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Nota Introdutoéria

A presente versdo do Manual de aplicacdo do Cadigo da Propriedade Industrial
(CPI) procede a uma atualizacdo das regras da versdo anterior do Manual,
incorporando as alteracdes legislativas resultantes do Decreto-Lei n.° 110/2018,

de 10 de dezembro, que aprovou o novo Coédigo da Propriedade Industrial.

Com efeito, o novo CPI, entre outras alteracbes relevantes, transpde para a
ordem juridica interna a Diretiva (EU) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislacbes dos
Estados-membros em matéria de marcas, a qual introduz modificacdes

significativas no ambito do registo destes direitos.

Para além de incorporar esta alteracdes, o novo CPI procurou, ainda, clarificar e
simplificar procedimentos administrativos, em geral, em beneficio dos
utilizadores do sistema da Propriedade Industrial, e que importa levar ao

conhecimento de todos os interessados.

Deste modo, o presente Manual, ndo revestindo carater normativo nem
substituindo as disposi¢des legais previstas no CPI, tem, sobretudo, o intuito de
servir de apoio e auxilio na execucao das tarefas relacionadas com a atribuicédo
e gestao dos direitos de propriedade industrial operadas pelos servi¢cos do INPI,
e de contribuir para a uniformizacao dos critérios e dos procedimentos adotados
por este Instituto, em face das novas alteracoes legislativas.

E, assim, objetivo deste Manual ndo sé auxiliar os colaboradores deste Instituto,
promovendo a previsibilidade, consisténcia e coeréncia das suas decisdes, mas
também os requerentes, os titulares e profissionais que praticam a propriedade
industrial, com vista a facilitar a execucdo de toda uma panoplia de atos

relacionados com a atribuicdo e gestéo de direitos de propriedade industrial.
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As regras aqui inseridas pretendem ndo s6 simplificar e clarificar algumas
normas e exigéncias previstas no CPI, mas também, levar ao conhecimento do
publico interessado os procedimentos que resultaram dos programas de
convergéncia em que Portugal participa ao nivel europeu, em matéria de marcas
e desenhos ou modelos, e que pretendem harmonizar um conjunto de praticas

e regras a adotar pelos diversos Estados-membros.

Para que sejam atingidos os objetivos que estiveram na base da elaboracéo
deste Manual, as regras aqui propostas sobre as varias tematicas abarcadas
pelo Codigo da Propriedade Industrial serdo levadas em consideracdo pelos
colaboradores do INPI, ainda que, como sucede em qualquer exercicio
interpretativo, devam ser sempre adaptadas as circunstancias e as

particularidades que cada caso concreto possa exigir.

Cumpre igualmente referir que se pretende que este manual seja um documento
em constante evolucdo, pelo que se procedera a adaptacdes e enriquecimentos

sempre que se afigure necessario para a melhoria do servico prestado pelo INPI.

Para este efeito, e seguindo a politica de transparéncia que caracteriza este
Instituto na publicitacdo e divulgacdo dos seus procedimentos internos, o
presente manual sera disponibilizado online para consulta de todos os
interessados, em https://inpi.justica.gov.pt/, estando sempre disponivel para
acolher as propostas de aperfeicoamento que porventura possam resultar de

entidades externas a este Instituto.

Uma ultima nota sobre a organizagédo e sistematizacdo adotada. Com vista a
facilitar a consulta e respetiva atualizacdo (em conformidade com a pratica que
vai sendo seguida) optou-se por proceder a uma divisdo por areas tematicas,

com uma numeragéo auténoma.
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Parte | - Regime transitério

O presente regime transitério resulta do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de
marco, e do Decreto-Lei n.° 110/2018, de 10 de dezembro

Regra 1 — Duracdo dos registos de nomes, insignias de estabelecimento e

logétipos

Artigos relacionados: 11.° do Decreto-Lei n.° 36/2003 e artigo 7.° do Decreto-
Lei n.°110/2018

1. Aos registos renovados na vigéncia do Decreto n.° 30679, de 24 de agosto de
1940, e do Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de janeiro, aplicam-se as mesmas regras
gue aos concedidos ao abrigo desses diplomas, ou seja, mantém a sua duracao
até a primeira renovacdo que ocorrer apés 1 de julho de 2003, posto o que
passam a ser validos por periodos de 10 anos a contar da data do pedido de
registo.

2. Os registos em vigor a 1 de julho de 2019 mantém o seu prazo de duracao
contado da data do registo até a primeira renovacao que suceder apés aquela
data, passando a partir de entdo a ser contado a partir da data do pedido de

registo.

Regra 2 — Registos de marcas para produtos exclusivamente para

exportacao
Artigos relacionados: n.°s 1 e 2 do artigo 12.° Decreto-Lei n.° 36/2003

1. Em harmonia com o artigo 12.° do regime transitério do Decreto-Lei n.°
36/2003, de 5 de marco, nos pedidos de registo de marcas para produtos
destinados exclusivamente a exportacdo que, em 1 de julho de 2003, ainda
nao haviam sido objeto de despacho definitivo, considera-se oficiosamente
suprimida a limitacdo do ambito geografico.

2. Relativamente as marcas ja registadas para identificar produtos destinados

exclusivamente a exportacdo, os requerimentos de supressdo da limitagao
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do ambito geografico sdo analisados somente do ponto de vista formal, ndo
dependendo o seu deferimento de qualquer exame substancial.

3. Os requerimentos devem ser submetidos sob a forma de “Alteracdo de
elementos nao essenciais do direito” e acompanhados do pagamento da taxa
correspondente a prevista para o ato de “Alteragdo por iniciativa do
requerente”.

4. A partir da apresentacdo do requerimento de supressao, a marca fica em
condicBes de ser usada em territorio nacional, ndo estando sujeita a sancéo
de caducidade prevista no n.° 2 do artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 36/2003, de
5 de margo.

5. Os despachos proferidos sobre os requerimentos supracitados sao objeto de
publicacdo no BPI, em mapa especifico, que deve incluir o nimero do
processo, a data do registo da marca, a data da supresséo e o nome do titular.

6. As decisdes proferidas neste contexto sdo passiveis de recurso judicial, nos
termos dos artigos 38.° e seguintes do CPI.

Regra 3 — Registos de marcas sem termo de vigéncia
Artigos relacionados: n.° 3 do 12.° do Decreto-Lei n.° 36/2003

Os registos de marca, sem termo de vigéncia, efetuados ao abrigo da Carta
de Lei de 4 de junho de 1883, e que ndo tenham sido renovados até 30 de junho
de 2004, consideram-se caducados, por falta de pagamento da taxa de

renovagao.

Regra 4 — Registos de marcas efetuados para as classes da tabela Il a que
se refere o artigo 1.°do Decreto de 1 de margo de 1901

Artigos relacionados: n.° 4 do 12.° do Decreto-Lei n.° 36/2003

1. No ato da renovacao, os titulares devem, sem encargos adicionais, indicar
quais os produtos para 0s quais se pretende manter valido o registo segundo

a atual lista da Classificacao Internacional de Nice, sendo notificados para
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esse efeito se 0 ndo fizerem, sob pena de indeferimento do requerimento de
renovacao.

. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a reclassificacdo pode ser
requerida a qualquer momento, mediante a apresentacdo de requerimento
de retificacao.

. Areclassificacdo néo pode, em caso algum, envolver uma ampliagéo da lista

de produtos abrangidos pelo registo de marca.

Regra 5 — Pedidos de registo de marcas, nomes e insignias de
estabelecimento efetuados na vigéncia do Decreto n.° 30679, de 24 de
agosto de 1940, que ainda nao foram objeto de despacho definitivo

Artigos relacionados: n.°s 3 e 4 do 13.° do Decreto-Lei n.° 36/2003

. S&o indeferidos os pedidos de registo mencionados em epigrafe,
relativamente aos quais ndo se tenha verificado, atempadamente, a
manifestacdo de interesse prevista nos n.°s 3 e 4 do artigo 13.° do regime
transitorio do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de marco.

. Em harmonia com as disposi¢6es do Decreto-Lei n.° 36/2003, de 5 de marco,
e para os efeitos do n.° 4 do artigo 13.° do seu regime transitério, a declaracéo
em que o requerente tenha revelado interesse no registo de nome e de
insignia de estabelecimento pode substituir a prova da existéncia real do

estabelecimento que se pretende identificar.

Regra 6 — Supressao do vocabulo “Portugal” em marcas registadas na
vigéncia do Decreto n.° 30679, de 24 de agosto de 1940

(N&o tem artigo relacionado)

No que concerne as marcas registadas na vigéncia do artigo 78.°§ 4°e 5.°

do Decreto n.° 30679, de 24 de agosto de 1940, a supressdo da palavra

“Portugal”’, determinada por via do Decreto-Lei n.° 27/84, de 18 de janeiro, é
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efetuada mediante a apresentacao, pelo titular do direito, de requerimento de

retificacéo.
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Parte Il — Disposi¢cbes Gerais

Regra 1 — Direitos de Garantia - Penhor
Artigos relacionados: 6.°

. Ao averbamento do penhor dos direitos de propriedade industrial aplica-se,
com as necessarias adaptacdes, 0 procedimento previsto para o
averbamento dos atos de transmisséo.
. O penhor é averbado no processo, de acordo com o disposto na alinea c) do
n.° 1 do artigo 29.° do CPI, sempre que tal seja requerido pelos interessados
(credor ou devedor), com pagamento da taxa de “juncdo de documentos” e
desde que sejam fornecidos elementos que comprovem a existéncia do
contrato de penhor.
Nos casos em que o requerimento for apresentado pelo titular do direito
empenhado, o averbamento apenas é feito:
a) se o documento que comprova a existéncia do contrato de penhor
estiver assinado por ambas as partes;
b) ou se o requerimento for acompanhado de uma declaracdo
expressa através da qual a pessoa em beneficio da qual o penhor
se constitui aceita a garantia.

Do averbamento séo notificados os interessados e é publicado aviso no BPI.

5. Todos os atos subsequentes, nomeadamente 0s que se prendem com a

manutencao e defesa do direito objeto de penhor, podem ser praticados pelo
titular do registo ou pelo credor pignoraticio, nos termos do artigo 683.° do
Cadigo Civil.

Em harmonia com o disposto nos artigos 817.° e 818.° do Cédigo Civil, em
relacdo a um direito objeto de penhor pode ser efetuado averbamento de
transmissao ou de licenca de exploracao a favor de terceiro.

. Quando forem efetuados averbamentos nos termos do numero anterior, 0
INPI notifica igualmente o transmissario ou o licenciado da existéncia de um
penhor sobre o direito em causa.

. Os interessados séo diretamente notificados da extingdo do penhor,

publicando-se o correspondente aviso no BPI.

