letras, sequéncias de letras, organismos

vivos, musicas e sons.%

Também se encontram excluidos os meros conceitos. O TGUE ja teve oportunidade de se
pronunciar no sentido de que «o direito dos desenhos ou modelos protege a aparéncia de

um produto ou de uma parte de um produto, mas ndo expressamente as ideias que

10 GONGALVES (2021), p. 720.

102 GONCALVES (2024), p. 144.

103 Processo C-683/17 (Cofemel) n.° 50.

104 SUTHERSANEN (2010), p. 28 (tradugdo nossa).
105 GONGALVES (2021), p. 721.
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prevaleceram durante a sua conce¢do» e com tal ndo se pode «obter, com base nos

desenhos ou modelos anteriores, uma prote¢do para a ideia que lhe subjaz, (...)».1%

A tutela como desenho ou modelo ndo depende do mérito estético ou técnico do objeto a
proteger, ou seja, o desenho ou modelo ndo tem de ser “agradavel a vista”, nem tem de ter

utilidade ou qualidade.'®” O art. 175° aborda os requisitos de conceco.

Fundamentalmente, podem-se apontar como requisitos; (I) O carater aparente; (I1) A
arbitrariedade; (111) A realidade pratica.'%

Relativamente ao carater aparente.

Para serem protegidas como desenhos ou modelos, as caracteristicas da aparéncia dos
produtos devem ser visiveis para o respetivo utilizador e assim permanecerem durante a
utilizacdo normal do produto. Esta exigéncia esta formulada explicitamente em relacdo aos
desenhos ou modelos incorporados em produtos complexos, conforme o art. 175° n.° 5 do
CPI, mas como sublinha OTERO LASTRES,® «a nota da visibilidade ¢ tdo essencial que
nao pode faltar em caso algum (...). Sem visibilidade ndo ha desenho ou modelo

protegivel, visto que a aparéncia por definicédo, corresponde aquilo que se deixa ver».

Este entendimento, foi consagrado pelo TJUE, que declarou que «no quadro do sistema
previsto no Regulamento n.° 6/2002, a aparéncia constitui o elemento determinante de um
desenho ou modelo. Por conseguinte, o facto de uma caracteristica de um desenho ou

modelo ser visivel constitui uma condico essencial dessa prote¢do».t1
Relativamente a arbitrariedade.

Este requisito encontra-se previsto no art. 175° n.° 6. Resulta deste artigo que é excluida
da protecdo como desenho ou modelo, as caracteristicas da aparéncia que sejam
«determinadas, exclusivamente, pela sua funcdo técnica» e as «que devam
necessariamente ser reproduzidas nas suas formas e dimensfes exatas para permitirem que
0 produto a que o desenho ou modelo se aplica ou em que é incorporado seja ligado
mecanicamente a outro produto ou colocado dentro, a volta ou contra outro produto, de

modo a que ambos os produtos possam desempenhar a sua fungéo». 1t

Este requisito €é particularmente importante, pois corresponde a proibicdo da

106 Processo T-68/11 (Kastenholz) n.° 72.

107 SUTHERSANEN (2010), p. 94.

108 GONCALVES (2021), p. 728.

109 FERNANDEZ-NOVOA (2017), p. 349 (traduc&o nossa),
110 Processo C-361/15P (Nivelles) n.° 62 e 63.

111 ALMEIDA (2009), p. 17.
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funcionalidade, em moldes semelhante & proibicdo da mesma no &mbito da marca.
O advérbio “exclusivamente” pode, a partida, assumir dois significados diferentes:

Por um lado, excluirem-se apenas aquelas caracteristicas da aparéncia que sejam
imprescindiveis para cumprir uma funcdo técnica, isto é, quando ndo existam formas
alternativas para desempenhar a mesma funcdo. Esta interpretacdo € conhecida como o

critério da “multiplicidade de formas” ou mandatory approach.

Por outro lado, excluirem-se todas as caracteristicas da aparéncia destinadas a cumprir
uma funcdo técnica, mesmo que existam formas alternativas para desempenhar essa
funcdo. Isto é, a forma ndo foi concebida por questbes estéticas mas sim funcionais,

também conhecido por critério da causative approach.

Na primeira interpretacdo, a forma tem de ser essencial para a funcdo, enquanto que na

segunda, basta que seja necessaria.?

Até recentemente, a jurisprudéncia oscilava entre estas duas interpretacfes, mas no
processo C-395/16 (Doceram), o TJUE interpretou o paralelo artigo do RDM™? no sentido

mais restrito, ou seja, seguiu a tese da forma meramente necessaria. 4
Relativamente a necessidade de uma realidade pratica,

Este requisito esta previsto no art. 175° n.° 4 e corresponde a necessidade do desenho ou

modelo ser suscetivel de aplicacdo ou incorporagdo num produto.

Outro limite a tutela da aparéncia de um produto como desenho ou modelo, € o facto de
ndo ser permitido o registo de desenhos ou modelos ilicitos, ou seja, aqueles em que se
verifique qualquer um dos motivos de recusa do art. 192° que enuncia, desenhos ou

modelos com expressdes ou figuras contrarias ordem publica e bons costumes.

Finalmente, é importante referir que mesmo que um desenho ou modelo ndo seja
registado, este pode beneficiar de protecdo como desenho ou modelo comunitario durante
um periodo de trés anos a contar da sua divulgacédo, conforme o art. 11° n.° 1 do RDM. No
entanto, a protecdo conferida por este regime é mais limitada que a atribuida aos desenhos
ou modelos registados, pois segundo o art. 19° n.° 2 do RDM, o titular de um desenho ou
modelo ndo registado apenas pode impedir 0 uso por outro de um desenho ou modelo

protegido.1t®

112 SGUTHERSANEN (2010), p. 100.

113 Art. 8°n.° 1 do Regulamento (CE) n.° 6/2002.
114 GONGALVES (2021), p. 732.

115 SILVA (2014), p. 41.
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4.2 - Novidade e singularidade

Existem dois requisitos importantes para que um desenho ou modelo possa ser registado.
Sao esses a novidade e a singularidade, previstos respetivamente nos artigos 176° e 177°
do CPI.

Relativamente a novidade, esta verifica-se quando nenhum desenho ou modelo idéntico
tiver sido divulgado ao publico anteriormente a data do pedido. O exame da novidade
destina-se a averiguar se existem desenhos ou modelos idénticos aquele que se quer

proteger.!1®

Aqui sdo considerados todos os desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao
publico, dentro ou fora do pais nos termos dos arts. 178° e 179°. Assim, o desenho ou
modelo ndo apresenta novidade, ndo s6 pela demonstracdo de que o mesmo foi antecedido
pela divulgacdo de um desenho ou modelo idéntico, mas também pela existéncia de um
que seja considerado idéntico, pelo facto das suas “caracteristicas especificas” apenas

diferirem “em pormenores sem importancia”, conforme o n.° 2 do art. 176°.1%

Os pormenores sem importancia sdo 0s pormenores “insignificantes”, isto ¢, que nao se
repercutem nas caracteristicas visiveis do desenho ou modelo e, por isso, ndo influenciam

a sua aparéncia, sendo como tal, irrelevantes.

O IPIUE tem procurado objetivar esta mateéria, recorrendo a critérios como a exterioridade

ou acessoriedade dos pormenores.!8

O facto de todas as caracteristicas de um desenho ou modelo ja serem conhecidas
anteriormente nao invalida, por si s6, a novidade, desde que tais caracteristicas ndo

estejam todas reunidas num mesmo desenho ou modelo.!*®

Um aspeto a salientar sobre a novidade, resultante da leitura conjugada dos arts. 178° e
179° n.° 1, é que existe um “periodo de graga” de doze meses apos a divulgagdo do

produto, em que este ainda se considera novo e como tal, cumpre o requisito da novidade.

No que respeita a singularidade, esta corresponde ao efeito que o desenho ou modelo
causa no utilizador informado, devendo suscitar-lhe uma impressdo global diferente

daquela que ¢é gerada pelos desenhos ou modelos pertencentes ao acervo da arte prévia.

116 GONGALVES (2024), p. 148.
117 GONCALVES (2024), p. 148.
118 GONCALVES (2021), p. 736.
119 COHEN (2009), p. 70.
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Trata-se de um critério de natureza objetiva, assente na impressao causada a um utilizador

informado e ndo um critério subjetivo, assente na conduta do criador.!?°

A figura do utilizador informado é usada pelo legislador como referencial. A inexisténcia
de uma definicdo legal desta personagem levou a doutrina a desenvolver o conceito, tendo-
se gerado um consenso alargado no sentido de considerar este utilizador como algo mais

que um consumidor médio e algo menos do que um perito na especialidade.*?!

A jurisprudéncia europeia veio sancionar este entendimento, definindo o utilizador
informado como «um conceito intermédio entre o de consumidor médio, aplicavel em
matéria de marcas, a quem ndo se exige nenhum conhecimento especifico e que, regra
geral, ndo efetua aproximacOes diretas entre as marcas em conflito, e o de homem do
ramo, perito dotado de competéncias técnicas aprofundadas.» 12> Assim, pode entender-se
que o conceito de utilizador informado designa um utilizador dotado, ndo de uma atencéo
média mas de uma vigilancia especial, em razdo da sua experiéncia pessoal ou do seu

amplo conhecimento do setor em causa.

Algo que deve ser tido em conta, é que o perfil desta pessoa ideal € diferente de produto
para produto, variando em funcéo de uma variedade de fatores e circunstancias e como tal,
antes de se proceder a analise de cada desenho ou modelo, é necessario tracar um retrato

do respetivo utilizador informado.*?®

Pode surgir uma davida quanto a determinacdo do setor de atividade e a natureza do

produto com vista a aferir a singularidade e a caracterizar o utilizador informado.

Por um lado, pode-se atender ao produto concreto vendido pelo titular e ao seu ramo de
atividade especifico, tal como caracterizados no momento do exame. Por outro lado, pode-

se atender unicamente as indicacdes que sejam possiveis colher do registo.

PEDRO SOUSA E SILVA defende a segunda hipétese como sendo a correta, justificando
«que o produto em que o desenho ou modelo esteja incorporado, num dado momento,

podera evoluir ou variar ao longo do registo».?*
O conceito de carater singular foi densificado pela jurisprudéncia europeia.

O TGUE esclareceu que a singularidade de um desenho ou modelo resulta de uma

impressdo global de diferenca do ponto de vista do utilizador informado, relativamente a

120 GONGALVES (2021), p. 743.

121 GONCALVES (2024), p. 150.

122 Processo C-281/10 P (Pepsico) n.° 53.
123 SILVA, (2017), p. 93.

124 GONGALVES (2021), p. 745.
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qualquer anterioridade no universo dos desenhos ou modelos, «sem ter em conta
diferencas que ndo sejam suficientemente marcadas para afetar a dita impressdo global,
ainda que excedendo detalhes insignificantes (...), mas tendo em consideracdo diferengas
suficientemente marcadas para criar impressdoes de conjunto dissemelhantes». Esta
comparagéo deve «incidir unicamente sobre os elementos efetivamente protegidos, sem ter

em conta as caracteristicas excluidas de protecdo».'?®

Particularmente importante, foi a elaboracdo de quatro etapas para a apreciacdo do carater
singular; (1) Determinar o setor de produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser
incorporado ou aplicado; (1) Definir o utilizador informado desses produtos consoante a
sua finalidade e com referéncia a este utilizador, o grau de conhecimento da arte prévia
bem como o nivel de atengdo na comparacgdo, se possivel direta, dos desenhos ou modelos;
(111) Awvaliar o grau de liberdade do criador na elaboracdo do desenho ou modelo; (1V)
Estabelecer o resultado da comparacdo dos desenhos ou modelos em causa, tendo em
conta 0 setor em questdo, o grau de liberdade do criador e as impressdes globais
produzidas no utilizador informado pelo desenho ou modelo contestado e por todos o

desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao publico.!?®

Em relacéo ao terceiro passo, € de sublinhar algo importante. Ao se ter estabelecido quem
é que é o utilizador informado daquele tipo de produtos, criou-se um “individuo padrdo”
para efeitos da analise das caracteristicas do produto em si. O utilizador informado é capaz
de dar maior atencdo a certos detalhes que o consumidor médio, e assim, no caso dos
desenhos ou modelos em que o grau de liberdade é menor, a analise numa Otica de

utilizador informado significa que os pequenos detalhes tornam-se mais importantes.

Neste sentido 0 TGUE referiu que «o grau de liberdade do criador de um desenho ou
modelo define-se, designadamente, a partir das limitacdes ligadas as caracteristicas
impostas pela funcdo técnica do produto ou de um elemento do produto, ou ainda, pelas

prescricdes legais aplicaveis ao produto ao qual o desenho ou modelo é aplicado».t?’