Pagina 17 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

Regra 2 — Direitos de Garantia — Penhora, arresto e outras apreensdes de

bens
Artigos relacionados: 6.°

1. Na pendéncia, de arresto ou outra apreenséo de bens, efetuada nos
termos legais, todos os atos relativos a disposicdo dos direitos de
propriedade industrial (transmisséo, desisténcia, renuncia e licencas de
exploracéo, designadamente) ficam suspensos até ao levantamento dos
averbamentos.

2. O disposto no numero anterior aplica-se igualmente a penhora, com
excecao no que respeita a transmissao e a licenca de exploracéo, que
podem ser averbadas, ainda que, sejam ineficazes em relagcdo aos
exequentes, em consonancia com o artigo 819.° do Cédigo Civil.

3. A penhora, arresto ou apreensao € averbada no processo, de acordo com
o disposto na alinea c¢) do n.° 1 do artigo 29.° do CPI, sempre que tal seja
requerido pelo interessado, com pagamento da taxa de “jungédo de
documentos” (isenta de taxa quando o ato € praticado online) e desde que
sejam fornecidos elementos que comprovem tais atos.

4. Do averbamento sao notificados os interessados e é publicado aviso no
BPI.

5. Quando sejam efetuados averbamentos nos termos do n.° 2, o INPI
notifica igualmente o transmissario ou o licenciado da existéncia de uma
penhora sobre o direito em causa.

6. Os interessados sao diretamente notificados do levantamento da
penhora, do arresto ou da apreenséo, publicando-se o correspondente

aviso no BPI.
Regra 3 — Prova dos Direitos - Titulos
Artigos relacionados: 7.°

1. Ostitulos s6 podem ser requeridos pelo titular do direito, diretamente ou por

intermédio de mandatario, nos termos do artigo 10.° do CPI, mediante a
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apresentacao de requerimento e o pagamento da taxa de “titulos emitidos em

papel” ou de “titulos desmaterializados”, em razao do pretendido.

2. No titulo devem constar, no minimo, 0s seguintes elementos:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)

a modalidade e o niumero do processo;

a reivindicacao de prioridade(s) (caso exista/m), com indicacdo da data
do pedido, do pais de origem e do numero do pedido;

o0 nome do titular, o seu domicilio ou sede e a sua nacionalidade;

a data do pedido e do BPI em que foi publicado;

a data da concesséao e do BPI em que tiver sido publicada;

os averbamentos, com a indicagdo da data em que tenham sido
efetuados.

a data de eventual sentenca judicial e do BPlI em que tiver sido

publicada.

3. Para além dos elementos referidos no nUmero anterior, devem ainda constar:

a)

b)

d)

h)

)
k)

No caso das marcas e outros sinais distintivos do comércio

0s produtos e/ou servigcos para 0s quais a protecao foi concedida, com
a indicacéo da classe ou classes em gue estdo inseridos (tratando-se
de marcas);

0 tipo de servicos prestados ou de produtos comercializados pela
entidade distinguida (tratando-se de logo6tipos);

a reproducdo do sinal, quando as caracteristicas do mesmo o
permitam;

a reivindicacao de cores (caso exista);

No caso de patentes, modelos de utilidade, topografias de
semicondutores ou certificados complementares de protecao

0 nome do inventor;

o resumo, a descricdo do objeto da invencdo, os desenhos e
reivindicagOes da patente ou do modelo de utilidade,

0 produto protegido (no caso de certificado complementar de protecao);
ainda no caso dos certificados complementares de prote¢cdo, o numero
e a epigrafe da patente de base, assim como o numero e a data da

primeira Autorizagéo de Introdugéo no Mercado (AIM) em Portugal (se
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aguela ndo for a primeira autorizacdo de colocacdo no mercado no

Espaco Econdémico Europeu — EEE -, 0 nimero e a data desta);

No caso de desenhos ou modelos

[) o nome do criador;

m) as representacdes graficas ou fotograficas do desenho ou modelo e
respetiva descrigao (caso exista);

n) a reivindicacao de cores (caso exista);

Regra 4 — Prova dos Direitos - Certificados
Artigos relacionados: 7.°

1. Oscertificados de pedido, de patente, de modelo de utilidade, de certificado
complementar de protecdo sé podem ser requeridos pelo requerente ou o
titular do direito, diretamente ou por intermédio de mandatario, nos termos do
artigo 10.° do CPI, mediante a apresentacao de requerimento e o pagamento
da taxa correspondente a “certificado emitido em papel” ou a “certificado
desmaterializado”, em fungdo do pretendido.

2. A emissdo de certificados de registo de contetdo analogo ao do titulo a
que se refere o n.° 4 do artigo 7.° do CPI ndo estd sujeita ao periodo
legalmente determinado para a obtencdo do titulo e deve ocorrer, sempre
que possivel, no prazo de quarenta e oito horas apds a sua solicitacao.

3. De acordo com o n.° 5 do artigo 7.° do CPI, nos certificados devem, com as
devidas adaptacfes, constar os mesmos elementos previstos nos n.°s 2 e 3
da regra anterior.

4. Relativamente a registos da Unido Europeia que produzam efeitos em
Portugal, o INPI ndo emite certificados.
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Regra 5 — Prova dos Direitos - Certidbes
Artigos relacionados: 28.°

Qualguer pessoa pode requerer certiddo de patente, de -certificado
complementar de protecdo, de topografia de semicondutor, de modelo de
utilidade ou de registo, bem como de todo o processo ou de documento
especifico que nele esteja arquivado, desde que possua um interesse direto,
pessoal e legitimo no acesso a informacédo em causa, em consonancia com
a alinea b) do n.° 5 do artigo 6.° da Lei n.° 26/2016, de 22 de agosto.

Para os efeitos do niUmero anterior, considera-se que as partes processuais
possuem sempre um interesse direto, pessoal e legitimo no acesso a
informacéo, devendo, nos restantes casos, as razdes que justifiquem tal
interesse ser apresentadas pelo requerente da certiddo, no formulario
respetivo ou em documento anexo, sem 0 que a mesma nao pode ser emitida
e o requerimento serd indeferido.

Para requerer uma certiddo, € necessaria a apresentacao de requerimento,
acompanhado da taxa respeitante a “certidao simples” ou “certidao integral”,
de acordo com o interesse do requerente.

A “certidao integral” é composta por uma sintese do processo, acompanhada
de copia integral do processo, a excecdo de documentos justificadamente
considerados confidenciais.

No caso de o requerente solicitar uma “certidao simples”, é fornecida uma
sintese do processo, acompanhada de copia do documento pretendido, que
deve ser expressamente indicado no respetivo formulario de solicitacao.

As certiddes podem ser emitidas pelo INPI em papel ou na forma
desmaterializada (assinada digitalmente), devendo o requerente indicar no
requerimento qual o tipo de certidado pretendido.

As certidbes devem, sempre que possivel, ser passadas no prazo de
guarenta e oito horas apds a entrada do pedido e podem ser emitidas em
gualquer momento, desde que atingida a fase de publicidade que ocorre apds

a publicacao dos pedidos no BPI.
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8. Antes da publicacdo dos pedidos no BPI, pode ser emitida certiddo quando
seja requerida pelo préprio requerente do pedido de patente, de modelo de
utilidade, de certificado complementar de protecao ou de registo.

9. O INPI ndo emite certiddes referentes a registos internacionais de marca e
de denominacdes de origem cujo registo de base seja portugués.

10.0 INPI emite certiddes de direitos penhorados, arrestados e sob pendéncia
de decisdo judicial, situacbes cuja mencdo deve ser incluida em tais

certidoes.

Regra 6 — Pedido de Restabelecimento de direitos
Artigos relacionados: 8.°

Da apresentacao do pedido

1. O pedido de restabelecimento de direitos s6 pode ser apresentado pelo
requerente ou titular do direito, diretamente ou por intermédio de
mandatario, nos termos do artigo 10.° do CPI.

2. O pedido de restabelecimento de direitos deve ser acompanhado de
requerimento que contenha:

a) O numero do processo cujo direito se pretende restabelecer, bem como
a respetiva modalidade de propriedade industrial;
b) O nome e o enderec¢o do requerente;
c) O nome e o endereco do mandatario do requerente, se o houver.
3. O requerimento deve, ainda, ser acompanhado de fundamentacéo e dos

respetivos elementos de prova.
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Da inadmissibilidade do pedido

4. Nao é admissivel o recurso ao regime do restabelecimento de direitos
guando estejam em causa prazos para oposi¢ao, prazos de prorrogacgao,
prazos de revalidacdo, prazos para apresentar o0 requerimento de
restabelecimento de direitos nem se estiver pendente um processo de
declaragdo de caducidade relativamente ao direito que se pretende
restabelecer.

5. Também né&o é admissivel o recurso ao restabelecimento de direitos no
periodo em que o interessado possa ainda efetuar a revalidacéo do direito
ao abrigo do disposto no artigo 369.° do CPI.

6. N&o obstante o disposto no numero anterior, decorrido 0 prazo previsto no
artigo 369.° do CPI e nos casos em que ndo tenha sido apresentado
qualquer pedido de revalidacao, pode ser requerido o restabelecimento de
direito da possibilidade de proceder ao pagamento de uma taxa de
manutencao nao satisfeita atempadamente.

7. O requerimento a que se refere 0 numero anterior deve ser apresentado

no ano subsequente ao termo do prazo para revalidacao.

Dos prazos

8. O pedido de restabelecimento de direitos deve ser apresentado,
impreterivelmente, no prazo de dois meses a contar da cessacao do facto
que impediu o cumprimento do prazo, sendo apenas admitido, em
qualquer caso, no periodo de um ano a contar do termo do prazo nao
observado.

9. Quando o pedido de restabelecimento de direitos se fundar no
incumprimento dos prazos previstos no artigo 13.° do CPI (reivindicagéo
de prioridade), a apresentacdo do requerimento ndo pode ultrapassar o
periodo de dois meses a contar do termo do prazo nao observado.

10.0 ato omitido deve, obrigatoriamente, ser cumprido no prazo de dois

meses a que alude o numero anterior.
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11.Na eventualidade de o requerente ndo apresentar o ato omitido em
simultaneo com o pedido de restabelecimento de direitos, o INPI pode
notificd-lo no prazo indicado no oficio, para regularizar o ato, desde que
seja possivel fazé-lo dentro do prazo de dois meses previsto no nimero 8
ou no numero 10 da presente regra, conforme o caso.

12.A auséncia de notificacdo nao constitui fundamento para o nao

cumprimento do ato omitido dentro do prazo legalmente previsto.

Da prova a apresentar

13.0 pedido de restabelecimento de direitos deve ser devidamente
fundamentado, com a indicacdo dos factos e provas que razoavelmente
atestem que foi exercida toda a vigilancia exigida pelas circunstancias para
assegurar a concessao ou a validade do direito.

14.Para cumprimento dos requisitos previstos no n.° 8 da presente regra, o
requerente ou titular do direito que pretenda ver os seus direitos
restabelecidos deve indicar expressamente a data em gque cessou o facto
gue impediu o cumprimento do prazo — bem como a circunstancia em que
tal cessacao ocorreu - apresentando, se for caso disso, documento que
comprove o0 invocado, de modo a que seja possivel verificar a
tempestividade da apresentacdo do requerimento de restabelecimento de
direitos.

15.Sempre que considere necessario, o INPI pode solicitar ao requerente ou
titular do direito, a apresentacdo de documentos que comprovem oS

motivos impeditivos do cumprimento de um prazo.
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Parte Ill - Tramitacdo Administrativa
Regra 1 — Lingua do processo

1. Salvo excecbes legalmente previstas, 0s requerimentos e pegas
processuais no contexto de processos de patente, de modelo de utilidade ou
de registo devem ser apresentados em lingua portuguesa.

2. Podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos ou as pecas
processuais noutro idioma que nao o Portugués, designadamente em lingua
inglesa, desde que, em juizo casuistico, o INPI conclua que a perce¢édo do
seu conteudo resulta inequivoca para os interessados.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, guando forem apresentados
documentos noutro idioma que nédo o Portugués, o INPI pode, oficiosamente,
ou mediante requerimento da parte contraria, através de notificagcdo, exigir
traducdo, sob cominacdo de, em caso de incumprimento no prazo

estabelecido, o0 documento ndo traduzido ndo ser tomado em consideracao.

Regra 2 - Legitimidade para praticar atos

Artigos relacionados: 9.°

1. Sempre que haja davidas ou indicios razoaveis de falta de legitimidade para
intervir em qualquer processo, ou esta for posta em causa por um
interessado, o INPI notifica o interveniente no processo para comprovar tal
legitimidade, em prazo indicado no oficio e sob pena de indeferimento do ato.

2. Em caso de compropriedade, é admissivel a préatica de atos apenas por um
(ou mais) dos comproprietarios (ou o respetivo representante), a exce¢ao dos
seguintes atos, que tém que ser praticados conjuntamente por todos os
comproprietarios:

a) os pedidos de protecéo (ou alteracdes substanciais a esses pedidos);

b) as desisténcias e as renuncias;
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c) as transmissfes, as licencas de exploracdo e as alteracdes de

mandatéario.

Regra 3 — Legitimidade para promover atos

Artigos relacionados: 10.°

1. Salvo nos casos previstos no n.° 2 do artigo 10.° do CPI, podem promover

atos perante o INPI os proprios interessados, independentemente do local de

domicilio ou sede, que pode ser em Portugal ou hum pais estrangeiro.

2. Podem ainda promover atos perante o INPI os representantes estabelecidos

ou domiciliados em Portugal, sem prejuizo do disposto no n.° 2 do artigo 10.°
do CPI.

3. A promocao de atos mediante representante pode ser feita por:

a)

b)

Agentes Oficiais da Propriedade Industrial (AOPI) - podem praticar atos
perante o INPI sem necessidade de apresentacdo de procuracao,
exceto nos casos previstos no n.° 2 do artigo 13.° do Decreto-Lei n.°
15/95, de 24 de janeiro, alterado e republicado pela Lei n.° 17/2010, de
4 de agosto, bem como se o ato promovido for uma desisténcia de
pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo, ou uma
rendncia, sendo nessas situagdes exigida uma procuragcdo com
poderes especiais para o ato;

Advogado e solicitador constituido, por Procurador Autorizado junto do
INPI ou por qualquer outro representante designado pelo interessado
— podem praticar atos junto do INPI desde que no momento da sua
primeira intervencdo em cada processo, estes representantes juntem
procuracdo para 0s atos que promovem; no caso das desisténcias e
das renuncias a procuracao deve indicar poderes especiais para o ato.

4. Os advogados, os solicitadores constituidos e os AOPI, ndo nacionais,

devem ainda cumprir as exigéncias das entidades que tutelam a sua atividade

em Portugal.
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10.

11.

12.

13.

Nos casos em que os interessados tenham constituido mandatéario para a
promocgéo de atos junto do INPI, os mesmos devem ser promovidos por

intermédio do respetivo mandatério.

Qualguer comunicacao dirigida ao INPI pelo representante devidamente
mandatado produzira os mesmos efeitos de uma comunicacdo emanada da
pessoa representada.

N&o obstante a existéncia de mandatario constituido, o proprio interessado
pode pontualmente praticar atos junto do INPI, exceto nos casos previstos no
n.° 2 do artigo 10.° do CPI.

Sempre que sejam praticados atos nos termos do numero anterior, o INPI
informa o interessado de que todas as notificacbes que venham a ter lugar
no ambito do processo administrativo em causa serdo unicamente enviadas
ao mandatario constituido até que seja formalizada uma desisténcia do
mandato.

Do despacho do INPI que recair sobre o ato praticado diretamente pelo
préprio interessado, bem como da comunicacao referida no numero anterior,
€ dado conhecimento ao mandatério até entdo designado.

Nas situacdes em que o mandatario e o préprio interessado promovam o
mesmo ato, seja em sentido idéntico ou divergente, o INPI toma em
consideracdo apenas o ato formalizado em primeiro lugar, ndo produzindo
efeitos aquele que tiver sido promovido posteriormente.

Quando se encontrem conformes as regras previstas no CPI, o INPI defere
0os atos promovidos pelo mandatario que sejam subsequentes a um ato
validamente praticado pelo préprio interessado.

Se os representantes referidos nas alineas a) e b) do n.° 3 da presente regra
representarem o interessado em mais de um processo, a procuracao, quando
exigivel, deve constar em todos (ou cépia da mesma, mencionando-se que 0
original se encontra num deles), ndo podendo ser junta a um Unico processo
e meramente referida nos outros.

Quando num mandato especificamente se preveja que abarca apenas um

ato, a legitimidade do mandatario esgota-se com a promoc¢éo do mesmao.
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14.Quando o interessado entender passar a ser legalmente representado
(constituicdo de mandatério), mudar de representante (mudanca de
mandatéario), ou optar por deixar de ser representado (desisténcia de
mandatario), deve manifestar tal vontade, por documento escrito, ndo sendo
exigivel o pagamento de qualquer taxa.

15.Nos casos em que determinado ato for promovido por um mandatario que
ndo tenha sido inicialmente constituido no processo, ou que havendo ja
mandatario, o ato for promovido por um outro mandatario, presume-se ter
havido, respetivamente, uma constituicdo ou uma alteracdo do mandato
(salvo se tiverem sido conferidos poderes somente para aquele ato em
concreto, o que tera de ser indicado no momento da sua pratica).

16.Nao se presume a constituicdo ou alteracdo do mandato, prevista no nimero
anterior, nos casos em que o ultimo ato promovido for o de pagamento de
taxas de manutencao, salvo se esse pagamento respeitar a um pedido de
revalidacéo.

17.0 n.° 8 do artigo 10.° do CPI deve ser aplicado sempre que ao ser promovido
determinado ato as regras do mandato forem violadas, nao se verificando a
perda de prioridade atribuida ao pedido nem outras prioridades a que haja
direito.

18.Nos casos previstos no numero anterior, o representado (e ndo o
representante) € diretamente notificado para, no prazo improrrogavel de um
més, cumprir as formalidades legais exigidas.

19.Caso o interessado ndo cumpra a notificacdo prevista no nimero anterior, o
requerimento € indeferido, com fundamento na alinea c) do n.° 1 do artigo
23.°do CPI.

20.Quando os atos de desisténcia, de renuncia ou de transmissao forem
praticados pelo proprio requerente, particular ou pessoa coletiva, 0s
requerimentos devem ser acompanhados por elementos que,
inequivocamente, atestem os poderes e a qualidade do signatério.

21.Caso os comprovativos mencionados no numero anterior ndo sejam
entregues no momento da apresentacdo do requerimento, o interessado &

notificado para o fazer no prazo de um més a contar da data do oficio.
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22.Se néao for cumprida esta notificacdo, o requerimento € indeferido, com

fundamento na alinea b) do n.° 1 do artigo 23.° do CPI.

Regra 4 — Forma da préatica de atos?
Artigos relacionados: 11.°

1. Para efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 11.° do CPI entende-se por
transmissao eletrénica de dados as comunicacfes entre o INPlI e os
interessados através de e-mail, SMS, ou por qualquer outra forma de
comunicacao eletronica que o conselho diretivo do INPI venha a determinar.

2. Os atos referentes a processos de patente, de modelo de utilidade ou de
registo podem ser praticados através dos servigcos online do INPI ou em
suporte papel (presencialmente ou por via postal).

3. Sempre que os requerimentos ndo forem apresentados através dos servigos
online, é obrigatéria a apresentacdo dos formularios que se encontram
disponiveis na pagina eletronica do INPI, devidamente impressos e,
preferencialmente, datilografados.

4. Quando os requerimentos forem formalizados através dos servi¢os online do
INPI, os documentos cuja apresentacdo seja obrigatoria, nomeadamente os
que contenham imagens, devem ser enviados em formato joint photographic
expert group (JPG ou JPEG), no formato tagged image file format (TIF ou
TIFF), com o minimo de 150 pontos por polegada, ou em portable document
format (PDF) para dimensdes A4.

5. Quando os requerimentos forem apresentados através dos servicos online
do INPI, as figuras para publicagdo devem ser enviadas através das
ferramentas ai disponibilizadas, em formato JPG ou JPEG.

1 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Codigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servicos online do INPI, nos termos do disposto Decreto-
Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a
vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online. Neste sentido, as exigéncias
constantes da presente regra que se prendem com a apresentacdo de pedidos em suporte papel
apenas terdo aplicagao apoés 31.12.2020.
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6. A apresentacdo de documentos autenticados através dos servigos online do
INPI apenas pode ser feita com recurso a assinatura digital desses
documentos, que devem ser apresentados em formato PDF.

7. Quando os pedidos de patente, de modelo de utilidade ou de registo forem
apresentados através dos servicos online do INPI, a identificacdo
eletrénica consiste, no caso de pessoas singulares, na inscricdo no
requerimento online do nome do requerente, e, no caso de pessoas coletivas,
na indicacdo do nome do requerente e do(s) seu(s) representante(s),
devendo, em qualquer dos casos, 0 signatario indicar o numero do
documento de identificacdo civil, bem como o seu nimero de identificacdo
fiscal.

8. No contexto do numero anterior, a indicacdo do nome do signatario &
considerada equivalente a uma assinatura.

9. O INPI distingue, nas op0des disponiveis nos seus servi¢cos online, quais 0s
atos que se encontram sujeitos a assinatura digital e os que carecem apenas
de indicacdo dos dados de identificacdo do signatario.

10.Quando os pedidos de patente, de modelo de utilidade ou de registo forem
apresentados em suporte papel, o requerimento de pedido deve conter o
nome do requerente do pedido, no caso de pessoas singulares, e, no caso
de pessoas coletivas, 0 nome da entidade requerente e do(s) seu(s)
representante(s), sendo, em qualquer dos casos, necessario que o
requerimento de pedido contenha a assinatura do requerente ou do seu
representante, o numero do documento de identificacdo civil do signatario,
bem como o nimero de identificacéo fiscal.