Como consequéncia dessas limitaces e imposi¢des, ocorre uma «normalizacdo de
determinadas caracteristicas, que se tornam entdo comuns aos desenhos ou modelos
aplicados ao produto em causa (...)». Assim sendo, quanto maior for a liberdade do
criador na elaboracdo de um desenho ou modelo, «menos as diferencas menores entre 0s

desenhos ou modelos comparados séo suficientes para suscitar uma impressao global

125 Processo T-666/11 (Budziewska) n.° 30.
126 processo T-666/11 (Budziewska) n.° 21.
127 Processo T-83/11 (Antrax) n.° 44.
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diferente no utilizador informado». De forma inversa, quanto mais restrita for a liberdade
do criador na elaboragdo de um desenho ou modelo mais as «diferengas menores entre 0s
desenhos ou modelos comparados séo suficientes para suscitar uma impressédo global

diferente no utilizador informado».1%®

A consequéncia deste fendmeno é de que o caréater singular é inversamente proporcional
ao grau de liberdade que disp6s o criador. Quanto menor tiver sido a sua liberdade
criativa, menos exigente devera ser a analise, valorizando-se mais as pequenas diferencas e

mais facilmente se concluindo que existe singularidade bastante para permitir o registo.

Algo importante de referir, € que uma eventual “saturagdo da arte prévia” pode justificar a
atribuicdo de protecdo a inovacGes mais modestas. Esta € a chamada crowded-art rule que
teve origem na doutrina norte-americana relativa a patentes e cujos defensores alegam
poder ser aplicavel aos desenhos ou modelos no caso do produto em questdo ser de um

setor muito explorado onde «quase tudo ja foi feito».'?°

Esta corrente ja foi de certa forma validada pelo TGUE,**° tendo este declarado que uma
eventual saturacdo da area de conhecimento, decorrente da alegada existéncia de outros
desenhos ou modelos que apresentem as mesmas caracteristicas de conjunto dos desenhos
ou modelos em causa, era pertinente, na medida em que podia ser suscetivel de tornar o
utilizador informado mais sensivel as diferencas de propor¢des internas entre estes
diferentes desenhos ou modelos. Assim, 0 grau de saturacdo releva para o exame da

singularidade.

No entanto, 0 TGUE ndo aceita que a saturacdo da arte prévia possa constituir um fator de
limitacdo de liberdade do criador, recusando «que uma tendéncia geral em matéria de
design pudesse ser considerada um fator de limitacdo da liberdade do criador, uma vez que
é precisamente esta liberdade do criador que lhe permite descobrir novas formas, novas
tendéncias, ou ainda inovar no &mbito de uma tendéncia existente». Por outro lado, o
TGUE ndo quis «enunciar que uma situacdo de saturacdo da area de conhecimento devia
ser considerada desprovida de pertinéncia a propésito da apreciacdo do carater singular de

um desenho ou modelo». 3!

Para PEDRO SOUSA E SILVA* isto significa que o grau de saturacdo da éarea do

128 Processo T-83/11 (Antrax) n.° 45.

129 RIBEIRO (2008), p. 490.

130 Processo T-83/11 (Antrax) n.° 89.

131 Processo T-83/11 (Antrax) n.° 95 e 96.
132 GONGALVES (2021), p. 749.
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conhecimento é irrelevante para aferir o grau de liberdade que goza o criador, mas, o grau
de saturacédo é relevante para apreciar os demais fatores que influenciam a singularidade e
que se repercutem no utilizador informado, e assim, no Ultimo passo da apreciacdo do

carater singular: estabelecer o resultado da comparacéo entre dois desenhos ou modelos.

Finalmente, é de referir que a diferenca entre o conceito de singularidade e de novidade €
posta em causa por parte da doutrina.

Para PEDRO SOUSA E SILVAR?® o0s conceitos sdo redundantes, dizendo que a
singularidade «consome» a novidade, pois «s6 pode haver uma impressdo global diferente
se houver caracteristicas especificas diferentes». OTERO LASTRES!** tem uma posicéo
semelhante, referindo que o requisito do carater singular «absorve uma grande parte do
conteido da novidade».

Por outro lado, a jurisprudéncia europeia, pese embora ja ter reconhecido a sobreposicao
entre a novidade e o carater singular, teve decisdes'® em que reconheceu a novidade de
um desenho ou modelo, mas néo a sua singularidade, pois indica que existem diferencas
pequenas, mas nao insignificantes, que séo suficientes para criar novidade, mas que nao
geram uma impressdo global diferente num utilizador informado. Esta interpretacdo,
revela uma tendéncia a considerar que a novidade e a singularidade ndo sdo conceitos
separados, mas sim graus diferentes do mesmo conceito. Esta € a interpretacdo também

por nos seguida.

133 SILVA (2017), p. 112.
134 OTERO LASTRES (1996), p. 47 (tradugdo nossa).
135 Como no processo T-83(Antrax) e no processo T-666/11 (Budziewska).
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5 - Trade Dress

O trade dress, também conhecido como get-up, consiste no aspeto visual caracteristico da
forma como um produto ou servico é apresentado ao publico. A constante utilizacdo do
mesmo conjunto visual permite identificar a empresa que fornece aquele produto ou
servico. O trade dress corresponde, tradicionalmente, a organizacdo da forma do produto
ou embalagem, cores e grafias, mas pode incluir outros sinais como o cheiro ou até como o

produto reflete a luz.**®

Esta figura surgiu na Common Law como uma maneira de proteger a aparéncia do
produtos, muito antes desta poder ser protegido como marca.!*” No direito norte-
americano, o trade dress foi inicialmente desenvolvido pela doutrina e jurisprudéncia no

ambito da law of unfair competition, entre finais do séc. XIX e inicio do séc. XX.1®

Segundo a doutrina e jurisprudéncia norte-americana, para que o trade dress possa ser
objeto de protecdo ele deve ter carater distintivo, ou seja, como sucede com as marcas, a
possibilidade de identificacdo da fonte produtiva. Tal como entendido no direito europeu,
esta capacidade distintiva pode ser originaria ou obtida pelo recurso ao secondary
meaning, sendo que h& necessidade de prova quando o trade dress € meramente
ornamental ou descritivo.t3® Em particular, quando o trade dress corresponde ao produto
em si, € sempre necessario a prova da aquisicdo do carater distintivo pelo secondary

meaning.*4°

Nos EUA, é afastada a possibilidade de protecdo de um trade dress composto
fundamentalmente por caracteristicas funcionais. Aqui a funcionalidade pode verificar-se
quando a caracteristica é necessaria para atingir um certo fim (utilitarian functionality) ou
qguando a sua aparéncia seja um motivo de atracdo para o consumidor (aesthetic

functionality).'#

No direito portugués, apesar da figura ndo estar expressamente prevista na lei, alguns

autores defendem que a tutela do trade dress pode mesmo assim ser obtida.

13 OLAVO (2008), p. 430.

137 FHIMA (2023) p. 330.

138 BONE (2015).

139 RIBEIRO (2008), p. 512.

140 NEMES (2023), 349.

141 Para maiores desenvolvimentos sobre a funcionalidade do direito norte-americano, cf. MACEDO (2018)
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Segundo CARLOS OLAVO2 através do regime das marcas e mais precisamente, como
marca de forma, pode ser protegida a aparéncia do produto visto que a aparéncia €
suscetivel de representacdo. Acrescenta ainda que segundo o TJUE, as cores podem
também ser registadas como marcas, desde que aptas a distinguir produtos ou servicos de

outras empresas.14®

Por outro lado, o autor alega que o regime dos desenhos ou modelos também é adequado
a tutela do trade dress, pois a protecdo conferida pelos desenhos ou modelos abrange a
aparéncia da totalidade de um produto, o que naturalmente, inclui as forma e as cores do

mesmo.

Finalmente, argumenta que a protecdo do trade dress na Common Law através da action
for passing off, aproxima-se da agdo de concorréncia desleal por ato de confusdo do

ordenamento juridico portugués.

Alguns Estados-Membros consagram uma protecdo mais direta, como € 0 caso da
Alemanha em que a apresentacdo exterior que seja considerada como sinal distintivo de
mercadorias pelos setores comerciais interessados, incluindo a forma do produto ou da

embalagem, goza de protecdo como marca, ainda que néo registada (ausstaltung).'4*

Em Portugal, segundo o art. 233 n.° 1 do CPI, deve ser recusado o registo de uma marca
que constitua a reproducdo ou imitacdo de determinado aspeto exterior usado por outrem
nas suas marcas registadas, indicando uma lista exemplificativa que inclui a embalagem, a

forma, a cor e a disposicao de dizeres.

CARLOS OLAVO defende que o equivalente a este artigo na redagéo anterior do CPI

(art. 240 n.° 1), correspondia a uma tutela especifica do trade dress.

E de alertar que o n.° 2 deste artigo indica que o interessado em recorrer a este
fundamento de recusa do registo apenas o pode fazer, depois de efetuar o registo da sua
marca com o0s elementos de aspeto exterior referidos no n° 1. LUIS COUTO
GONCALVES! ¢é da opinido de que este requisito é excessivo e redundante. O autor
alega que o interessado em se opor ao registo de uma marca nova, com fundamento na
existéncia de uma marca sua que seja usada mas ndo registada, apenas deveria ter que

demonstrar 0 uso da sua propria marca, ndo sendo necessario registar posteriormente.

142 OLAVO (2008), p. 430.

143 Processo C-104/01 (Libertel) n.° 41.
14 OLAVO (2008), p. 446.

145 OLAVO (2008), p. 447.

146 GONGCALVES (2024), p. 286.
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O mais importante é compreender que ndo estd em causa a comparagdo entre a marca
nova e a marca anteriormente registada, mas sim a comparacdo entre a marca nova
registada e a aparéncia da marca anterior, no seu todo ou em parte, até entdo ndo

registada.'*’

Isto é muito diferente da forma como trade dress e outros direitos de propriedade
industrial sdo protegidos nos EUA. Enquanto que na UE, os direitos existem desde o
momento do registo, nos EUA, os direitos existem desde o inicio do uso, como tal, o trade
dress ndo estd dependente de nenhum registo para ser protegido, apenas da prova do uso

pela empresa. 148

Outros autores defendem que em Portugal ndo existe uma tutela especifica do trade dress.
E o caso de PEDRO SOUSA E SILVA,*° que afirma que a norma do art. 233° é apenas
complementar a tutela de marcas registadas. Ainda neste sentido, JOANA MACEDQ
alega que o interessado em proteger o trade dress do seu produto, devera registar
autonomamente cada um dos elementos que compdem o trade dress e que estes serdo
individualmente escrutinados na sua relagdo com o produto e ndo em relacdo aos restantes
elementos. S6 com este registo de todos os elementos, € que o interessado sera titular de

um direito exclusivo sobre o trade dress do produto que comercializa.

Somos da opinido que o trade dress é indissociavel da Common Law e em particular da
Trademark Law norte-americana, pelo facto da finalidade do trade dress ser a de indicar
quem comercializa o produto salvaguardando o goodwill da empresa®®! e assim, nada tem
a ver com desenhos ou modelos. Achamos ainda que de certa forma, a figura seria
redundante no ordenamento juridico portugués, pois qualquer caracteristica do produto ou
da sua embalagem que possa ser representada pode ser protegida como marca. No entanto
ndo deixa de ser util a analise da figura, pelo facto da doutrina e jurisprudéncia norte-

americana da ndo funcionalidade ser muito semelhante a europeia.

147 GONGALVES (2021), p. 935.
148 MERKEL (2021), p. 246.

149 SILVA (2019), p. 261.

150 MACEDO (2018), p. 72.

151 NEMES (2023), p. 346.
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6 - Confronto entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos

6.1 - Caracter distintivo vs. singularidade

Vamos agora fazer o confronto entre o carater distintivo e a singularidade, de modo a criar
um ponto de partida para separar as marcas de forma dos desenhos ou modelos. O que
afasta estes dois conceitos ndo € assim tao evidente, visto que ambos aludem a nogdo de
“diferente” o que leva alguns autores a considerar que na verdade sdo a mesma coisa.'®

Alias, o anteprojeto do RDM refere-se a singularidade como “carater distintivo”.>

Como ja vimos, na doutrina e jurisprudéncia da UE, existe o entendimento de que o
consumidor médio ndo tende a atribuir capacidade distintiva a forma do produto em si,

sendo esta apenas um sinal secundario da origem do produto.**

De facto, sdo raros os produtos disponibilizados no mercado que ndo venham com uma
marca tradicional aposta nos mesmos. No entanto, ao contrario do que sucede nos EUA,
na UE, ndo é necessaria a prova de aquisi¢do do carater distintivo da forma do produto por
via do secondary meaning. Esta diferenca entre os regimes foi reiterada no processo C-
53/01 (Linde AG), em que foi dito que «nem a economia da Diretiva nem a redacao da
referida disposicdo indicam que devam ser aplicados critérios mais estritos do que os
utilizados para as outras categorias de marcas quando da apreciacdo do carater distintivo

de uma marca tridimensional constituida pela forma do proprio produtos».t®

No entanto, apesar de ndo ser necessario a prova da aquisicdo do carater distintivo por
recurso ao secondary meaning, pode ser do interesse daquele que pretende fazer o registo
da marca de forma, de provar que a marca de forma obteve o carater distintivo por recurso
ao mesmo. Mais uma vez, o art. 209° n.° 2 do CPI apenas afasta o recurso ao secondary

meaning quanto as caracteristicas elencadas na al. b), e o carater distintivo, esta na al. a).

Tal como com as marcas tradicionais, fica afastado o carater distintivo de formas
geométricas que sejam basicas, Obvias e outras que representem uma mera variante da
forma que é comummente usada no mercado daquele produto, que ndo serdo capazes de

reter a atencéo dos consumidores e por isso ndo irdo, desempenhar a fungdo distintiva.®

Ora, o teste do carater distintivo da forma passa ndo s6 pela existéncia de algo na forma

152 GHIDINI (2018).

153 CARVALHO (2010), p. 432.

154 Processo C-218/01 (Henkel) n.° 52,

155 Processo C-53/01 (Linde AG) n.° 46.

1%6 Processo T-337/99 (Henkel) n.° 10 e 50.
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do produto que seja anormal, como pela prépria percecdo do consumidor médio, que como

ja vimos, ndo é uma figura estatica.*®’

Visto que o requisito do carater distintivo da marca, ndo foi originalmente pensado para as
marcas de forma,’®® foram avancadas duas propostas quanto a redacdo da primeira

Diretiva.

Por um lado, poderia ter ficado expressamente no texto da mesma, que ndo é exigido que a
forma se afaste significativamente do normal do setor, a fim de baixar a fasquia de acesso
a protecdo como marca deste tipo de sinais, sendo que esta op¢do levanta o problema da
proliferacdo de registos de marcas de forma. Por outro lado, seguindo a orientacdo dos
EUA, foi sugerido que deveria apenas ser permitido o registo de marcas de forma, se
ficasse provado que as mesmas tinham adquirido capacidade distintiva por via do
secondary meaning, o que tinha como consequéncia a impossibilidade de registar sinais

com capacidade distintiva intrinseca ab initio.**°

Como sabemos, nenhuma destas propostas teve acolhimento na Diretiva, podendo o sinal

ter carater distintivo intrinseco, ou podendo ser feita prova da aquisicdo do mesmo.

Por sua vez, a singularidade dos desenhos ou modelos tem como ponto de referéncia o
utilizador informado. Este, sendo uma figura com especial vigilancia, consegue reconhecer

diferencas mais subtis que o consumidor médio.

Parece entdo que a diferenca entre capacidade distintiva e singularidade assenta

unicamente no critério do observador ficcionado.

Como ja vimos, o consumidor médio € mais ou menos vigilante tendo em conta as
caracteristicas do produto. Por outro lado o utilizador informado é sempre mais atento que
o consumidor médio do respetivo produto. Isto significa, que na comparacao entre a marca
nova e 0 universo de marcas existentes, as pequenas diferencas ndo sdo tidas em
considera¢do. Uma marca gque apenas apresenta pequenas diferencas em relacdo as marcas
ja existentes (para produtos idénticos ou afins), pode induzir em erro o consumidor sobre a
origem do produto, pois este ou assume que a marca € a mesma que outra (risco de
confusdo em sentido estrito), ou devido a semelhanca entre as marcas, presume que
pertencem ambas a0 mesmo titular (risco de associacdo). Ao contrario do que sucede com

os desenhos ou modelos, ndo é admissivel a argumentacdo da crowded-art rule para

157 Processo T-396/02 (August Storck) n.° 39.
158 MACEDO (2016), p. 67.
159 Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (2011), p.71.
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justificar pequenas diferencgas, pois esta teoria assenta numa realidade completamente
diferente da das marcas. Os desenhos ou modelos estdo limitados a realidade fisica do
produto enquanto que as marcas devem ter sempre uma independéncia conceptual do

préprio produto.

No entanto, achamos que existe outra diferenca, que permite separar a capacidade

distintiva da singularidade, e que se encontra também associada ao secondary meaning.

Tanto as marcas, como os desenhos ou modelos, traduzem a ideia de “diferente” no
observador relevante. As marcas por permitirem ao consumidor reconhecer diferentes
origens empresariais para produtos idénticos ou afins, e os desenhos ou modelos por terem
uma aparéncia diferente de outros desenhos ou modelos. Também j& vimos que uma marca
que inicialmente ndo tinha capacidade distintiva, pode adquiri-la posteriormente. Tal ndo é
0 caso com os desenhos ou modelos. Isto porque o juizo da impresséo global suscitada no
utilizador informado pelo desenho ou modelo novo, tem sempre por referéncia outros
desenhos ou modelos divulgados ao publico. Por sua vez a capacidade distintiva das

marcas nao implica necessariamente uma comparagao entre marcas.

Claro que mais tarde sera feita uma ponderacdo da semelhanca que uma marca tem com o
universo de marcas existentes para produtos idénticos ou afins e em especial, como
acabamos de ver, por questdes relacionadas com a concorréncia desleal,®® mas isto ja é
um momento posterior ao proprio ato de considerar a capacidade distintiva da marca, pois
pode acontecer que uma marca ndo seja semelhante a outras ja existentes, mas como a sua
aparéncia é completamente desprovida de capacidade distintiva, por exemplo por ser

demasiado simples, nem sequer € necessario uma comparagdo com marcas ja registadas.

160 MENDES (2006).
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6.2 - Funcionalidade técnica

A proibicdo do registo como marca de uma forma necesséria & obtengdo de um resultado
técnico esta tendencialmente associada ao regime das patentes e dos modelos de utilidade,
no entanto esta proibi¢cdo também é um ponto de confronto entre as marcas de forma e os

desenhos ou modelos.

No ambito do processo C-299/99 (Philips) foi feita uma andlise do conceito de
“necessario”. Apds uma interpretacdo literal e teleoldgica, 0 AG COLOMER?®! referiu
que uma andlise sistematica da norma obriga a ter em consideracdo a Diretiva dos
desenhos ou modelos. Segundo o art. 7° n.° 1 da DRM, é negado o direito exclusivo as
“caracteristicas da aparéncia de um produto determinadas exclusivamente pela sua
funcdo técnica”. Na Diretiva e no Regulamento sobre as marcas, o registo € recusado

quando a forma do produto € necessaria a obtencdo de um resultado técnico.

O AG COLOMER®? interpretou esta diferenca da redagdo no sentido de que «o nivel de
“funcionalidade” deve ser superior» a0 se analisar a causa de recusa relativa aos desenhos
ou modelos. Segundo o AG, «0 elemento tomado em conta ndo deve apenas ser
necessario, mas também indispensavel para a obtencdo de um dado resultado técnico: a
funcdo dita a forma. Quer isto dizer que um modelo funcional pode, apesar disso, ser
digno de protecédo se se provar que a mesma fungédo técnica pode ser realizada por forma

distinta».

No entanto, desde o processo C-395/16 (Doceram) que o TJUE afasta a teoria da
multiplicidade de formas, com fundamento que se esta fosse aceite, 0 interessado na
protecdo conferida pelo desenho ou modelo iria registar varias formas funcionais de
maneira a obter um monopdlio sobre estas.’®®* O que significa que a proibicdo da

funcionalidade técnica é idéntica tanto para as marcas como para 0s desenhos ou modelos.

Por outro lado, pese embora a teoria da multiplicidade das formas ndo ser seguida pelo
IPIUE, o mesmo admite que a existéncia de formas alternativas é um indicio de que aquele
desenho ou modelo ndo tem uma forma limitada pela fungdo,®* o que ja ndo é o caso com

as marcas de forma.

161 Conclusdes do processo C-299/99 (Philips) n.° 30.

162 Conclusdes do processo C-299/99 (Philips) n.° 34.

163 Processo C-395/16 (Doceram) n.° 30.

164 Cf. https://quidelines.euipo.europa.eu/2213908/2066977/designs-quidelines/5-5-2-4-defence-of-the-
holder Gltima consulta; 29/04/2025.
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6.3 - Funcionalidade estética

Como ja foi referido, pretende-se afastar do direito de marcas as formas que sejam téo
incindivelmente conexas com o valor dos produtos correspondentes, que ndo podem ser

concebidas de maneira separada desses produtos.

Esta é a proibicdo que apresenta 0 ponto de contacto mais evidente entre o regime das
marcas e o dos desenhos ou modelos. Esta proibicdo é também a menos clara, sendo alvo

de vérias criticas, até sendo sugerido que a mesma devesse ser revogada.'®®

A interpretacdo inicial desta limitagdo, que era seguida pela jurisprudéncia alema e em
particular pelo Supremo Tribunal Federal alemdo (Bundesgerichtshof), ia no sentido de
que a proibicdo da forma que confere valor substancial excluia o registo de uma forma
quando as qualidades estéticas do produto que se manifestassem na forma deste, assumiam

tal relevancia que a funcdo principal da marca perdia a sua importancia. %

Esta situacdo verificava-se quando o valor econdmico do produto em causa se baseava
exclusivamente no design, como sucede com as obras de artes aplicadas ou com
determinados produtos manufaturados de colecdo. Por outro lado, se aos olhos das pessoas
interessadas na comercializacdo do produto em causa, este ndo fosse exclusivamente
constituido pela forma estética, sendo esta apenas um elemento do conjunto do produto,
cuja funcao utilitaria ou finalidade assentam noutras caracteristicas, o registo desta forma

poderia entdo ser aceite. 17

No entanto, como foi referido pelo AG SZPUNARA, ' a prética do IPIUE®® é a de ndo
se limitar as obras de arte e as artes aplicadas, abrangendo todo e qualquer produto

comercializado.

Segundo o TJUE, para efeitos da atual interpretacdo da restricdo, «o conceito de “forma
que confere um valor substancial ao produto” ndo pode ser apenas limitado a forma dos
produtos que tenham exclusivamente um valor artistico ou ornamental, sob pena de nédo
cobrir os produtos que possuam, para la de um elemento estético importante,

caracteristicas funcionais essenciais».}’® Para 0 TJUE, a interpretacéo inicial tinha como

185 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 69.

186 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 73.

167 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 73 e 74.

188 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 72.

189 E que foi inclusive confirmada pelo TGUE em 2011 no &mbito do processo T-508/08 (Bang).
170 Processo C-205/13 (Hauck) n.° 32.
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consequéncia a atribuicdo de um monopolio sobre as caracteristicas essenciais dos
produtos pelo direito conferido pela marca ao seu titular, o que impedia «o referido motivo

de recusa de cumprir plenamente o seu objetivo».

No ambito do processo C-205/13 (Hauck), 0 AG SZPUNARA!"! defendeu que o simples
facto de o design do produto em causa ser um elemento essencial aos olhos do
consumidor, demonstra que a forma confere um valor substancial ao mesmo, sendo
irrelevante, a este respeito, que o consumidor também tenha em consideracdo as outras

caracteristicas do referido produto.

Temos algumas dividas quanto a fundamentacdo desta atual interpretacdo, pois como ja
tivemos oportunidade de analisar, na jurisprudéncia europeia, é também defendido que a
impressdo gerada no consumidor ndo é fator decisivo na consideracdo da funcionalidade
de uma forma. Assim sendo, ndo achamos o mais adequado que a ponderacdo da forma
que confira valor substancial ao produto tenha como fundamento o valor que os

consumidores dao a esta forma.

N&o obstante, reconhecemos que a primeira orientacdo é demasiado restrita e como tal,
faz mais sentido que a restricdo resultante da forma que confira valor substancial ao
produto sirva para evitar a atribuicdo de um monopdlio sobre as caracteristicas exteriores
que aumentem substancialmente a atratividade do produto, e ndo s6 sobre pecas de design

Unicas.1"?

Finalmente, 0 AG SZPUNARA!" referiu que uma forma que confere valor substancial ao
produto é aquela cujas caracteristicas estéticas constituem um dos principais elementos
que condicionam o valor do produto e que, no que ao consumidor diz respeito, configuram
uma das razdes principais que determinam a escolha de aquisicdo daquele produto, ainda

que existam outras razGes que o consumidor valorize.