11.Quando um ato relativo a uma pessoa coletiva for apresentado por via
eletronica, devem ser anexados documentos que permitam, em momento
posterior, atestar que a pessoa singular que assinou o formulario eletrénico
tem poderes para vincular a entidade em questao.

12.Se o mandato do representante constar de uma Certiddo Permanente,
emitida pelo Instituto dos Registos e do Notariado, a apresentacédo dos
documentos referidos no numero anterior pode ser substituida pela indicacao
no formulario, em campo proéprio disponibilizado para o efeito, de um namero

valido de Certiddo Permanente.
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13. Sempre que surjam fundadas duvidas ou discrepancias, o INPI pode exigir

a confirmacéo dos elementos fornecidos.

14.Quando 0s requerimentos e as pecas processuais apresentem

irregularidades, como a falta de apresentacdo do formulario respetivo,

deficiéncias no seu preenchimento ou o ndo pagamento da taxa devida, 0

interessado é informado das mesmas e notificado para as suprir, em prazo

indicado no oficio, e avisado de que o ndo cumprimento implica o

indeferimento do ato.

Regra 5 - Data do pedido

Artigos relacionados: 12.°

1. Aatribuicdo da “data do pedido” ao pedido de patente, de modelo de utilidade,

ou de registo é efetuada quando forem apresentados todos os documentos

exigiveis previstos no n.° 1 do artigo 12.° do CPI, designadamente:

a)

b)

Em matéria de patentes e modelos de utilidade, determinam o n.° 3
do artigo 61.° e 0 n.° 3 do artigo 126.° do CPI, respetivamente, que
é atribuida “data do pedido” quando, para além da apresentacao de
requerimento que contenha a cabal identificacdo do requerente, for
apresentado um documento que descreva o objeto do pedido de
maneira a permitir a execucdo da invencdo por um perito na
especialidade, ou em substituicdo deste, quando for reivindicada a
prioridade de um pedido anterior, a indicacdo do nimero e data do
pedido anterior e do organismo onde o mesmo foi efetuado;

No caso especifico dos pedidos provisorios de patente, determina o
n.° 3 do artigo 63.° do CPI que ¢ atribuida “data do pedido” quando,
para além da apresentacéo de requerimento que contenha a cabal
identificacdo do requerente (acompanhada da assinatura ou
identificacdo eletronica do requerente ou do seu mandatario), a
epigrafe ou titulo que sintetize o objeto da invencgdo, o nome e pais

de residéncia do inventor; for apresentado um documento que
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descreva o objeto do pedido de maneira a permitir a execucdo da
invengao por um perito na especialidade;

c) Em matéria de desenhos ou modelos, determina o n.° 3 do artigo
183.° do CPI que ¢ atribuida “data do pedido” quando, para além da
apresentacao de requerimento que contenha a cabal identificacdo
do requerente, for apresentada uma representacao do desenho ou
modelo, ou em substituicdo deste, quando for reivindicada a
prioridade de um pedido anterior, a indicacdo do niumero e data do
pedido anterior e do organismo onde o mesmo foi efetuado;

d) Em matéria de marcas, determina o n.° 3 do artigo 222.° do CPI que
€ atribuida “data do pedido” quando, para além da apresentacdo de
requerimento que contenha a cabal identificacdo do requerente,
seja efetuada de forma clara e precisa a indicacdo dos produtos
e/ou servicos visados e for fornecida uma representacao da marca
que permita determinar, também de modo claro e preciso, 0 objeto
de protecéo;

e) Em matéria de logotipos, determina o n.° 2 do artigo 284.° do CPI
que é atribuida “data do pedido” quando, para além da
apresentacao de requerimento que contenha a cabal identificacdo
do requerente, seja indicado o tipo de servigos prestados ou de
produtos comercializados pela entidade que se pretende distinguir,
acompanhados da indicacdo do CAE e for fornecida uma
representacao do logotipo pretendido.

2. Sempre que o pedido ndo se encontrar instruido com todos os elementos
referidos no n.° 1 do artigo 12.° do CPlI, a “data do pedido” corresponde a data
da entrega do Ultimo documento exigivel.

3. Quando os pedidos forem regularmente apresentados por via eletrénica, é
atribuida uma data ao pedido nos termos do artigo 12.° do CPI, podendo as
taxas devidas ser liquidadas nos trés dias subsequentes a pratica do ato. O
prazo para pagamento inicia-se no dia seguinte ao da solicitagéo do ato e na
sua contagem incluem-se sabados, domingos e feriados.

4. Se as taxas nao forem pagas no prazo referido no niumero anterior, o pedido

nao produz efeitos.
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10.

11.

12.

13.

Quando os pedidos forem apresentados presencialmente, considera-se
como “data do pedido” a do registo de entrada do documento no INPI, que
inclui o registo da hora em que foi efetuado.

Quando os pedidos forem remetidos pelo correio, releva apenas o dia da
expedicdo, ndo sendo tomada em consideracdo a hora de envio,
contrariamente ao que sucede no que respeita aos pedidos apresentados
presencialmente ou através dos servigos online do INPI.

N&o é possivel reivindicar a prioridade de um pedido portugués noutro pedido
portugués da mesma modalidade.

Em matéria de alteracdo de elementos essenciais, prevista no n.° 5 do artigo
12.° do CPI, cabe ponderar a amplitude e natureza das alteracdes ao pedido
inicial, sendo alertado o requerente para a fixacao da data do pedido aquando
da alteracao.

Em matéria de patentes e de modelos de utilidade, qualquer alteracdo que
inclua matéria técnica que exceda o contetdo do pedido de patente ou de
modelo de utilidade na data do pedido, é considerada uma alteracéo
substancial inadmissivel em qualquer fase processual.

No decurso do exame da invencdo, o examinador pode solicitar a
reformulacdo de um pedido de patente para pedido de modelo de utilidade,
se se verificar que, pelo menos em aparéncia, o pedido satisfaz as condicdes
para ser concedido como modelo de utilidade, mas néo satisfaz as condicfes
para ser concedido como patente.

Quando o requerente de uma fase nacional portuguesa de um pedido de
patente internacional pretender, por sua iniciativa ou por notificacdo do
examinador, a reformulacdo em pedido de modelo de utilidade, deve
apresentar o requerimento de reformulacéo e proceder ao pagamento da taxa
respetiva, correspondente a pedido de modelo de utilidade nacional.

Um requerente de um pedido de patente internacional pode dar entrada da
respetiva fase nacional diretamente como pedido de modelo de utilidade, sem
necessidade de apresentar o requerimento de reformulacdo e proceder ao
pagamento da taxa de reformulacao.

Tratando-se de desenhos ou modelos, considera-se alteracdo substancial a

alteracdo de uma parte do desenho ou modelo aplicado ou incorporado num
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produto de forma a conduzir a uma modificacdo do objeto de protecéo,
correspondendo a “data do pedido” aquela em que a alteracédo foi requerida.

14.No contexto do n.° 5 do artigo 12.° do CPI, o sinal distintivo do comércio ou o
desenho ou modelo ndo € objeto de alteracdo de elementos essenciais
guando as diferencas na representacéo forem insignificantes ao ponto de nao
serem percebidas pelo consumidor médio ou pelo utilizador informado,
respetivamente.

15.Sem prejuizo do referido no numero anterior, a alteracdo de uma
representacdo a preto e branco para outra a cores corresponde a alteragéo
de elementos essenciais.

16.Alteracdes substanciais em pedidos respeitantes a sinais distintivos do
comércio implicam perda de prioridade, ainda que em dado momento
envolvam o retorno a situacdes anteriores, com excecdo do que se dispde no
n.° 18 da presente regra.

17.No caso de a alteracao do pedido de marca (possivel antes da publicacdo do
mesmo) ditar que a mesma se destina a identificar mais produtos e/ou
servicos do que os inicialmente requeridos, a data do pedido inicial mantém-
se em relacdo aos produtos e/ou servicos que forem comuns entre 0s dois
pedidos, enquanto para 0s que acrescam a data do pedido sera a da
apresentacao do requerimento de alteracao.

18.A mera restricdo da lista de produtos e servigos indicada num pedido de
registo de marca ndo tem consequéncias ao nivel da fixacdo da data do
pedido nem de prioridade.

19.Apds a publicacdo do pedido de registo de marca, caso o requerente
pretenda proteger produtos e/ou servicos adicionais, deve inclui-los num
novo pedido de registo.

20.Nao sao consideradas alteracdes de elementos essenciais, nomeadamente,
as que consistam apenas num ajuste das proporc¢des do sinal distintivo do
comércio, na inclusdo ou supressdo de referéncias descritivas ou de

pequenos contornos nas letras.
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Regra 6 — Modificacdo do pedido

Artigos relacionados: 12.°

1. O requerimento de alteracdo de elementos essenciais do pedido, nos
termos do n.° 5 do artigo 12.° do CPI, deve incluir:

a) O numero de processo atribuido ao pedido, bem como a respetiva
modalidade de propriedade industrial,

b) O nome e o enderec¢o do requerente;

c) A indicacdo do elemento do pedido a modificar, na sua versao
alterada.

2. Se os requisitos para a modificagao do pedido ndo estiverem preenchidos,
o INPI comunica essa irregularidade ao requerente, notificando-o para, no
prazo de 1 més, proceder as necessarias correcdes, sob pena de
indeferimento do ato.

3. Se os requisitos para a modificagdo do pedido estiverem preenchidos, o
pedido modificado é publicado no BPI, designadamente para os efeitos
previstos no n.° 1 do artigo 17.° do CPI, sendo o requerente notificado da

data dessa publicacéo.

Regra 7 — Reivindicagéo do Direito de Prioridade
Artigos relacionados: 13.°e 14.°

1. Quem num pedido de patente, de modelo de utilidade ou de registo pretenda
reivindicar a prioridade de um pedido anterior, nos termos e para os efeitos
do n.° 1 do artigo 13.° do CPI, pode fazé-lo nos seguintes prazos:

a) seis meses a contar do pedido anterior, tratando-se de um pedido de
registo.

b) doze meses a contar do pedido anterior, tratando-se de um pedido de
patente ou de modelo de utilidade;
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10.

A reivindicacéo da prioridade deve ser solicitada no requerimento do pedido
nacional, no campo existente para o efeito, especificando o pais, a data e o
namero do pedido prioritario.

A declaracdo de reivindicacdo de prioridade deve ser formulada no
requerimento do pedido nos termos do numero anterior, podendo, no entanto,
ser apresentada em momento posterior, no prazo de um més contado do
termo do prazo de prioridade, no que respeita aos pedidos de registo, ou no
prazo de quatro meses a contar do termo do prazo de prioridade, no que
respeita a pedidos de patente ou de modelo de utilidade.