Como ja elaboramos, o regime dos desenhos ou modelos, serve para proteger 0s mesmos
pelo mérito de serem novos, independentemente do seu valor. Isto significa, que na analise
da marca de forma, ja se tem de ter em consideracdo se a forma do produto traz algum

beneficio ao mesmo de um ponto de vista estético.

No entanto, esta ponderacdo do valor estético ndo é o Unico elemento a ter em conta, pois

atualmente, quase (se nao todos) os produtos comercializados, sdo objeto de estudos para

111 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 75 e 76.
172 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 80.
173 Conclusdes do processo C-205/13 (Hauck) n.° 36.

46



serem atrativos, e como tal, se fosse excluida qualquer forma atrativa, entdo simplesmente

ndo seria possivel a existéncia de marcas de forma.

Assim, o interessado em impedir o0 registo de uma marca de forma, por motivos
relacionados com a sua funcionalidade estética pode, por exemplo, fundamentar a sua
oposicdo com base na existéncia de uma campanha publicitaria do valor estético do
produto, por parte da empresa que comercializa 0 mesmo. Neste caso, a forma do produto
é exaltada, o que é um indicador do valor que o seu titular lhe reconhece, e que pretende

que seja um forte motivo de escolha pelos consumidores.*’

174 Cf. https://quidelines.euipo.europa.eu/2214311/2226747/trade-mark-guidelines/4-shape-or-other-
characteristics-giving-substantial-value-to-the-goods Gltima consulta: 29/04/2025
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6.4 - Cumulacéo

Tanto para aferir a capacidade distintiva das marcas como para aferir a singularidade dos
desenhos ou modelos, é necessario o recurso a uma figura ficticia, que no caso das marcas

é 0 consumidor médio, e no caso dos desenhos ou modelos, é o utilizador informado.

Como ja foi referido, o conceito de consumidor médio varia conforme o tipo de produtos.
Por sua vez, como o utilizador informado tem por referéncia o consumidor médio daquele

tipo de produto, entdo naturalmente, este também ndo pode ser um conceito estético.

Isto tem como consequéncia o seguinte: se um produto apresenta uma forma tdo pouco
usual, que um consumidor médio reconhece que este produto é diferente de outros

idénticos ou afins, entdo esta verificado tanto o caréater distintivo como a singularidade.

Adicionalmente, visto que a forma do produto € pouco usual, entdo também é provavel
que esta forma ndo seja necessaria para aquele tipo de produtos, ou seja, ndo € imposta
pela sua natureza. Ent&o, se esta forma ndo for necessaria para obter um resultado técnico
nem conferir valor substancial ao produto, esta forma pode ser protegida tanto como marca

de forma, tanto como desenho ou modelo.

Isto levanta a seguinte questdo: faz sentido que o mesmo sinal (a forma) seja protegido

por dois regimes diferentes?

Segundo MONTEAGUDO MONEDERO,!™ o Unico problema que pode surgir numa
situacdo de cumulagdo, ocorre quando a forma que inicialmente ndo conferia valor
substancial ao produto mais tarde a passou a conferir. Neste caso a forma deixa de ser
apenas um nexo entre a empresa e o produto oferecido no mercado, ndo podendo ser assim

uma marca.

O autor sugere que neste caso, se recorra a interpretacio restritival’® da forma que confira
valor substancial ao produto, ou seja, o valor que os consumidores dao a esta na aquisi¢cdo
dos bens. Se for verificada por esta via, entdo a forma j& ndo pode ser protegida como

marca, mas apenas como desenho ou modelo.

N&o achamos que isto seja um problema de cumulacdo de tutela, apenas um relacionado
com 0s requisitos do registo de marca, ou seja, a forma ndo conferir valor substancial ao

produto.

15 MONTEAGUDO MONEDERO (2002), p. 403.
176 \/er o ponto 3.3.3.
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Na verdade a consequéncia do registo de uma forma como marca e como desenho e
modelo, é que quando caduque a protecdo como desenho e modelo, seja possivel uma
protecdo de duracdo potencialmente ilimitada como marca. Isto pode pér em questdo a
prépria utilidade da cumulagdo, visto que ambos os regimes conferem um direito de

exclusivo sobre a forma. Este problema n&o passou despercebido pela doutrina.

GUSTAVO GHIDINIY" defende que para haver o registo de uma marca de forma, o seu
carater distintivo tem de ser predominante face a sua natureza funcional, o que ja ndo é o
caso nos desenhos ou modelos, pois estes protegem a aparéncia do produto que nem
sequer necessita de mérito estético ou ter utilidade préatica, desde que essa aparéncia ndo
seja necessaria por questdes técnicas. Assim, segundo o autor, a cumulagdo da tutela ndo
deve ser possivel, e como tal, o registo de formas como marcas de forma, apenas deve
ocorrer na situacdo em que qualquer valor funcional que a forma confira seja secundario
em relacdo a sua capacidade distintiva, sendo o registo como desenho ou modelo no caso

de a forma ser atrativa para 0s consumidores, por motivos estéticos ou de utilidade.

Antes de mais, a possibilidade de cumulagdo da tutela dos desenhos ou modelos com os
outros direitos de propriedade industrial foi algo tido em consideracdo com a Diretiva dos

desenhos ou modelos.'”® Nada na letra da lei afasta a possibilidade de cumulag&o. 1"®

Deve ser dito também que existe uma diferenga significativa no ambito da protecéao
conferida as marcas e na conferida aos desenhos ou modelos e que ndo esta relacionada
com a duracgdo do direito. O registo da aparéncia de um produto como desenho ou modelo
impede a reproducdo daquela aparéncia por terceiros. Por sua vez, o registo como marca
impede a reproducdo da mesma por terceiros, apenas caso esta reproducdo ocorra em

produtos idénticos ou afins.

Tendo em conta estas consideracdes, a cumulacdo pode ser Gtil de um ponto de vista

estratégico para a empresa.

Imagine-se o0 seguinte cenario: Uma empresa antes de comercializar um produto regista a
aparéncia de um produto como desenho ou modelo com o intuito de beneficiar logo dos
direitos conferidos pelo registo. Suponhamos ainda que esse produto ndo tinha

inicialmente capacidade distintiva, mas mais tarde devido ao secondary meaning

177 GHIDINI (2018).

178 Art. 16° da Directiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de Outubro de 1998 relativa
a proteccao legal de desenhos ou modelos

179 SUTHERSANEN (2010), p. 408.

180 Exceto para as marcas de prestigio.
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conseguiu obté-la. Aqui, ja se pode justificar que a empresa tente registar a forma do
produto como marca, apesar da aparéncia do produto ja estar protegida como desenho ou
modelo.

Ao fazer o registo da aparéncia do produto como desenho ou modelo antes da
comercializacdo deste, a empresa tém duas vantagens; (1) A protecdo conferida ao desenho
ou modelo registado é mais forte que a conferida ao desenho ou modelo ndo registado; (I1)
Ao ser a Unica entidade que disponibiliza aquele produto, mais facilmente consegue que a
forma desse produto fique associada a si e por conseguinte, que tenha capacidade

distintiva.8!

Caso nédo se opte pela cumulacdo, a escolha entre a marca e o desenho ou modelo por
parte da empresa deve ter em consideragdo 0s seguintes critérios; (1) A finalidade
pretendida para a forma, ou seja, se esta serve para identificar a fonte produtiva ou se esta
serve para impedir outros de comercializar um produto idéntico; (I1) A duracéo do direito,
que pode ser potencialmente ilimitado no caso das marcas; (I11) A dificuldade do registo,

que como ja vimos, é mais dificil nas marcas do que nos desenhos ou modelos.

181 NEMES (2023), p. 361.
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7 - Concluséao

Ao longo do presente trabalho, procurdmos caracterizar tanto as marcas de forma como os
desenhos ou modelos, com a finalidade de criar uma fronteira clara entre estas figuras.

Esta divisdo focou-se em trés pontos de contacto.

Em primeiro lugar, separamos o carater distintivo das marcas da singularidade dos
desenhos e modelos, realcando tanto a natureza da pessoa ficcionada para a afericdo dos
respetivos requisitos, bem como a relevancia (ou ndo) do secondary meaning e da

crowded-art rule.

Em segundo lugar, aborddmos a proibi¢do da funcionalidade técnica, que apesar de estar
presente tanto nas marcas como nos desenhos ou modelos, verifica-se mais facilmente nas
marcas pela completa irrelevancia da existéncia de formas alternativas, enquanto que nos
desenhos ou modelos ainda € dado alguma valor, ainda que residual, a multiplicidade das

formas.

Em terceiro lugar, fizemos uma dissecacdo da proibicdo da funcionalidade estética que,
pela sua complexidade, necessitou de uma contextualizacdo da evolucdo interpretativa
desta proibicdo ao longo do tempo. Aqui fizemos uma diferenciacdo entre a importancia
que ¢ dada ao “valor da forma” pelas marcas e pelos desenhos ou modelos, sendo que para
as marcas, a forma quase que ndo pode ter valor estético, enquanto que para os desenhos

ou modelos é irrelevante o valor estético da forma.

Fizemos também algumas consideracdes sobre a possibilidade de cumulacdo da protecdo
conferida a marca e ao desenho ou modelo no mesmo sinal, referindo que nada impede a

mesma e sugerindo que esta pode ser util em certas situacdes.

Aqui chegados, aproveitamos para referir que seguimos a opinido de DAVIDE SARTI,!8?
de que a tutela da marca de forma deve ser restrita tendencialmente a bens de luxo, ficando
assim afastados os produtos que satisfacam as necessidades comuns do publico, pois no
caso destes, a sua aquisicdo é frequente e «é dificilmente imaginavel que a forma so por si
induza a aquisicdo», que faz sentido, pois s6 estes bens com um preco mais elevado e com
finalidades mais especializadas possuem um consumidor médio com maior capacidade

para discernir diferencas menores entre as marcas.