Se a declaracdo mencionada no numero anterior for apresentada depois de
promovida a publicacdo do pedido de registo ou de patente ou modelo de
utilidade, o INPI publica no BPI um aviso que contenha essa indicacao.
Quando o INPI ndo conseguir oficiosamente obter os documentos
indispensaveis para afericdo da viabilidade da reivindicacdo de prioridade,
notifica o requerente para, no prazo de dois meses (prorrogavel por mais um
més), apresentar copia autenticada do pedido prioritario, bem como
certificado da data da sua apresentacao e, se necessario, uma traducao para
lingua portuguesa

As empresas subsidiarias ou associadas do requerente ndo séo, para efeitos
de reivindicacdo de direito de prioridade, consideradas a mesma entidade
gue o requerente do registo.

Nos casos em que o requerente do primeiro pedido demonstre que alterou a
sua denominacao social e apresente um pedido com a nova denominacao
€, para todos os efeitos e desde entéo, considerada a mesma entidade.

No que concerne ao registo de marcas, para que possa beneficiar da
prioridade prevista no artigo 4.° da CUP, o pedido de registo formalizado no
INPI tem que ter o mesmo objeto do anteriormente apresentado no
estrangeiro pelo requerente ou por quem lhe tenha transmitido o pedido.
Respeita as condi¢des referidas no numero anterior um pedido formalizado
no INPI que contenha apenas alguns dos produtos e servigos abarcados pelo
registo requerido no estrangeiro.

No caso de ser requerido em Portugal o registo de uma marca destinada a

identificar mais produtos ou servigos do que os mencionados no pedido ou
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registo efetuado no estrangeiro, reconhece-se a prioridade em relacdo aos
que forem comuns, contando-se, quanto aos restantes, a prioridade da
apresentacao do pedido de registo no INPI.

11.No caso de ser requerido em Portugal o registo de uma marca que nao
corresponda a sinal idéntico ao incluido no pedido ou registo efetuado no
estrangeiro, ou que se destine a identificar outros produtos ou servigos, 0
requerente € notificado pelo INPI de que nessas condi¢cdes ndo pode ser
salvaguardada a prioridade reivindicada.

12.Se, em resposta a essa notificacdo, o interessado decidir alterar o pedido
apresentado no INPI, de forma a fazé-lo corresponder ao anteriormente
depositado no estrangeiro, é-lhe concedida a prioridade reivindicada, desde
gue seja observado o prazo previsto no artigo 4.° da CUP.

13.No que concerne as patentes, modelos de utilidade ou desenhos ou modelos,
nao pode ser recusada a prioridade a um pedido que contenha um ou mais
elementos que nédo estavam compreendidos nesse num pedido anterior do
qual reivindica prioridade, desde que haja unidade de invencéo ou de criacao.
Ou seja, um pedido de patente, modelo de utilidade ou desenho ou modelo
apenas goza da prioridade na medida em que encontra base no pedido ou
pedidos anteriores dos quais reivindica prioridade, desde que os restantes
requisitos sejam cumpridos. A prioridade néo é valida para qualquer matéria
gue ndo encontre base no pedido anterior.

14.0 disposto no numero anterior também se aplica aos casos em que um
pedido de patente, de modelo de utilidade ou de desenho ou modelo
reivindica prioridades multiplas, ainda que provenientes de paises diferentes.

15.Em matéria de patentes e modelos de utilidade, se uma ou mais prioridades
forem reivindicadas num pedido, o direito de prioridade sé abrangera os
elementos do pedido que estejam contidos no pedido ou pedidos cuja
prioridade foi reivindicada.

16.Mesmo quando certos elementos da invengéo para 0s quais se reivindicou
prioridade nao constem das reivindicagbes formuladas no pedido anterior, a
prioridade pode ser concedida para esses elementos se o conjunto de
documentos desse pedido anterior revelar esses elementos de maneira clara

e precisa.
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17.Sempre que ocorra divulgacdo de uma invencdo em exposicdo oficial ou
oficialmente reconhecida nos termos da Convencéo Relativa as Exposi¢des
Internacionais e o pedido de patente ou de modelo de utilidade for
apresentado nas condicfes previstas nos artigos 55.° e 122.° do CPI, o
pedido assumird, para efeitos de prioridade, a data dessa divulgacao.

18.A divulgagio ndo oponivel de desenho ou modelo, efetuada nos termos e
condicdes previstas nos n.°s 4 e 5 do artigo 179.° do CPI, aplica-se o disposto
no numero anterior, assumindo o pedido de registo, para efeitos de
prioridade, a data dessa divulgacéao.

19.Se areivindicagao de prioridade néo satisfizer algum dos requisitos previstos
na presente regra, o requerente é notificado para sanar a irregularidade ou
apresentar observacdes, sendo que, se a irregularidade néo for sanada no
prazo de um més a contar da notificacdo, ou do prazo definido n.° 3 da
presente regra, caso este termine posteriormente, o INPI informa o

requerente de que o direito de prioridade foi perdido.

Regra 8 — Notificacdes 2

Artigo relacionado: 16.°

1. Nos processos perante o INPI, as notificagcbes podem ser efetuadas por um

dos seguintes meios:

a) Meios eletronicos — nomeadamente email, Business to Business (B2B);
b) Via postal,
c) Através do BPI, de acordo com o n.° 1 do artigo 16.° do CPI.

2. Se o destinatario tiver indicado um endereco de correio eletronico como meio
de contacto, o INPI pode optar entre esses meios e a comunicagao por via
postal, salvo nos casos em que o CPI disponha em sentido contrario.

2 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Codigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servigcos online do INPI, nos termos do disposto
Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online bem como a comunicagcdo das
notificagcdes aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.
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3. Nos casos em que 0 requerente/mandatario constituido no processo tenha
aderido ao servigo “Business To Business” (B2B), as notificagdes e outros
documentos que lhe sejam dirigidos s&o transmitidos, exclusivamente,
através da sua inclusdo no repositério desse servico, exceto em caso de
inoperacionalidade de tal sistema de transmisséo eletronica.

4. As notificagbes consideram-se efetuadas e os documentos entregues na data
da sua colocacao no repositério do servigo “Business To Business” (B2B).

5. A omissao do dever de consulta diaria do repositério e de leitura do respetivo
conteudo nao prejudica a producéo dos efeitos referidos no nimero anterior.

6. Relativamente aos sinais distintivos do comércio, as notificacbes sobre as
decisdes de simples concessdo podem ser feitas exclusivamente através do
BPI, sendo os requerentes avisados mediante o envio de SMS, e-mail ou do
sistema “Business To Business” (B2B).

7. Por decisbes de simples concesséo entende-se aquelas que foram proferidas
em processos em gue néo tenha sido apresentada reclamacao ou que néo
tenham resultado do reexame de uma recusa provisoria.

8. Os oficios de notificacdo, no que aos sinais distintivos do comércio concerne
sdo acompanhados de cépia de pareceres quando se comunique um
despacho de recusa (definitiva ou provisoria), em decisbes proferidas no
ambito de processos litigiosos ou de reexame, bem como em relacdo a
pedidos de declaracdo de caducidade ou a pedidos de invalidade
apresentados junto do INPI.

9. No que respeita aos desenhos ou modelos, os oficios de notificacdo sédo
acompanhados de coOpia de parecer nos casos em que se comunique um
despacho de recusa, em decisbes proferidas no ambito de processos
litigiosos, ou relativamente a um pedido de invalidade apresentado junto do
INPI.

10. No caso das patentes, dos modelos de utilidade e dos certificados
complementares de protecdo, os oficios de notificacdo sdo sempre
acompanhados do relatorio de exame e/ou da fundamentacéo do parecer de
recusa, bem como da copia do despacho.

11. Quando em relacdo a qualquer direito de propriedade industrial for

apresentado um pedido de restabelecimento de direitos ou um pedido de
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modificacao de decisdo a comunicacdo do despacho é sempre acompanhada
do respetivo parecer.

12. Sempre que seja apresentada renovacao, reclamacado, contestacao,
exposicao, ou seja requerida a suspensao (que nao dependa de aceitacao
da parte contraria) ou prorrogacdo de prazo, e ndo tenha havido qualquer
comunicacdo ao seu requerente por parte do INPI no prazo de um meés,
presume-se que os atos foram deferidos ou admitidos.

13. A presuncdo referida no numero anterior pode ser afastada mediante decisao
fundamentada do INPI, quando tal se revele imprescindivel para assegurar o

respeito pela legislagcao vigente.

Regra 9 - Notificacdo por via postal e por correio eletrénico®

1. Por regra as comunicagdes sdo enviadas por correio normal ou por meios
eletronicos exceto nos casos em que a lei considere suficiente a publicacao
no BPI.

2. Nos casos de notificacdo efetuada por carta registada e por correio normal,
presume-se que a mesma foi efetuada no terceiro dia posterior ao do registo
ou do carimbo de expedicdo, ou no primeiro dia Gtil seguinte a esse, quando
esse dia ndo seja util.

3. Nos casos de notificacdo efetuada por correio eletrénico, presume-se que a
mesma é efetuada no momento do envio do email e desde que o mesmo nao
seja devolvido ao remetente.

4. A notificacao enviada por correio postal ndo deixa de produzir efeito pelo facto
de a carta ser devolvida, desde que a remessa tenha sido comprovadamente

feita pelo INPI para o endereco indicado pelo interessado, devendo ser junto

3 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Cadigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servigcos online do INPI, nos termos do disposto
Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online bem como a comunicagcdo das
notificagcdes aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.
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ao processo 0 sobrescrito com a mencéo a devolugdo e presumindo-se a
notificacao feita no dia a que se refere a parte final do n.° 2.

5. Nos casos em que a notificagdo enviada por carta registada seja devolvida, o
INPI procede ao respetivo reenvio por correio eletronico para o endereco
eletronico indicado no processo pelo destinatario, aplicando-se, nesses casos
0 n.° 3 da presente regra.

6. Se o0 destinatario alegar a auséncia de rececdo ou a recec¢do tardia da
correspondéncia enviada por correio postal ou correio eletrénico, cumpre ao
INPI demonstrar que a mesma foi entregue no endereco indicado pelo
destinatario e em que data.

7. A notificacdo por via postal é considerada efetuada mesmo que o destinatario

Se recuse a aceitar a carta.

Regra 10 - Irregularidades de notificagdo

Artigo relacionado: 16.°

Nos casos em que o INPI ndo consiga demonstrar a entrega de uma notificacao
ao destinatario, considera-se que a notificacao so6 produz efeitos na data em que

a sua entrega vier a ocorrer.

Regra 11 — Reclamacdao e observacdes de terceiros

Artigo relacionado: 17.°

1. Na sequéncia da publicacdo de um pedido de patente, de modelo de
utilidade, ou de registo, quem se sinta prejudicado com a eventual
atribuicdo do direito pode, no prazo de dois meses a contar da referida
publicacdo, apresentar o seu articulado de reclamacéo.

2. Na sequéncia da publicacdo de pedidos de registo de marcas e de

logotipos, podem, também, no mesmo prazo, ser apresentadas
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observacdes de terceiros, com fundamento nos motivos de recusa

previstos nos artigos 231.° e 288.° do CPI, respetivamente.