182 SARTI (2001), p. 255 (tradugdo nossa).
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	Pelo exposto, torna-se importante saber como corretamente qualificar uma figura face à outra, visto estarem em jogo os interesses dos consumidores, dos titulares dos direitos e os das empresas em competição.
	A metodologia empregue para tentar alcançar este objetivo terá duas fases; (I) Cada figura será caracterizada com o intuito de realçar os pontos de contacto mais evidentes entre elas; (II) Será feita uma análise sobre estes pontos de contacto com a f...
	Iremos primeiro abordar a marca, começando com uma análise geral sobre os elementos que têm que estar presentes num sinal para este poder ser uma marca. Ainda neste sentido e tendo em consideração a sua finalidade, será feita uma análise do conceito ...
	Seguidamente iremos tratar autonomamente a marca de forma, cuja análise terá três fases; (I) Uma contextualização histórica; (II) Uma explicação do que é uma marca de forma, incluindo os problemas associados a esta; (III) Uma dissecação da proibição ...
	Posteriormente, iremos abordar o desenho ou modelo, efetuando uma análise geral em moldes semelhantes à feita para a marca. Iremos também descrever os requisitos da novidade e da singularidade e neste sentido iremos aprofundar o conceito de utilizado...
	Antes de proceder à comparação entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos, iremos aproveitar a informação divulgada para fazer algumas considerações sobre a relação entre estas figuras e o conceito de trade dress.
	Posto isto, será feito um confronto das semelhanças mais evidentes entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos. Finalmente, faremos algumas considerações sobre a possibilidade de cumulação destas figuras.
	Uma última nota: apesar deste trabalho ter como base a legislação portuguesa,  toda a jurisprudência citada será do TJUE e do TGUE. A razão que nos levou a escolher esta abordagem hibrida assenta em dois motivos. Por um lado existe uma inegável unifo...
	2 - A marca
	2.1 - Aspetos gerais
	Em Portugal, as primeiras leis específicas e sistemáticas de proteção de marcas foram promulgadas em meados do século XIX. O contexto histórico que levou à necessidade de legislar sobre as marcas foi o facto da economia ter ficado profundamente alter...
	Hoje, resulta do art. 208º do CPI que “A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto o...
	Com já referido e agora mais evidente após uma leitura do artigo, é possível concluir que as marcas desempenham essencialmente  uma função distintiva, isto é, permitem a alguém distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas.
	Atualmente, esta função distintiva não significa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial, mas significa sempre a garantia de origem pessoal. Nas palavras de LUÍS COUTO GONÇALVES,  «a marca, para além de indicar, em grande parte dos cas...
	O artigo indica que a marca deve ser suscetível de representação. O motivo desta imposição está relacionado com a necessidade de uma representação da marca no ato de registo, para a sua efetiva tutela.  A representação pode ser gráfica ou não gráfica.
	O conceito de representação gráfica foi aprofundado pela jurisprudência europeia, tendo o TJUE proferido que a representação gráfica deve ser «clara, precisa, completa por si própria, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva», de modo ...
	Por sua vez, a representação não gráfica já levanta alguns problemas, pois esta foi introduzida em 2015 e não foram desenvolvidas quais as exigências mínimas de representação, o que pode causar alguma insegurança jurídica quanto à suscetibilidade de ...
	MARIA MIGUEL CARVALHO   recomenda a utilização da Comunicação Comum n.º 8 do IPIUE sobre a representação comum de novos tipos de marcas.  Esta comunicação, apesar de não ter caráter vinculativo, procura aproximar a legislação dos Estados-Membros da U...
	Seguimos a corrente que defende que a jurisprudência Sieckmann serve como critério de orientação dos requisitos da representação e não como uma lista irrefutável de condições.
	Para além do requisito mínimo de ser suscetível de representação, o registo de uma marca depende de outros fatores. Sendo particularmente relevantes os que constam do art. 209º do CPI.
	A al. a) do n.º 1, proíbe o registo de marcas desprovidas de caráter distintivo.
	É tradicionalmente apontado pela doutrina, que os chamados “sinais fracos” não são suscetíveis de registo. Estes incluem as letras e algarismos isolados, os simples sinais de pontuação e linhas geométricas sem qualquer particularidade que os torne ap...
	Apesar de um sinal suscetível de representação poder ter capacidade distintiva em abstrato, não deixa de ser necessária a verificação da sua capacidade distintiva em concreto. CARLOS OLAVO  defende que o caráter distintivo do sinal ou conjunto de sin...
	A al. c) do n.º 1 proíbe o registo de marcas cujos sinais sejam exclusivamente descritivos.
	Isto não impede uma marca de ter sinais descritivos, sendo até frequente que na composição das marcas os empresários recorram a “denominações sugestivas” que, como o nome indica, sugerem algumas das qualidades ou funções do respetivo produto ou servi...
	O TJUE já referiu que uma palavra resultante de uma combinação de elementos descritivos, pode não ser meramente descritiva, desde que crie uma impressão suficientemente afastada da que é produzida pela simples junção desses elementos. Por outras pala...
	A justificação da al. c) do n.º 1 assenta tanto na falta de caráter distintivo de uma marca com esta composição, bem como pelo facto de ser necessário que os sinais descritivos se mantenham na livre disponibilidade dos empresários do setor de produto...
	A al. d) do n.º 1, proíbe o registo de marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que se tornaram usuais na linguagem corrente ou hábitos leais e constantes do comércio.
	LUÍS COUTO GONÇALVES  distingue três espécies de sinais usuais: (I) «Os sinais usuais verbais ou figurativos indicadores dos produtos ou serviços», por exemplo “bica” para café; (II) «Os sinais usuais descritivos de um género ou diferentes géneros de...
	O autor  refere ainda que tendo em conta a realidade económica atual, também devem estar abrangidos pela restrição deste artigo os sinais em línguas estrangeiras, focando em particular os idiomas oficiais dos Estados-Membros da UE. Isto por uma quest...
	Por outro lado, o TJUE proferiu que a Diretiva 89/104/CEE «não se opõe ao registo num Estado-Membro, como marca nacional, de um vocábulo da língua de outro Estado-Membro na qual é desprovido de caráter distintivo ou é descritivo dos produtos ou dos s...
	A al. b) do n.º 1 corresponde à proibição da funcionalidade, que será analisada no âmbito das marcas de forma.
	2.2 - O consumidor e a semelhança das marcas
	A semelhança com marcas anteriormente registadas é motivo de recusa do registo de marcas novas, quando as marcas novas sinalizarem produtos ou serviços idênticos ou afins de marcas já registadas, conforme o art. 232º n. 1 al. a) e al. b) do CPI.
	Se o art. 209º n.º 1 serve para indicar, em abstrato, em que condições pode existir uma marca, então as als. a) e b) do art. 232º n.º 1, servem para indicar se essa marca pode existir, tendo em conta o universo de marcas já existentes.  O art. 232º n...
	Apesar de não ser um conceito com uma definição consensual na doutrina, pode-se entender o consumidor como aquele que não é profissional do comércio na relação de consumo.   Numa conceção subjetiva, será ele uma pessoa singular que adquire bens para ...
	O motivo que leva às diferentes noções de consumidor nos vários ramos direito, resulta da técnica legislativa de delimitação do âmbito de aplicação dos regimes jurídicos. Assim, pese embora a lei da defesa do consumidor  ter uma noção de consumidor n...
	Para efeitos de direito da propriedade industrial, e em particular dos sinais distintivos do comércio, a proteção do consumidor decorre essencialmente dos mecanismos de proibição da imitação e da concorrência desleal, proibindo a entrada no mercado d...
	Assim, é fundamental ter em conta o art. 238 n.º 1 e em particular a sua al. c). Segundo este artigo, uma marca está a imitar ou usurpar uma marca já registada, quando ambas as marcas se destinarem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins ...
	Em primeiro lugar, é de referir que o interprete deste artigo não se deve limitar à semelhança gráfica, figurativa ou fonética, devendo considerar outras modalidades de semelhança que possam induzir o consumidor em erro, tal como a semelhança concept...
	Nas palavras de PEDRO SOUSA E SILVA,  «os sinais têm habitualmente um determinado conteúdo, exprimindo uma ideia, representando uma coisa ou uma situação. Essa ideia ou significado pode ser retomado por outro sinal, em termos suscetíveis de gerar con...
	Apesar da doutrina ter desenvolvido a figura da semelhança conceptual fundamentalmente para as marcas nominativas, figurativas ou mistas, não vemos nenhum motivo que impeça a sua aplicação às marcas de forma, apesar de reconhecermos que no confronto ...
	Em segundo lugar, podem as semelhanças entre os sinais ser de tal magnitude, que qualquer dissemelhança entre elas se torna irrelevante. A situação mais comum para o consumidor, não é confrontar simultaneamente produtos ou serviços idênticos ou afins...
	Neste sentido, ANTÓNIO FERRER CORREIA  afirma que «com efeito, o consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. C...
	A jurisprudência europeia refere que «aquando da comparação dos sinais, deve ser feita uma apreciação global das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais dos sinais em causa. Esta apreciação deve basear-se na impressão de conjunto oferecida pelos...
	Pretende-se evitar o risco de confusão em sentido lato entre marcas. Este risco de confusão comporta tanto o risco de confusão em sentido estrito, ou seja, confundir duas marcas distintas como sendo a mesma, como também o risco de associação, isto é,...
	É pacífico na doutrina e na jurisprudência que o consumidor aludido nos art. 232º e 238º corresponde ao conceito de “consumidor médio”, que será agora abordado.
	Antes de mais, o consumidor médio não corresponde à figura do bonus pater familias, isto é, a pessoa responsável, preocupada e que age socialmente de forma reta. A figura do consumidor médio serve para aferir o grau de atenção espectável de uma pesso...
	Historicamente no direito europeu, existiam duas conceções distintas de consumidor médio. Por um lado, o consumidor médio correspondia ao “homem médio”, e assim, os bens que a marca sinalizava não importavam, pois o consumidor médio seria sempre algu...
	Atualmente, o critério do consumidor médio não é entendido como sendo estático,  devendo ser aferido com base nos bens assinalados pelas marcas.
	Assim segundo LUÍS COUTO GONÇALVES,  «se é o consumidor médio o consumidor que, por regra, se deve atender “normalmente informado e razoavelmente atento e advertido” não se deve, todavia, perder de vista os produtos ou serviços em questão».
	Uma consideração feita pela doutrina que pretende definir o consumidor médio de um certo produto, é o preço deste, sendo que produtos com um preço mais elevado tendem a ter como consumidor médio pessoas mais atentas ou informadas. Esta mesma lógica é...
	Assim, o consumidor médio é uma figura flexível, que varia conforme os produtos ou serviços sinalizados pelas marcas, e que tendencialmente será alguém mais atento e informado, se os bens em questão forem de preço mais elevado ou com finalidades mais...
	3 - A marca de forma
	3.1 - Evolução legislativa
	A Convenção de Paris de 20 de março de 1883 foi um dos primeiros acordos internacionais sobre propriedade industrial, tal como o acordo de Madrid de 14 de abril de 1891. Ambos estes instrumentos já vinculavam os países que faziam parte do mercado com...
	Após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão dos mercados e da sociedade de consumo, foi acentuada a necessidade de repensar os interesses subjacentes à tutela da marca como foco na proteção dos consumidores.
	No dia 25 de novembro de 1980, foi apresentada a “Proposta de uma primeira Diretiva do Conselho para aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas”, bem como a “Proposta de um Regulamento do Conselho sobre a marca comunitária”, a ...
	Esta proposta veio acompanhada de um Explanatory Memorandum, que alertava de um facto já observado por vários ordenamentos jurídicos: ao se atribuir o uso exclusivo de certas formas de produtos ou das suas embalagens a quem registar essas formas como...
	Assim, Estados-Membros como a Alemanha, que à data tinha como lei das marcas a Warenzeichengesetz, e a Itália, opunham-se à marca de forma.
	A primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho de 21 de dezembro de 1988, representou o culminar de vários anos de discussão e negociação nas instituições da União Europeia.
	A primeira Diretiva afirmava a importância que revestia a criação de um título de propriedade industrial comunitário e que permitia a criação de uma marca que goza-se de proteção uniforme em todos os Estados-Membros.
	O procedimento de conceção da mesma, foi regulado pelo Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho de 20 de dezembro de 1993. A lista de sinais suscetíveis de constituir uma marca, encontrava-se no art. 2º da primeira Diretiva. Apesar de ser ampla e não e...
	Fortemente inspirada pela lei da Benelux de 1962,  estava explicito da lista do art. 2º da primeira Diretiva, que a forma do produto ou da respetiva embalagem, era um sinal válido para registo como marca. Assim, ficou encerrada a discussão jurisprude...
	Tanto a primeira Diretiva como o Regulamento, possuíam uma lista de motivos de recusa absolutos, bem como de nulidade do registo, de sinais correspondentes à forma do produto ou da embalagem, ao referirem quais as situações em que o sinal constituído...
	A primeira Diretiva foi substituída pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de outubro de 2008, e o primeiro Regulamento foi substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho de 26 de fevereiro de 2009. Nenhum dest...