3. A reclamacgéo e as observacdes de terceiros, apresentadas ao abrigo do
artigo 17.° do CPI, devem conter:

a) O numero do processo no ambito do qual a oposicao € formalizada,
bem como a respetiva modalidade de propriedade industrial;

b) O nome e o enderec¢o do oponente;

c) Quando aplicavel, a indicacdo do numero de processo do direito
invocado na reclamacéo;

d) A fundamentacdo da reclamacao ou das observacdes de terceiros, de
modo a que sejam claramente identificaveis os impedimentos que
oponente considera aplicaveis, preferencialmente com a mencéao
expressa aos respetivos artigos do CPI.

4. Quando um direito invocado em oposicao tiver mais do que um titular, o
ato pode ser apresentado por um dos titulares ou por todos.

5. A n&o ser que o oponente declare expressamente o contrario, presume-se
gue a oposicao abrange a totalidade do pedido a que respeita.

6. Quando o oponente considerar pertinente para demonstrar o que invoca
nas alegacoes, pode fornecer elementos de prova, os quais devem ser
indicados de modo a permitir que sejam relacionados com os factos a que

se referem.

Regra 12 - Admissibilidade da reclamacéo e das observacdes de terceiros

Artigo relacionado: 17.°

1. No caso de a reclamacao ou as observacdes de terceiros serem apresentadas
apos o termo do prazo previsto no artigo 17.° do CPI, o INPI indefere o ato

de oposicao, por extemporaneidade.

2. Podem ser admitidos documentos que complementem uma reclamagao ou

observacbes de terceiros tempestivamente apresentadas e nao sejam
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entregues no prazo legalmente previsto para a formalizacdo daquelas pecas
processuais, caso em que a parte contraria é notificada da entrega dos

documentos complementares.

3. Se, com as devidas adaptacdes, a reclamacéo ou as observacdes de terceiros
nao cumprirem o disposto no n.° 3 da regra anterior, o INPI informa o
oponente desse facto, notificando-o, para, no prazo de dez dias Uteis, corrigir
as irregularidades detetadas, sob cominacao de a auséncia de sanacao das

irregularidades implicar o indeferimento do ato de oposicao.

4. As decisdes de indeferimento da reclamacéo ou das observacdes de terceiros

emitidas no ambito do presente artigo sdo notificadas ao oponente.

5. No caso de a reclamacé&o ou as observacdes de terceiros serem consideradas
admissiveis, o INPI notifica o requerente, para que possa, querendo,

apresentar contestacao.

Regra 13 - Contestacao e exposicao suplementar

Artigo relacionado: 17.°

1. A contestacgéo aplica-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nas regras
2,11 e 12 da parte 11l do presente Manual.

2. No que concerne a pedidos de registo internacional de marcas, o prazo de
dois meses para apresentacdo de contestacdo é contado da data em que a
OMPI, nos termos do n.° 1 da Regra 17 do Regulamento Comum de Execucéo
do Acordo de Madrid e do Protocolo relativo ao Acordo, notificar o requerente
da existéncia de uma “provisional refusal based on opposition”.

3. S&o admitidas exposi¢des suplementares até ao despacho sobre o pedido de
registo, mas, caso sejam apresentadas por uma entidade que levante
objecdes a concessao e nao tenha formalizado reclamacao ou observacgéo de
terceiros no prazo previsto no artigo 17.° do CPI, esta ndo é considerada parte

processual e ndo é notificada da decisédo que vier a ser emitida.
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4. Da apresentacao de contestacao e de exposicao suplementar sdo notificadas

as partes intervenientes no processo.

Regra 14 — Prorrogacao dos prazos de oposicédo e contestacao

Artigo relacionado: 17.°

1. No ambito do artigo 17.° do CPI, os prazos para reclamar, contestar ou
apresentar observacoes de terceiros, podem ser prorrogados, uma Unica vez,
por mais um més, se o requerimento do interessado (formulado através do ato
“prorrogacéo de prazo”) for apresentado no decurso do prazo inicialmente
fixado.

2. Em caso de deferimento da prorrogacao, o INPI notifica essa deciséo a parte
contraria e ao requerente da prorrogacao.

3. Em caso de indeferimento da prorrogacao, o INPI notifica o requerente da
mesma.

4. No que respeita aos pedidos efetuados ao abrigo do registo internacional de
marcas, a prorrogacdo esta condicionada a observancia dos prazos de

estudo consagrados no Acordo de Madrid.

Regra 15 - Suspenséo do estudo

Artigo relacionado: 18.°

1. O estudo de um processo pode ser suspenso a pedido do requerente do
direito quando néo exista parte contraria.

2. Nos processos em que exista parte contraria, o pedido de suspensédo de
estudo pode ser apresentado por qualquer uma das partes, com o acordo da
outra parte, devendo o consentimento desta ser comprovado logo no
momento da apresentacdo do pedido de suspensao, sob pena de este ser

indeferido, apés notificacdo para regularizacao.
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3. Em qualquer das situacfes descritas nos nameros anteriores, o estudo do
processo nao pode ser suspenso por um prazo total superior a seis meses,
quer a suspensao seja requerida duma s6 vez ou através de diferentes
requerimentos.

4. A suspensédo do estudo nao implica a suspenséo ou a interrup¢ao de prazos
processuais que se encontrem a decorrer, designadamente os referentes a
respostas a notificagdes ou a recusas provisorias.

5. Naacec¢ao don.®°2do artigo 18.° do CPI, sdo exemplos de causas prejudiciais
suscetiveis de afetar a decisdo, 0s casos em que a constituicdo e a vigéncia
de um direito eventualmente obstativo esteja ainda em discussao
(nomeadamente junto do EUIPO ou em tribunal).

6. Nao sdo, nomeadamente, consideradas causa prejudiciais a pendéncia em
tribunal de processo anterior com caracteristicas idénticas, tendo inclusive o
mesmo requerente, nem a existéncia de um reenvio prejudicial para o
Tribunal de Justica da Unido Europeia sobre a matéria em apre¢co. Também
ndo € considerada causa prejudicial, no caso dos certificados
complementares de protecéo, o facto de a patente de base se encontrar em
fase de oposicao/recurso no IEP.

7. No que respeita aos pedidos efetuados ao abrigo do Registo Internacional de
Marcas, a suspensao esta condicionada a observancia dos prazos de estudo
consagrados na alinea a) do n.° 2 do artigo 5.° do Protocolo de Madrid.

8. Sempre que for requerida a suspensao do estudo de um processo, as partes
sao notificadas sobre a decisdo que recair sobre essa pretenséo.

9. Nos casos em que o estudo do processo for suspenso devido a existéncia de
uma causa prejudicial — oficiosamente ou a pedido — as partes séo igualmente

notificadas dessa suspensao.

Regra 16 — Pedido de modificagdo de deciséo
Da apresentacédo do pedido e pagamento de taxa

Artigos relacionados: 22.°
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1. Podem ser apresentados junto do INPI pedidos de modificacdo de
decisOes relativas a qualquer direito de propriedade industrial, ao
abrigo do artigo 22.° do CPI, nos dois meses subsequentes a
publicacdo das mesmas no BPI, nos termos e condi¢cdes constantes
da presente regra.

2. O pedido de modificacdo de deciséo deve conter:

a) O numero do processo cujo despacho se pretende ver modificado, bem
como a respetiva modalidade de propriedade industrial;

b) O nome e o endereco do exponente;

c) O nome e o endereco do mandatario do exponente se o houver;

d) Fundamentacao do pedido de modificacdo, com indicacéo dos factos e
elementos de prova.

3. No ato da apresentacédo do pedido de modificacdo de decisédo deve
ser liguidada a taxa prevista na tabela de taxas em vigor.

4. No caso de a respetiva taxa ndo ser totalmente liquidada no
momento da apresentacdo do pedido de modificacdo de deciséo, o
requerente é notificado para, no prazo de 10 dias Uteis, proceder a
sua regularizacdo, sob pena de indeferimento do requerimento
apresentado.

5. Nos casos em gque o pagamento € efetuado depois de decorrido o
prazo referido no nimero anterior, a taxa € devolvida ao requerente,
salvo se este demonstrar que deu ordem de pagamento dentro
daquele prazo.

Da legitimidade

6. Tém legitimidade para apresentar um pedido de modificacdo de
decisdo, ao abrigo do artigo 22.° do CPI, o requerente, 0s
reclamantes e quem seja direta e efetivamente prejudicado pela
deciséo, ainda que nao tenha apresentado reclamacao.

7. Sempre que um pedido de modificacdo de decisdo seja

apresentado por alguém em representacao do proprio interessado,
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ndo sendo advogado, solicitador, agente oficial da propriedade
industrial ou procurador autorizado ao abrigo do Decreto-Lei n.°
15/95, de 24 de janeiro, para além da exibicdo de uma procuracao
deve indicar se essa representacdo se enquadra no ambito de
atividade profissional.

8. Sempre que se justificar a reapreciacdo do processo, o INPI pode,
dentro do prazo a que alude o niumero 1, ou desde que tenha tido
conhecimento, dentro daquele prazo, de factos que aconselham a
reponderacdo do despacho, desencadear oficiosamente o

mecanismo de modificagdo do despacho.

Da notificacdo da parte contréaria e contraditorio

9. Quando devidamente formalizado, o pedido de modificacdo de
deciséo é notificado a parte contraria, se a houver, para responder,
querendo, no prazo de um més, prorrogavel uma unica vez por igual
periodo de tempo.

10.0 pedido de prorrogacdo deve ser apresentado (através do ato
“prorrogacao de prazo”) antes do termo do prazo para resposta; a
prorrogacdo que vier a ser deferida conta-se a partir do termo do
prazo inicial de resposta, a que se refere o nimero anterior.

11.Em caso de deferimento da prorrogacdo, o INPI notifica essa
deciséo a parte contraria e ao requerente da prorrogagao.

12.Em caso de indeferimento da prorrogacdo, o INPI notifica o
requerente da mesma.

13.Da apresentacdo de resposta, se a houver, € o requerente do
pedido de modificacdo de decisao devidamente notificado.

14.0 requerente do pedido de modificacdo da decisédo e a parte
contraria podem apresentar exposicdes suplementares, caso tal
reputem necessario para um cabal esclarecimento do processo e
desde que o conselho diretivo do INPI ainda néo tenha proferido

despacho sobre o pedido de modificacéo de deciséo apresentado.
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15.Da apresentacdo das exposi¢cdes sdo os intervenientes no processo
devidamente notificados.

16.0 INPI pode convidar as partes a apresentar esclarecimentos as
vezes que considerar necessario.

17.Salvo nos casos em que sdo expedidas através da plataforma B2B,
as notificagdes previstas na presente regra sao enviadas através de
correio registado com aviso de recegao.