	No dia 27 de março de 2013, foi publicada a “Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) nº 207/2009 do Conselho sobre a marca comunitária” e a “Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho pa...
	Esta reforma do regime das marcas, culminou na adoção da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 e do Regulamento (UE) n.º 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de dezembro de 2015, em que ...
	Importa realçar dois aspetos; (I) O requisito da representação gráfica foi eliminado; (II) A lista de motivos de recusa que haviam sido pensados para sinais associados à forma foi alargada para incluir todos os tipos de sinal. Isto pois as normas que...
	3.2 - Caracterização
	No último século, os símbolos utilizados pelos empresários para transmitirem a informação relativa aos produtos que comercializam têm evoluído, exigindo uma análise sobre as marcas não tradicionais por parte do legislador e da jurisprudência.
	Sendo a forma do produto um dos fatores que contribui para o sucesso comercial do mesmo, há um crescente interesse por parte dos empresários em registar a forma ou a embalagem do produto como marca.  Além disso, como refere JOANA MACEDO,  «são cada v...
	Sempre que a lei reconhece direitos exclusivos sobre um sinal distintivo, existe um custo social associado. São postos em jogo o interesse do empresário que procura obter o direito exclusivo sobre o sinal, os empresários concorrentes que têm interess...
	O custo social do registo da marca justifica-se quando esta; (I) Reconhece um direito exclusivo sobre o valor criado pelo comerciante através do investimento na qualidade e publicidade do produto; (II) Previna o risco de confusão dos consumidores no ...
	Hoje, um dos principais argumentos utilizados contra a ameaça do monopólio comercial resultante do registo de uma marca, é o de que a atribuição de um direito de exclusividade sobre um sinal não permite ao empresário controlar a oferta dos produtos o...
	Algo que é posto em causa com as marcas de forma.
	Ao contrário das marcas nominativas ou figurativas, que são escolhidas de entre um núcleo de sinais potencialmente infinito,  as variedades de formas que os produtos podem assumir atenta a função que desempenham, é significativamente mais restrita, o...
	O outro grande obstáculo das marcas de forma, corresponde à essência do regime das marcas.
	A marca ser algo diferente do produto não implica que o sinal distintivo tenha de ser algo aposto no produto ou na sua embalagem. Trata-se de uma independência conceptual e não física, no sentido de que a forma, enquanto marca, seja reconhecida pelos...
	Como ensina GUSTAVO GHIDINI,  apesar de ser o «mais tradicional» de entre os «sinais não tradicionais», a forma do produto é por outro lado, o «menos sinal» de entre os sinais distintivos, em virtude do «princípio (…) de independência ou autonomia do...
	Por este motivo, as empresas que pretendem recorrer às marcas de forma, têm que ter um gasto elevado com pesquisa de mercado e adoção de estratégias publicitárias para estabelecerem um mercado relevante para o produto, em que os consumidores identifi...
	As marcas de forma podem ser qualificadas como tridimensionais ou como bidimensionais, consoante o número de dimensões que ocupam (comprimento, largura e altura), no entanto, esta distinção acaba por não ter grande relevo prático, pois a jurisprudênc...
	Mais importante é saber de que maneira é que se pode apreciar a capacidade distintiva da marca de forma.
	Para LUÍS COUTO GONÇALVES,  esta deve ser limitada exclusivamente à forma tridimensional e não incluir quaisquer outros elementos, por exemplo nominativos ou gráficos, pois «só assim se garantia o princípio da igualdade dos concorrentes e se evitaria...
	O autor  acrescenta que, para que se possa afirmar que um sinal consiste exclusivamente, na forma ou características do produto, deve-se proceder à seguinte análise: em primeiro lugar, devem ser identificadas as características essenciais do produto ...
	Por sua vez, a prática seguida pelo IPIUE é a de aceitar a “marca de forma ampliada”, que inclui não só a forma em si, mas também outros elementos, por exemplo denominativos, figurativos ou etiquetas.
	Finalmente, é aceite pela jurisprudência europeia que quando não existe uma conexão estreita entre a forma do produto e a sua embalagem, a embalagem não pode ser protegida como marca de forma. Neste sentido, a conexão estreita apenas ocorre quando o ...
	3.3 - Proibição da funcionalidade
	Antes de procedermos à análise das proibições estatuídas na al. b) do art. 209 do CPI,  é importante referir que mesmo que um sinal não ponha em causa estas proibições, pode mesmo assim não ter capacidade distintiva, e como tal, não pode ser registad...
	O artigo utiliza a expressão “sinais constituídos exclusivamente por (…)”, como tal, importa definir o que é que se entende por “exclusivamente”.
	Não existem formas que não tenham alguma funcionalidade, ainda que mínima,  como tal, o TJUE já se pronunciou no sentido de que a expressão refere-se às características essenciais da forma.
	Isto implica não só um ato de decomposição da forma do produto por parte dos interessados no registo (ou na sua recusa), mas também significa que os elementos arbitrários considerados “menores” na forma do produto, não são considerados relevantes na ...
	Por outro lado, isto também significa que se uma forma for composta por várias características essenciais, basta que apenas uma não seja funcional, para que possa haver registo da forma como marca em abstrato, mas as características essenciais que se...
	Visto que as características essenciais da forma são tão importantes para decidir se a forma pode ser ou não registada como marca, é necessário um método para as aferir.
	O TJUE defende que estas são os elementos mais importantes do sinal, podendo a autoridade competente basear-se na impressão geral suscitada pela forma. Em alternativa, a entidade competente pode proceder a uma análise sucessiva dos elementos constitu...
	Importa alertar, que o contrário do que se poderia pensar dada a função distintiva da marca, a análise das características essenciais não tem como base um consumidor médio, sendo que este é um elemento a considerar na análise, mas não é fator decisiv...
	O processo C-299/99 (Philips) contribuiu com um aprofundamento das restrições constantes da Diretiva das marcas. Neste, foram deixadas duas orientações importantes. Em primeiro lugar, o caráter distintivo da forma é irrelevante caso se conclua que a ...
	3.3.1 - Característica imposta pela natureza do produto
	A primeira proibição “específica”, é a do sinal que consiste exclusivamente na forma ou outra característica necessária do produto ou da sua embalagem, imposta pela sua própria natureza. Pretende-se «impedir uma situação de monopólio intolerável e de...
	Antes de 2016, o TJUE tinha uma interpretação restritiva desta limitação.
	Segundo esta interpretação, a restrição limitava-se à forma que estava indissociavelmente ligada à natureza do produto em causa e que, portanto, não deixava ao produtor qualquer margem para um contributo pessoal. Ou seja, ficavam afastadas apenas os ...
	Esta interpretação foi substituída pela atual interpretação extensiva, resultante do processo C-205/13 (Hauck). Aqui o TJUE referiu que este motivo de recusa pode ser aplicado a «um sinal exclusivamente constituído pela forma de um produto que aprese...
	Observou, a este propósito, que uma interpretação literal da norma da Diretiva, levaria a restringir o referido motivo de recusa aos produtos ditos “naturais”, que não têm substituto, ou aos produtos ditos “regulamentados”, cuja forma é prescrita por...
	No entanto, esta restrição não tem tido grande aplicação na prática, porque é raro que alguém tente registar como marca uma forma imposta pela própria natureza do produto.  Alem disso, mesmo que o fizesse, dificilmente a forma teria capacidade distin...
	3.3.2 - Característica necessária para obter um resultado técnico
	A segunda proibição “específica” respeita à forma ou outras características do produto ou da embalagem necessárias à obtenção de um resultado técnico.
	LUÍS COUTO GONÇALVES  refere que «o fundamento da proibição está na necessidade de evitar que uma forma determinante na obtenção de uma resultado técnico e socialmente útil, possa beneficiar do regime de proteção, potencialmente ilimitado, próprio da...
	Esta é denominada por alguma doutrina como “funcionalidade técnica”.
	Tal como com as outras restrições, o tribunal pode basear-se na impressão global suscitada pela forma, no entanto aqui é mais importante recorrer a peritos para uma análise técnica. Neste último caso, os peritos devem ter em conta qualquer informação...
	O TJUE referiu que «o legislador considerou devidamente que toda a forma de produto é, em certa medida, funcional e que, por conseguinte, seria inadequado recusar o registo de uma forma de produto como marca, pela simples razão de apresentar caracter...
	Importa referir que a existência de formas alternativas que permitam obter o mesmo resultado técnico não exclui a aplicação deste motivo de recusa de registo, pois apesar de, em determinados casos, o mesmo resultado técnico poder ser obtido através d...
	Assim, a autoridade competente deverá ter em conta o sinal apresentado para registo, e não os sinais compostos por outras formas alternativas do produto.
	Segundo o TJUE «o registo como marca de uma forma exclusivamente funcional de um produto pode permitir ao titular dessa marca proibir às outras empresas não só a utilização da mesma forma mas também a utilização de formas semelhantes».
	Esta já era a posição tomada anteriormente, por parte da doutrina nacional. Neste sentido, CARLOS OLAVO   afirma que «um sinal constituído exclusivamente pela forma de um produto não é suscetível de registo se as características funcionais essenciais...
	Relativamente à noção de “resultado técnico”, sendo este um conceito indeterminado, há que o aprofundar. Poder-se-ia recorrer à noção de resultado técnico na aceção do regime das patentes, no entanto o TJUE foi mais longe.
	Tanto no processo C-299/99 (Philips) como no processo C-48/09 P (Lego), foi referido que a exclusividade inerente ao direito de marca, não pode chegar ao ponto de impedir os concorrentes de oferecer livremente produtos que incorporem as referidas sol...
	3.3.3 - Característica que confira um valor substancial
	A terceira proibição “específica” refere-se aos sinais compostos exclusivamente pela forma ou outras características que confiram valor substancial ao produto, não sendo abrangida a embalagem.
	Para LUÍS COUTO GONÇALVES  esta proibição justifica-se, porque a «forma ou outra característica do produto não pode distinguir o produto por ser parte integrante, do próprio produto».
	Esta restrição é denominada como “funcionalidade estética”, por parte da doutrina.
	Segundo o TJUE; (I) A aplicação deste motivo de recusa do registo assenta numa análise objetiva, destinada a demonstrar que a forma em causa exerce, devido às suas próprias características, uma influência tão importante sobre a atratividade do produt...
	Existe uma discussão na doutrina de saber se a proibição deve ser interpretada em sentido amplo ou restrito. Segundo a interpretação ampla, o critério interpretativo é o do valor estético da forma do produto (formas estéticas ou atrativas). Segundo a...
	Defendendo a primeira orientação, DAVIDE SARTI  alega que as formas que dão valor substancial ao produto devem ser avaliadas, não com base em «valorações abstratas relativas à capacidade de influenciar a vontade de adquirir o produto, mas sim tendo e...
	Em sentido oposto, OTERO LASTRES  defende a segunda orientação, referindo ainda que o âmbito de aplicação desta é apenas na situação em que o que se pretende registar como marca é estritamente a forma do produto, e quando não restam dúvidas de que o ...
	Consideramos que o teste da característica que confere valor substancial ao produto deve ter como critério mais importante, a força monopolística que resulta da atribuição de um direito de exclusividade sobre essa característica a uma empresa, por um...
	Finalmente é de sublinhar que apenas não pode ser protegida como marca uma forma que confira valor substancial ao produto, quando o atrativo estético e a originalidade da forma determinem em grande medida o valor do produto.  Por outro lado, se o val...
	3.3.4 - Impossibilidade do recurso ao secondary meaning
	Após esta análise das proibições da al. b) do n.º 1 do art. 209 do CPI, deve-se alertar que essas proibições são insuscetíveis de ser ultrapassadas recorrendo-se ao secondary meaning, como consta do n.º 2 desse mesmo artigo.
	Como refere NOGUEIRA SERENS  a teoria do secondary meaning corresponde ao fenómeno que ocorre quando um sinal que inicialmente não apresentava capacidade distintiva, não sendo por isso «associado pelos círculos interessados do tráfico a um determinad...
	Esta prova do secondary meaning implica uma análise do tempo, modo do uso, volume de negócios e perceção do público consumidor.
	LUÍS COUTO GONÇALVES  acrescenta que a justificação da impossibilidade do recurso ao secondary meaning para afastar a funcionalidade, consiste no facto de que o mesmo iria permitir «o monopólio de formas ou outras características necessárias ou técni...
	4 - O desenho ou modelo
	4.1 - Aspetos gerais
	Desde há muito tempo que se reconhece que o aspeto exterior do produto representa um significante valor acrescentado que confere ao produto uma vantagem competitiva, isto pois os elementos ornamentais que definem ou caracterizam os produtos, quer pel...
	Hoje, como estatuído no art. 173º do CPI, “O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e d...
	Este artigo resulta da transposição da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de outubro de 1998, que pretendeu harmonizar a legislação dos desenhos ou modelos nos Estados-Membros. Também é importante ter em consideração o Regula...
	A proteção conferida pelo registo do desenho ou modelo, limita-se assim à aparência do produto, que é uma característica que influencia decisivamente a escolha dos adquirentes, visto que é imediata e espontaneamente apreendida pelos interessados, ger...
	A disciplina dos desenhos ou modelos é especialmente vocacionada para a tutela do design, embora não permita abarcar todas as dimensões que este possui. O design não tem apenas uma dimensão estética, pois tem que acomodar também exigências técnicas, ...
	Como refere LUÍS COUTO GONÇALVES,    «O desenho ou modelo é um direito que protege a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto, de modo a torná-lo, desejavelmente, mais atrativo ou apelativo para o consumidor. (…) A proteção da aparência ...
	Este ênfase na aparência do produto, permitir afirmar que na verdade, não é propriamente o produto em si que é protegido pelo regime dos desenhos ou modelos, mas sim a sua imagem. Isto é, a perceção gráfica ou visual do produto (ou parte dele), pelos...
	O TJUE declarou que a proteção legal dos desenhos ou modelos «visa objetos que, embora sejam novos e individualizados, apresentem caráter utilitário e possam ser produzidos em massa».
	A lista de características elencadas no art. 173º é meramente exemplificativa, pois pese embora as “linhas, os contornos, as cores, a forma, a textura e os materiais” serem todos elementos do aspeto exterior do produto, a noção de “aparência” vai par...
	Segundo UMA SUTHERSANEN,  «não havendo nenhuma definição clara de aparência, o texto legislativo indica uma lista de elementos através dos quais poderá ser avaliada a aparência do desenho ou modelo».
	A prática europeia seguida pelo IPIUE, vai no sentido de considerar excluídas da proteção características como as cores só por si, os aromas, letras, sequências de letras, organismos vivos, músicas e sons.
	Também se encontram excluídos os meros conceitos. O TGUE já teve oportunidade de se pronunciar no sentido de que «o direito dos desenhos ou modelos protege a aparência de um produto ou de uma parte de um produto, mas não expressamente as ideias que p...
	A tutela como desenho ou modelo não depende do mérito estético ou técnico do objeto a proteger, ou seja, o desenho ou modelo não tem de ser “agradável à vista”, nem tem de ter utilidade ou qualidade.  O art. 175º aborda os requisitos de conceção.
	Fundamentalmente, podem-se apontar como requisitos; (I) O caráter aparente; (II) A arbitrariedade; (III) A realidade prática.
	Relativamente ao caráter aparente.
	Para serem protegidas como desenhos ou modelos, as características da aparência dos produtos devem ser visíveis para o respetivo utilizador e assim permanecerem durante a utilização normal do produto. Esta exigência está formulada explicitamente em r...
	Este entendimento, foi consagrado pelo TJUE, que declarou que «no quadro do sistema previsto no Regulamento n.º 6/2002, a aparência constitui o elemento determinante de um desenho ou modelo. Por conseguinte, o facto de uma característica de um desenh...
	Relativamente à arbitrariedade.
	Este requisito encontra-se previsto no art. 175º n.º 6. Resulta deste artigo que é excluída da proteção como desenho ou modelo, as características da aparência que sejam «determinadas, exclusivamente, pela sua função técnica» e as «que devam necessar...
	Este requisito é particularmente importante, pois corresponde à proibição da funcionalidade, em moldes semelhante à proibição da mesma no âmbito da marca.
	O advérbio “exclusivamente” pode, à partida, assumir dois significados diferentes:
	Por um lado, excluírem-se apenas aquelas características da aparência que sejam imprescindíveis para cumprir uma função técnica, isto é, quando não existam formas alternativas para desempenhar a mesma função. Esta interpretação é conhecida como o cri...
	Por outro lado, excluírem-se todas as características da aparência destinadas a cumprir uma função técnica, mesmo que existam formas alternativas para desempenhar essa função. Isto é, a forma não foi concebida por questões estéticas mas sim funcionai...
	Na primeira interpretação, a forma tem de ser essencial para a função, enquanto que na segunda, basta que seja necessária.
	Até recentemente, a jurisprudência oscilava entre estas duas interpretações, mas no processo C-395/16 (Doceram), o TJUE interpretou o paralelo artigo do RDM  no sentido mais restrito, ou seja, seguiu a tese da forma meramente necessária.
	Relativamente à necessidade de uma realidade prática,
	Este requisito está previsto no art. 175º n.º 4 e corresponde à necessidade do desenho ou modelo ser suscetível de aplicação ou incorporação num produto.
	Outro limite à tutela da aparência de um produto como desenho ou modelo, é o facto de não ser permitido o registo de desenhos ou modelos ilícitos, ou seja, aqueles em que se verifique qualquer um dos motivos de recusa do art. 192º que enuncia, desenh...
	Finalmente, é importante referir que mesmo que um desenho ou modelo não seja registado, este pode beneficiar de proteção como desenho ou modelo comunitário durante um período de três anos a contar da sua divulgação, conforme o art. 11º n.º 1 do RDM. ...
	4.2 - Novidade e singularidade
	Existem dois requisitos importantes para que um desenho ou modelo possa ser registado. São esses a novidade e a singularidade, previstos respetivamente nos artigos 176º e 177º do CPI.
	Relativamente à novidade, esta verifica-se quando nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido divulgado ao público anteriormente à data do pedido. O exame da novidade destina-se a averiguar se existem desenhos ou modelos idênticos àquele que se quer...
	Aqui são considerados todos os desenhos ou modelos anteriormente divulgados ao público, dentro ou fora do país nos termos dos arts. 178º e 179º. Assim, o desenho ou modelo não apresenta novidade, não só pela demonstração de que o mesmo foi antecedido...
	Os pormenores sem importância são os pormenores “insignificantes”, isto é, que não se repercutem nas características visíveis do desenho ou modelo e, por isso, não influenciam a sua aparência, sendo como tal, irrelevantes.
	O IPIUE tem procurado objetivar esta matéria, recorrendo a critérios como a exterioridade ou acessoriedade dos pormenores.
	O facto de todas as características de um desenho ou modelo já serem conhecidas anteriormente não invalida, por si só, a novidade, desde que tais características não estejam todas reunidas num mesmo desenho ou modelo.
	Um aspeto a salientar sobre a novidade, resultante da leitura conjugada dos arts. 178º e 179º n.º 1, é que existe um “período de graça” de doze meses após a divulgação do produto, em que este ainda se considera novo e como tal, cumpre o requisito da ...
	No que respeita à singularidade, esta corresponde ao efeito que o desenho ou modelo causa no utilizador informado, devendo suscitar-lhe uma impressão global diferente daquela que é gerada pelos desenhos ou modelos pertencentes ao acervo da arte prévi...
	A figura do utilizador informado é usada pelo legislador como referencial. A inexistência de uma definição legal desta personagem levou a doutrina a desenvolver o conceito, tendo-se gerado um consenso alargado no sentido de considerar este utilizador...
	A jurisprudência europeia veio sancionar este entendimento, definindo o utilizador informado como «um conceito intermédio entre o de consumidor médio, aplicável em matéria de marcas, a quem não se exige nenhum conhecimento específico e que, regra ger...
	Algo que deve ser tido em conta, é que o perfil desta pessoa ideal é diferente de produto para produto, variando em função de uma variedade de fatores e circunstâncias e como tal, antes de se proceder à análise de cada desenho ou modelo, é necessário...
	Pode surgir uma dúvida quanto à determinação do setor de atividade e a natureza do produto com vista a aferir a singularidade e a caracterizar o utilizador informado.
	Por um lado, pode-se atender ao produto concreto vendido pelo titular e ao seu ramo de atividade específico, tal como caracterizados no momento do exame. Por outro lado, pode-se atender unicamente às indicações que sejam possíveis colher do registo.
	PEDRO SOUSA E SILVA defende a segunda hipótese como sendo a correta, justificando «que o produto em que o desenho ou modelo esteja incorporado, num dado momento, poderá evoluir ou variar ao longo do registo».
	O conceito de caráter singular foi densificado pela jurisprudência europeia.
	O TGUE esclareceu que a singularidade de um desenho ou modelo resulta de uma impressão global de diferença do ponto de vista do utilizador informado, relativamente a qualquer anterioridade no universo dos desenhos ou modelos, «sem ter em conta difere...
	Particularmente importante, foi a elaboração de quatro etapas para a apreciação do caráter singular; (I) Determinar o setor de produtos em que o desenho ou modelo se destina a ser incorporado ou aplicado; (II) Definir o utilizador informado desses pr...
	Em relação ao terceiro passo, é de sublinhar algo importante. Ao se ter estabelecido quem é que é o utilizador informado daquele tipo de produtos, criou-se um “indivíduo padrão” para efeitos da análise das características do produto em si. O utilizad...
	Neste sentido o TGUE referiu que «o grau de liberdade do criador de um desenho ou modelo define-se, designadamente, a partir das limitações ligadas às características impostas pela função técnica do produto ou de um elemento do produto, ou ainda, pel...
	Como consequência dessas limitações e imposições, ocorre uma «normalização de determinadas características, que se tornam então comuns aos desenhos ou modelos aplicados ao produto em causa (…)». Assim sendo, quanto maior for a liberdade do criador na...
	A consequência deste fenómeno é de que o caráter singular é inversamente proporcional ao grau de liberdade que dispôs o criador. Quanto menor tiver sido a sua liberdade criativa, menos exigente deverá ser a análise, valorizando-se mais as pequenas di...
	Algo importante de referir, é que uma eventual “saturação da arte prévia” pode justificar a atribuição de proteção a inovações mais modestas. Esta é a chamada crowded-art rule que teve origem na doutrina norte-americana relativa a patentes e cujos de...
	Esta corrente já foi de certa forma validada pelo TGUE,  tendo este declarado que uma eventual saturação da área de conhecimento, decorrente da alegada existência de outros desenhos ou modelos que apresentem as mesmas características de conjunto dos ...
	No entanto, o TGUE não aceita que a saturação da arte prévia possa constituir um fator de limitação de liberdade do criador, recusando «que uma tendência geral em matéria de design pudesse ser considerada um fator de limitação da liberdade do criador...
	Para PEDRO SOUSA E SILVA,  isto significa que o grau de saturação da área do conhecimento é irrelevante para aferir o grau de liberdade que goza o criador, mas, o grau de saturação é relevante para apreciar os demais fatores que influenciam a singula...
	Finalmente, é de referir que a diferença entre o conceito de singularidade e de novidade é posta em causa por parte da doutrina.
	Para PEDRO SOUSA E SILVA  os conceitos são redundantes, dizendo que a singularidade «consome» a novidade, pois «só pode haver uma impressão global diferente se houver características específicas diferentes». OTERO LASTRES  tem uma posição semelhante,...
	Por outro lado, a jurisprudência europeia, pese embora já ter reconhecido a sobreposição entre a novidade e o caráter singular, teve decisões  em que reconheceu a novidade de um desenho ou modelo, mas não a sua singularidade, pois indica que existem ...
	5 - Trade Dress
	O trade dress, também conhecido como get-up, consiste no aspeto visual característico da forma como um produto ou serviço é apresentado ao público. A constante utilização do mesmo conjunto visual permite identificar a empresa que fornece aquele produ...
	Esta figura surgiu na Common Law como uma maneira de proteger a aparência do produtos, muito antes desta poder ser protegido como marca.  No direito norte-americano, o trade dress foi inicialmente desenvolvido pela doutrina e jurisprudência no âmbito...
	Segundo a doutrina e jurisprudência norte-americana, para que o trade dress possa ser objeto de proteção ele deve ter caráter distintivo, ou seja, como sucede com as marcas, a possibilidade de identificação da fonte produtiva. Tal como entendido no d...
	Nos EUA, é afastada a possibilidade de proteção de um trade dress composto fundamentalmente por características funcionais. Aqui a funcionalidade pode verificar-se quando a característica é necessária para atingir um certo fim (utilitarian functional...
	No direito português, apesar da figura não estar expressamente prevista na lei, alguns autores defendem que a tutela do trade dress pode mesmo assim ser obtida.
	Segundo CARLOS OLAVO  através do regime das marcas e mais precisamente, como marca de forma, pode ser protegida a aparência do produto visto que a aparência é suscetível de representação. Acrescenta ainda que segundo o TJUE, as cores podem também ser...
	Por outro lado, o autor alega que o regime dos desenhos ou modelos também é adequado à tutela do trade dress, pois a proteção conferida pelos desenhos ou modelos abrange a aparência da totalidade de um produto, o que naturalmente, inclui as forma e a...
	Finalmente, argumenta que a proteção do trade dress na Common Law através da action for passing off, aproxima-se da ação de concorrência desleal por ato de confusão do ordenamento jurídico português.
	Alguns Estados-Membros consagram uma proteção mais direta, como é o caso da Alemanha em que a apresentação exterior que seja considerada como sinal distintivo de mercadorias pelos setores comerciais interessados, incluindo a forma do produto ou da em...
	Em Portugal, segundo o art. 233 n.º 1 do CPI, deve ser recusado o registo de uma marca que constitua a reprodução ou imitação de determinado aspeto exterior usado por outrem nas suas marcas registadas, indicando uma lista exemplificativa que inclui a...
	CARLOS OLAVO  defende que o equivalente a este artigo na redação anterior do CPI (art. 240 n.º 1), correspondia a uma tutela específica do trade dress.
	É de alertar que o n.º 2 deste artigo indica que o interessado em recorrer a este fundamento de recusa do registo apenas o pode fazer, depois de efetuar o registo da sua marca com os elementos de aspeto exterior referidos no n.º 1. LUÍS COUTO GONÇALV...