18.Nos casos em que a notificacdo enviada for devolvida, o INPI,
independentemente do motivo da devolucéo, procede ao respetivo
reenvio por correio eletrénico para o endereco eletrénico indicado
no processo pelo destinatario. Caso ndo tenha sido indicado um
endereco de correio eletrénico, e a devolucdo da notificacdo nao
seja por motivos de alteracdo de morada, o INPI procede ao reenvio
da notificagdo apenas por correio registado, considerando-se a
mesma efetuada mesmo que o destinatario se recuse a aceitar a
carta.

19.Nos casos em que o INPI decide desencadear oficiosamente o
mecanismo de modificacdo do despacho, notifica os interessados,
informando-os dos motivos pelos quais se procede a reanalise do

processo.

Provas de uso no ambito do pedido de modificacdo de deciséo

20.Quando um pedido de modificacdo de decisdo seja baseado na
existéncia de um direito anterior, o titular do registo impugnado pode
apresentar, em qualquer das suas respostas, um pedido de prova
de uso do direito anterior em que se baseia aquele pedido, desde
gue o registo esteja vigente ha mais de cinco anos, devendo nestes
casos o INPI notificar o requerente para apresentar os elementos
de prova solicitados.

21.Se o requerente do pedido de modificagdo de decisao, depois de

notificado, ndo fornecer, no prazo indicado na notificacao, quaisquer
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elementos de prova, nem apresentar motivos que justifiquem o nao
uso do sinal, o INPI considera improcedente o pedido de
modificacdo de decisdo que se tenha baseado nesse direito
anterior.

22.0 INPI considera igualmente improcedente o pedido de modificacao
de decisdo, se o requerente de tal pedido fornecer elementos de
prova, ou indicar motivos que justifiquem o ndo uso do sinal, que
sejam considerados irrelevantes ou insuficientes.

23.0s requisitos a que os elementos de prova apresentados devem
obedecer encontram-se previstos na Parte X do presente Manual.

24.Se os elementos de prova nao estiverem redigidos em portugués, o
INPI pode exigir a apresentacdo de uma traducao desses elementos
para a lingua portuguesa, em conformidade com a regra 1 da parte

[Il do presente Manual.

Tempestividade

25.0 pedido de modificacdo de decisao deve ser apresentado no prazo
de dois meses a contar da data de publicacdo no BPI do despacho
que se pretende impugnar.

26.0 prazo comeca a contar-se no dia seguinte a publicacdo do
despacho no BPI.

27.Nos casos em que O requerimento é apresentado através dos
servicos online do INPI, e que devido a um constrangimento
informatico ndo seja possivel cumprir o prazo previsto no n.° 1, para
efeitos de admissibilidade do requerimento, deve o requerente fazer
prova de que o constrangimento em causa é imputavel ao INPI.

28.Caso se verifique que o requerimento € extemporaneo, 0 mesmo &
liminarmente indeferido, ndo sendo notificada a parte contraria da

sua apresenta(;éo.
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Requisito material de admissibilidade

29.Constituem fundamento para apresentacdo de um pedido de
modificacdo de uma decisdo a apresentacdo de elementos néo
apreciados ou desconhecidos a data do despacho que se pretende
revogar e, tratando-se de marcas ou logoétipos, a incorreta
subsuncéo dos factos aos motivos absolutos* e relativos® de recusa.

30.A inexisténcia de pelo menos um destes fundamentos conduz ao
indeferimento do pedido de modificacdo de deciséo.

31.Pode ainda constituir motivo para apresentacédo de um pedido de
modificacdo de decisdo, fundamento diferente dos que justificou a
decisdo impugnada, ainda que o requerente da modificacdo de

decisédo defenda a manutencado do sentido do despacho proferido.

Decisado

32.Analisados os argumentos de ambas as partes, se as houver, €&
elaborada informacdo para o conselho diretivo do INPI, com
relatério dos factos alegados, andlise da tempestividade do
requerimento, analise substancial e proposta de decisao.

33.Na posse dos elementos referidos no niamero anterior, o conselho
diretivo do INPI, ou o vogal do conselho diretivo com o respetivo
pelouro, decide sobre a manutencéo, revogac¢ao ou substituicdo do
despacho inicialmente proferido.

4 Os motivos absolutos de recusa reportam-se aos limites intrinsecos do sinal em estudo,
nomeadamente a afericdo sobre se o sinal se encontra adequadamente representado por forma
a permitir determinar de modo claro e preciso o objeto da prote¢do, bem como a sua capacidade
distintiva. Estes fundamentos de recusa encontram acolhimento nos n.°s 1 a 5 do artigo 231.° do
CPI.

5 Os motivos relativos de recusa reportam-se a limites extrinsecos ao sinal em estudo,
envolvendo essencialmente a comparacédo entre o sinal registando e outros sinais distintivos do
comércio potencialmente obstativos. Estes fundamentos de recusa encontram-se previstos nos
artigos 232.° a 235.° do CPI.
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34.Da decisao proferida, sdo as partes notificadas, com indicacéo da
data previsivel do BPI onde a mesma sera publicada.

35.Dependendo do sentido da decisdo proferida, o INPI procede as
necessarias retificacdes na situagao juridica do processo, as quais
sao objeto de publicacdo no BPI e refletidas nas bases de dados do
INPI.

36.Ndo é admissivel a reapreciacdo de uma decisdo ja proferida
conselho diretivo do INPI ou por um dos seus vogais, através da
apresentacao de um novo pedido de modificacdo de decisdo, em

virtude de se encontrar esgotada a estrutura hierarquica do Instituto.

Regra 17 — Fundamentos gerais de recusa
Artigos relacionados: 23.°

1. Quando forem detetadas irregularidades na instrucdo do pedido, deve o
requerente ou 0 seu representante ser notificado para, no prazo de um més
(salvo se outro prazo estiver legalmente previsto para o efeito), proceder a
sua regularizacdo através do ato “resposta a notificagdo”, juntando os
documentos necessarios ou cumprindo formalidades legais exigidas, sem as
quais o pedido é recusado ao abrigo e com o fundamento no disposto nas
alineas b) ou c) do n.° 1 do artigo 23.° do CPI.

2. Se as irregularidades detetadas forem passiveis de regularizacéo oficiosa, o
INPI pode proceder as devidas corre¢des.

3. Quando forem supridas as irregularidades detetadas, o documento
considera-se apresentado na data em que foi inicialmente entregue, ainda
que irregular, salvo se se tratarem de elementos exigiveis para efeitos de
atribuicdo de data do pedido nos termos que constam da Regra 5 da parte I
do presente Manual.

4. A alinea d) do n.° 1 do artigo 23.°, sendo uma regra de cariz geral, apenas
tem aplicacdo perante a omissdao de norma especifica no CPl que

fundamente a recusa/indeferimento da pretenséo apresentada.
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Regra 18 — Pedido de alteracdo ou correcado de elementos ndo essenciais
Artigos relacionados: 24.°

1. Na vigéncia de um direito de propriedade industrial pode ser requerida
uma alteracdo ou correcdo que nao afete os elementos essenciais e
caracteristicos da patente, do modelo de utilidade ou do registo.

2. Um pedido de alteracdo ou correcdo de elementos ndo essenciais, nos
termos do artigo 24.° do CPI, deve incluir os seguintes elementos:

a) O numero de registo ou do processo, bem como a respetiva
modalidade de propriedade industrial;

b) O nome e o endereco do titular do direito;

¢) Uma indicacao do elemento a modificar e 0 mesmo elemento na sua
versao modificada.

3. A decisao do INPI sobre o pedido de alteracao ou corre¢céao de elementos

ndo essenciais € notificada ao requerente do ato e publicada no BPI.

Regra 19 — Contagem de prazos
Artigos relacionados: 27.°

1. Salvo indicacdo em sentido contrario, a contagem dos prazos inclui os
sdbados, domingos e feriados e obedece as seguintes regras:

a) nao se inclui o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo
comeca a correr;

b) se o fim do prazo coincidir com um sabado, domingo ou feriado,
considera-se que termina no primeiro dia util seguinte.

2. O prazo fixado em meses ou anos termina as vinte e quatro horas do dia em
que expira.

3. Quando um prazo for expresso em anos, termina no ano subsequente
correspondente, no més com 0 mesmo nome e no dia com 0 mesmo numero
gue o més e o dia em gque ocorreu 0 acontecimento relevante, mas, se 0 més
subsequente correspondente néo tiver o dia com 0 mesmo numero, 0 prazo

termina no ultimo dia desse més.
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Quando um prazo for expresso em meses, termina no més subsequente
correspondente, no dia com o mesmo numero que o dia em que ocorreu o
acontecimento relevante, mas, se o0 més subsequente correspondente nao
tiver o dia com 0 mesmo numero, o prazo termina no ultimo dia desse més.
Se um prazo terminar num dia em que o INPI ndo esteja aberto para rececao
de documentos, ou em que o correio normal ndo seja distribuido na area em
que o INPI esta localizado, o prazo é prorrogado até ao primeiro dia seguinte
em que o Instituto esteja aberto para a rececdo de documentos e em que 0
correio normal seja distribuido.

Se um prazo terminar num dia em que se verifique interrupcao efetiva dos
servigos do INPI, esse prazo sera prorrogado até ao primeiro dia Gtil em que
a interrupgao cessar.

Relativamente a documentacéo enviada ao INPI por via postal, para afericéo
da data de apresentacao considera-se como relevante a data do registo ou a
do carimbo de expedicéo pelos correios.

Para efeitos de inicio de contagem de prazos e nos casos de notificacdo por
carta (registada ou correio normal), presume-se que a mesma foi efetuada no
terceiro dia posterior ao do registo ou do carimbo de expedi¢do, ou no
primeiro dia Util seguinte a esse, quando esse dia nao seja util.

Se a notificacao for efetuada por correio eletrénico, para efeito de inicio de
contagem de prazos, presume-se que a mesma € efetuada no momento da

sua rececao

10.Nos casos em que o requerimento é apresentado através dos servi¢cos online

do INPI, e que devido a um constrangimento informético ndo seja possivel
cumprir um prazo definido na lei ou que resulte de uma notificagdo do INPI,
pode o mesmo praticad-lo logo que estejam restabelecidos os referidos

Servicos.

11.Para efeitos de admissibilidade do requerimento apresentado na sequéncia

do disposto no numero anterior, deve o requerente fazer prova de que o

constrangimento em causa € imputavel ao INPI.
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Regra 20 — Modificacdo de identidade ou de endereco

(N&o tem artigo relacionado)

Para solicitar uma modificacdo de identidade, de sede, de residéncia ou de
estabelecimento, o interessado tem que o declarar por escrito, indicando as
alteracOes que pretende efetuar e cumprindo o disposto na regra 4 — parte Il
do presente Manual.

O ato de modificacdo deve ser requerido sempre que se pretenda alterar
dados relacionados com o requerenteftitular, devido a modificacbes
entretanto ocorridas. Este ato, que visa incentivar os utilizadores a manterem
os seus dados atualizados, apesar de isento de custos tem que ser
formalizado, sob pena de néo ser rececionada correspondéncia enviada pelo
INPI.