	O mais importante é compreender que não está em causa a comparação entre a marca nova e a marca anteriormente registada, mas sim a comparação entre a marca nova registada e a aparência da marca anterior, no seu todo ou em parte, até então não regista...
	Isto é muito diferente da forma como trade dress e outros direitos de propriedade industrial são protegidos nos EUA. Enquanto que na UE, os direitos existem desde o momento do registo, nos EUA, os direitos existem desde o início do uso, como tal, o t...
	Outros autores defendem que em Portugal não existe uma tutela específica do trade dress. É o caso de PEDRO SOUSA E SILVA,  que afirma que a norma do art. 233º é apenas complementar à tutela de marcas registadas. Ainda neste sentido, JOANA MACEDO  ale...
	Somos da opinião que o trade dress é indissociável da Common Law e em particular da Trademark Law norte-americana, pelo facto da finalidade do trade dress ser a de indicar quem comercializa o produto salvaguardando o goodwill da empresa  e assim, nad...
	6 - Confronto entre as marcas de forma e os desenhos ou modelos
	6.1 - Carácter distintivo vs. singularidade
	Vamos agora fazer o confronto entre o caráter distintivo e a singularidade, de modo a criar um ponto de partida para separar as marcas de forma dos desenhos ou modelos. O que afasta estes dois conceitos não é assim tão evidente, visto que ambos alude...
	Como já vimos, na doutrina e jurisprudência da UE, existe o entendimento de que o consumidor médio não tende a atribuir capacidade distintiva à forma do produto em si, sendo esta apenas um sinal secundário da origem do produto.
	De facto, são raros os produtos disponibilizados no mercado que não venham com uma marca tradicional aposta nos mesmos. No entanto, ao contrário do que sucede nos EUA, na UE, não é necessária a prova de aquisição do caráter distintivo da forma do pro...
	No entanto, apesar de não ser necessário a prova da aquisição do caráter distintivo por recurso ao secondary meaning, pode ser do interesse daquele que pretende fazer o registo da marca de forma, de provar que a marca de forma obteve o caráter distin...
	Tal como com as marcas tradicionais, fica afastado o caráter distintivo de formas geométricas que sejam básicas, óbvias e outras que representem uma mera variante da forma que é comummente usada no mercado daquele produto, que não serão capazes de re...
	Ora, o teste do caráter distintivo da forma passa não só pela existência de algo na forma do produto que seja anormal, como pela própria perceção do consumidor médio, que como já vimos, não é uma figura estática.
	Visto que o requisito do caráter distintivo da marca, não foi originalmente pensado para as marcas de forma,  foram avançadas duas propostas quanto à redação da primeira Diretiva.
	Por um lado, poderia ter ficado expressamente no texto da mesma, que não é exigido que a forma se afaste significativamente do normal do setor, a fim de baixar a fasquia de acesso à proteção como marca deste tipo de sinais, sendo que esta opção levant...
	Como sabemos, nenhuma destas propostas teve acolhimento na Diretiva, podendo o sinal ter caráter distintivo intrínseco, ou podendo ser feita prova da aquisição do mesmo.
	Por sua vez, a singularidade dos desenhos ou modelos tem como ponto de referência o utilizador informado. Este, sendo uma figura com especial vigilância, consegue reconhecer diferenças mais subtis que o consumidor médio.
	Parece então que a diferença entre capacidade distintiva e singularidade assenta unicamente no critério do observador ficcionado.
	Como já vimos, o consumidor médio é mais ou menos vigilante tendo em conta as características do produto. Por outro lado o utilizador informado é sempre mais atento que o consumidor médio do respetivo produto. Isto significa, que na comparação entre ...
	No entanto, achamos que existe outra diferença, que permite separar a capacidade distintiva da singularidade, e que se encontra também associada ao secondary meaning.
	Tanto as marcas, como os desenhos ou modelos, traduzem a ideia de “diferente” no observador relevante. As marcas por permitirem ao consumidor reconhecer diferentes origens empresariais para produtos idênticos ou afins, e os desenhos ou modelos por te...
	Claro que mais tarde será feita uma ponderação da semelhança que uma marca tem com o universo de marcas existentes para produtos idênticos ou afins e em especial, como acabámos de ver, por questões relacionadas com a concorrência desleal,  mas isto j...
	6.2 - Funcionalidade técnica
	A proibição do registo como marca de uma forma necessária à obtenção de um resultado técnico está tendencialmente associada ao regime das patentes e dos modelos de utilidade, no entanto esta proibição também é um ponto de confronto entre as marcas de...
	No âmbito do processo C-299/99 (Philips) foi feita uma análise do conceito de “necessário”. Após uma interpretação literal e teleológica, o AG COLOMER  referiu que uma análise sistemática da norma obriga a ter em consideração a Diretiva dos desenhos ...
	O AG COLOMER  interpretou esta diferença da redação no sentido de que «o nível de “funcionalidade” deve ser superior» ao se analisar a causa de recusa relativa aos desenhos ou modelos. Segundo o AG, «o elemento tomado em conta não deve apenas ser nec...
	No entanto, desde o processo C-395/16 (Doceram) que o TJUE afasta a teoria da multiplicidade de formas, com fundamento que se esta fosse aceite, o interessado na proteção conferida pelo desenho ou modelo iria registar várias formas funcionais de mane...
	Por outro lado, pese embora a teoria da multiplicidade das formas não ser seguida pelo IPIUE, o mesmo admite que a existência de formas alternativas é um indício de que aquele desenho ou modelo não tem uma forma limitada pela função,  o que já não é ...
	6.3 - Funcionalidade estética
	Como já foi referido, pretende-se afastar do direito de marcas as formas que sejam tão incindivelmente conexas com o valor dos produtos correspondentes, que não podem ser concebidas de maneira separada desses produtos.
	Esta é a proibição que apresenta o ponto de contacto mais evidente entre o regime das marcas e o dos desenhos ou modelos. Esta proibição é também a menos clara, sendo alvo de várias críticas, até sendo sugerido que a mesma devesse ser revogada.
	A interpretação inicial desta limitação, que era seguida pela jurisprudência alemã e em particular pelo Supremo Tribunal Federal alemão (Bundesgerichtshof), ia no sentido de que a proibição da forma que confere valor substancial excluía o registo de ...
	Esta situação verificava-se quando o valor económico do produto em causa se baseava exclusivamente no design, como sucede com as obras de artes aplicadas ou com determinados produtos manufaturados de coleção. Por outro lado, se aos olhos das pessoas ...
	No entanto, como foi referido pelo AG SZPUNARA,  a prática do IPIUE  é a de não se limitar às obras de arte e às artes aplicadas, abrangendo todo e qualquer produto comercializado.
	Segundo o TJUE, para efeitos da atual interpretação da restrição, «o conceito de “forma que confere um valor substancial ao produto” não pode ser apenas limitado à forma dos produtos que tenham exclusivamente um valor artístico ou ornamental, sob pen...
	No âmbito do processo C-205/13 (Hauck), o AG SZPUNARA  defendeu que o simples facto de o design do produto em causa ser um elemento essencial aos olhos do consumidor, demonstra que a forma confere um valor substancial ao mesmo, sendo irrelevante, a e...
	Temos algumas dúvidas quanto à fundamentação desta atual interpretação, pois como já tivemos oportunidade de analisar, na jurisprudência europeia, é também defendido que a impressão gerada no consumidor não é fator decisivo na consideração da funcion...
	Não obstante, reconhecemos que a primeira orientação é demasiado restrita e como tal, faz mais sentido que a restrição resultante da forma que confira valor substancial ao produto sirva para evitar a atribuição de um monopólio sobre as característica...
	Finalmente, o AG SZPUNARA  referiu que uma forma que confere valor substancial ao produto é aquela cujas características estéticas constituem um dos principais elementos que condicionam o valor do produto e que, no que ao consumidor diz respeito, con...
	Como já elaborámos, o regime dos desenhos ou modelos, serve para proteger os mesmos pelo mérito de serem novos, independentemente do seu valor. Isto significa, que na análise da marca de forma, já se tem de ter em consideração se a forma do produto t...
	No entanto, esta ponderação do valor estético não é o único elemento a ter em conta, pois atualmente, quase (se não todos) os produtos comercializados, são objeto de estudos para serem atrativos, e como tal, se fosse excluída qualquer forma atrativa,...
	Assim, o interessado em impedir o registo de uma marca de forma, por motivos relacionados com a sua funcionalidade estética pode, por exemplo, fundamentar a sua oposição com base na existência de uma campanha publicitária do valor estético do produto...
	6.4 - Cumulação
	Tanto para aferir a capacidade distintiva das marcas como para aferir a singularidade dos desenhos ou modelos, é necessário o recurso a uma figura fictícia, que no caso das marcas é o consumidor médio, e no caso dos desenhos ou modelos, é o utilizado...
	Como já foi referido, o conceito de consumidor médio varia conforme o tipo de produtos. Por sua vez, como o utilizador informado tem por referência o consumidor médio daquele tipo de produto, então naturalmente, este também não pode ser um conceito e...
	Isto tem como consequência o seguinte: se um produto apresenta uma forma tão pouco usual, que um consumidor médio reconhece que este produto é diferente de outros idênticos ou afins, então está verificado tanto o caráter distintivo como a singularidade.
	Adicionalmente, visto que a forma do produto é pouco usual, então também é provável que esta forma não seja necessária para aquele tipo de produtos, ou seja, não é imposta pela sua natureza. Então, se esta forma não for necessária para obter um resul...
	Isto levanta a seguinte questão: faz sentido que o mesmo sinal (a forma) seja protegido por dois regimes diferentes?
	Segundo MONTEAGUDO MONEDERO,  o único problema que pode surgir numa situação de cumulação, ocorre quando a forma que inicialmente não conferia valor substancial ao produto mais tarde a passou a conferir. Neste caso a forma deixa de ser apenas um nexo...
	O autor sugere que neste caso, se recorra à interpretação restritiva  da forma que confira valor substancial ao produto, ou seja, o valor que os consumidores dão a esta na aquisição dos bens. Se for verificada por esta via, então a forma já não pode ...
	Não achamos que isto seja um problema de cumulação de tutela, apenas um relacionado com os requisitos do registo de marca, ou seja, a forma não conferir valor substancial ao produto.
	Na verdade a consequência do registo de uma forma como marca e como desenho e modelo, é que quando caduque a proteção como desenho e modelo, seja possível uma proteção de duração potencialmente ilimitada como marca. Isto pode pôr em questão a própria...
	GUSTAVO GHIDINI  defende que para haver o registo de uma marca de forma, o seu caráter distintivo tem de ser predominante face à sua natureza funcional, o que já não é o caso nos desenhos ou modelos, pois estes protegem a aparência do produto que nem...
	Antes de mais, a possibilidade de cumulação da tutela dos desenhos ou modelos com os outros direitos de propriedade industrial foi algo tido em consideração com a Diretiva dos desenhos ou modelos.  Nada na letra da lei afasta a possibilidade de cumul...
	Deve ser dito também que existe uma diferença significativa no âmbito da proteção conferida às marcas e na conferida aos desenhos ou modelos e que não está relacionada com a duração do direito. O registo da aparência de um produto como desenho ou mod...
	Tendo em conta estas considerações, a cumulação pode ser útil de um ponto de vista estratégico para a empresa.
	Imagine-se o seguinte cenário: Uma empresa antes de comercializar um produto regista a aparência de um produto como desenho ou modelo com o intuito de beneficiar logo dos direitos conferidos pelo registo. Suponhamos ainda que esse produto não tinha i...
	Ao fazer o registo da aparência do produto como desenho ou modelo antes da comercialização deste, a empresa têm duas vantagens; (I) A proteção conferida ao desenho ou modelo registado é mais forte que a conferida ao desenho ou modelo não registado; (...
	Caso não se opte pela cumulação, a escolha entre a marca e o desenho ou modelo por parte da empresa deve ter em consideração os seguintes critérios; (I) A finalidade pretendida para a forma, ou seja, se esta serve para identificar a fonte produtiva o...
	7 - Conclusão
	Ao longo do presente trabalho, procurámos caracterizar tanto as marcas de forma como os desenhos ou modelos, com a finalidade de criar uma fronteira clara entre estas figuras. Esta divisão focou-se em três pontos de contacto.
	Em primeiro lugar, separámos o caráter distintivo das marcas da singularidade dos desenhos e modelos, realçando tanto a natureza da pessoa ficcionada para a aferição dos respetivos requisitos, bem como a relevância (ou não) do secondary meaning e da ...
	Em segundo lugar, abordámos a proibição da funcionalidade técnica, que apesar de estar presente tanto nas marcas como nos desenhos ou modelos, verifica-se mais facilmente nas marcas pela completa irrelevância da existência de formas alternativas, enq...
	Em terceiro lugar, fizemos uma dissecação da proibição da funcionalidade estética que, pela sua complexidade, necessitou de uma contextualização da evolução interpretativa desta proibição ao longo do tempo. Aqui fizemos uma diferenciação entre a impo...
	Fizemos também algumas considerações sobre a possibilidade de cumulação da proteção conferida à marca e ao desenho ou modelo no mesmo sinal, referindo que nada impede a mesma e sugerindo que esta pode ser útil em certas situações.
	Aqui chegados, aproveitamos para referir que seguimos a opinião de DAVIDE SARTI,  de que a tutela da marca de forma deve ser restrita tendencialmente a bens de luxo, ficando assim afastados os produtos que satisfaçam as necessidades comuns do público...
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