Nos casos em que seja detetado um erro na identificagdo do requerente, na
respetiva morada, endereco eletronico ou outro elemento, o ato que deve ser
requerido ndo € o de “modificacdo de identidade ou de endereco”, mas
sim de “retificag&o”.

No que concerne as pessoas singulares, é considerada modificacdo de
identidade qualquer alteracdo ao nome do interessado, como o aditamento
ou eliminacdo de um apelido ou nome proprio.

Relativamente as pessoas coletivas, é considerada modificacdo de
identidade qualquer alteracdo da firma ou denominagéo da entidade titular ou
requerente do registo ou pedido de registo.

Tratando-se de uma pessoa coletiva, se tiver ocorrido uma alteracdo na sua
estrutura legal, como a criacdo de uma nova entidade juridica, o ato a
promover € o de “transmissao” do direito e ndo uma modificacdo de
identidade.

Se o requerente da modificacao de identidade possuir mais do que um direito
de propriedade industrial, presume-se que a alteragdo solicitada deva

produzir efeitos em todos 0s processos em que € requerente ou titular.
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8.

9.

10.

11.

No caso de o requerente da modificacdo de identidade néo pretender que a
alteracdo produza efeitos em todos 0s seus processos, deve indica-lo
expressamente.

As modificacdes requeridas em relacdo a patentes para as quais foram
concedidos certificados complementares de protecdo nado sao
automaticamente refletidas no registo de entidades destes direitos, sendo
necessaria a apresentacdo de requerimentos autdbnomos NOS Processos
referentes a patente e ao correspondente certificado complementar de
protecao.

De harmonia com o artigo 6.° do Regulamento (CE) n.° 469/2009, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de maio, as modificagdes efetuadas
em relacdo a patentes para as quais se encontrem ainda pendentes pedidos
de certificados complementares de protecdo sdo nestes automaticamente
refletidas.

Atos de simples modificagdo nomeadamente sede ou identidade podem ser
efetuados ainda que pendente acao judicial, penhora, penhor, arresto ou

outra apreenséo de bens.
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Parte IV — Transmissao e licencas

Regra 1 — Transmissao
Artigos relacionados: 30.°, 256.°, 257.° e 295.°

1. Sempre que se pretenda transferir os direitos emergentes de um pedido ou a
titularidade de um direito ja atribuido, deve ser apresentado um requerimento

a solicitar o averbamento desse ato de transmissao.
2. O requerimento de averbamento de transmisséo deve incluir:

a) O numero de registo ou do processo, bem como a respetiva modalidade

de propriedade industrial,
b) O nome e o endereco do novo requerente ou titular;

c) A indicacdo do conteudo da transmissdo, no caso de a mesma nao

abranger a totalidade do pedido/registo;

d) Documentos que comprovem a transmisséo, nos termos do n.° 4 do artigo
30.° do CPI, nomeadamente, documento de cesséo, certiddo do registo
comercial em casos de fuséo, ou escritura de habilitacdo de herdeiros e
partilha em caso de transmisséo por morte.

3. Pode solicitar o averbamento de transmissao de um pedido ou de um direito
ja concedido tanto o cedente como o cessionario.

4. O documento de cessédo consiste numa declaracdo em que o titular do pedido
ou direito atesta que transmite 0 mesmo para o cessionario, e em que as
partes intervenientes e o direito objeto de transmissao devem estar
devidamente identificados, bem como o nimero do pedido ou direito objeto
de transmissao.

5. O documento de cessao deve estar assinado e, preferencialmente, ser
apresentado datilografado, ou manuscrito em letra claramente legivel,
acompanhado do respetivo formulario.

6. Sempre que o0 ato de transmissao seja requerido pelo cedente, o cessionario

deve proceder a sua aceitacdo mediante assinatura do requerimento de
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transmissdo ou do documento de cessdo, podendo, em alternativa, o
cessionario apresentar declaracdo em como aceita a transmissao.

7. Quando intervenham pessoas coletivas na transmisséo, deve ser apresentada
a respetiva certiddo do registo comercial, ou indicado o niumero da certidao
permanente valida, sendo estes elementos igualmente exigiveis nos casos
em que ocorra uma transmisséao por fuséo.

8. O disposto no numero anterior ndo € aplicavel se as pessoas coletivas forem
representadas por AOPI, Advogado, Solicitador ou Procurador Autorizado, ou
se os dados relevantes para a afericdo de legitimidade estiverem acessiveis
através do Portal da Justica.

9. O requerente do pedido de averbamento deve, consoante o caso, selecionar
o ato de “transmissao sem divisao do pedido/registo”, ou de “transmissao com
divisdo do pedido de registo ou de registo”, e proceder ao pagamento da

respetiva taxa.

11. Nos casos em que o pedido ou direito pertenca a mais do que um titular e a
transmissao seja requerida apenas por um, ou alguns deles, os restantes
titulares devem apresentar 0 seu consentimento expresso através de uma
declaracéo de autorizacdo do ato em que constem as suas assinaturas,
autorizacdo essa que pode vir indicada no proprio documento de cessao.

12.0s logétipos resultantes da conversdo de nomes e insignias de
estabelecimento s6 sdo transmissiveis com o estabelecimento ou parte do
estabelecimento a que estéo ligados.

13. Para efeitos do artigo 295.° do CPI, sempre gque seja requerida a transmissao
de um registo de log6tipo, o respetivo titular é notificado para, no prazo de
um més, esclarecer se tal sinal se destina a ser usado na individualizacao de
um estabelecimento, sendo, em caso afirmativo, o direito apenas
transmissivel com o estabelecimento ou parte do estabelecimento a que
estiver ligado.

14. As transmissOes averbadas em patentes para as quais foram concedidos
certificados complementares de protecdo nao séo automaticamente refletidas

nestes, sendo necessaria a apresentacdo de requerimentos autbnomos de
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averbamento de transmissdo quando ocorra cessao da patente e do
correspondente certificado complementar de protegao.

15. De harmonia com o artigo 6.° do Regulamento (CE) n.° 469/2009, de 6 de
maio, as transmissdes averbadas em relacdo a patentes para as quais se
encontrem ainda pendentes pedidos de certificados complementares de
protecdo sao nestes automaticamente refletidas.

16. Em consonancia com o artigo 413.° do Cédigo Civil, os atos de promessa de
disposicéo de direitos a que as partes atribuam eficacia real (por exemplo,
contratos promessa de compra e venda) podem ser objeto de averbamento,
devendo, com as devidas adaptacdes, o0s interessados observar as
formalidades e liquidar as taxas inerentes ao ato de transmisséo, indicando,
porém, inequivocamente, que se trata de uma promessa de disposicdo de

direitos.
Regra 2 - Transmisséao parcial
Artigos relacionados: 30.°, 187.°, 256.° e 257.°

1. Sempre que uma transmissao se referir apenas a parte do objeto de protecao,
o requerente deve destringar inequivocamente a parte que deve continuar a
constar do registo inicial daquela que passa a integrar o registo que resulta
da transmissao parcial, de forma a evitar a existéncia de sobreposicoes.

2. Em caso de transmissao parcial do pedido ou do registo, 0 documento de
cessdo deve refletir claramente essa pretensao, identificando a parte do
pedido ou direito que é transmitida e quem fica com a sua titularidade.

3. O INPI estabelece um processo separado para 0 novo registo, ao qual é
atribuido um novo nimero e que consiste numa copia integral do processo
de registo inicial, incluindo o pedido de registo da transmisséo parcial e a

correspondéncia que com ela se relacione.

4. O disposto nos numeros anteriores aplica-se, com as devidas adaptagdes, no

caso de averbamento de transmisséao de pedidos.
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Regra 3 - Licencas contratuais
Artigos relacionados: 31.°

. Tém legitimidade para requerer o averbamento de licenca de exploracéo quer
o titular do direito, quer o licenciado.

Em qualquer das situagcbes, no requerimento apresentado deve ser
selecionado o ato “licenga de exploragao”, efetuado o pagamento da taxa
respetiva, e apresentada cOpia do contrato onde se encontre expressa a
vontade dos interessados.

. As licencas podem ser canceladas por quem as requereu inicialmente,
bastando, para o efeito, promover o ato “Outros Averbamentos”.

. Com as devidas adaptacdes, aplica-se ao pedido de averbamento de licenca

de exploracéo o disposto na regra 1 da parte IV do presente Manual.
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Parte V — Invencdes — Regime Juridico
A)Patentes
Regra 1 — Objeto
Artigos relacionados: 50.°, 119.°

1. Os pedidos de patente e de modelo de utilidade sdo duas modalidades
de propriedade industrial que visam a protecao de invencgdes.
2. Define-se uma invencdo como sendo uma solucdo técnica para um

problema técnico.

Regra 2 — Limitacdes quanto ao objeto — o caso das Invengdes

implementadas por computador
Artigos relacionados: 51.°

1. Embora os "programas de computadores”, como tais, estejam
excluidos de protecdo nos termos da alinea d) do n.° 1 do artigo 51.°
do CPI, se a matéria reivindicada tiver um caréater técnico, ndo estara
excluida da patenteabilidade.

2. Considera-se que nao estdo excluidas da patenteabilidade e,
consequentemente, podem ser protegidas, sob diferentes formas, as
invencdes que envolvem programas para computadores designando-
se de "invenc¢des implementadas por computador”. Esta expressao
designa invencdes que envolvam computadores, redes de
computadores ou outros aparelhos programaveis, através dos quais,
pelo menos, uma caracteristica é realizada por meio de um programa
de computador.

3. Um programa de computador reivindicado por si s6 nao é excluido da

patenteabilidade se for capaz de, ao ser executado ou carregado num
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computador, produzir um efeito técnico adicional que va além das
interacdes fisicas "normais" entre o programa e 0 computador
(hardware) em que € executado. Os efeitos fisicos normais da
execucao de um programa, ou seja, correntes elétricas, ndo sao em si
suficientes para conferir um carater técnico de programa de
computador, e um efeito técnico adicional é necesséario. O efeito
técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

Os requisitos a que as reivindicacfes respeitantes a estes pedidos
devem obedecer sdo, em principio, idénticos aos requisitos exigidos
para todos os outros tipos de invencgdes.

O caréter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica
anterior.

As caracteristicas do proprio programa de computador, bem como a
presenca de um dispositivo definido na reivindicagdo podem,
potencialmente, conferir carater técnico ao objeto reivindicado. Em
particular, em sistemas embutidos, uma operacado de processamento
de dados implementada por meio de um programa de computador
pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.
Para demonstrar que o programa de computador possui carater
técnico, ndo basta alegar que toda a programacéo de computadores
envolve consideracdes técnicas, uma vez que se trata de definir um
método que pode ser executado por uma maquina; o programador
deve ter tido que realizar consideracbes técnicas além de
"simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar
algum procedimento.

Efeitos técnicos que conferem carater técnico a um programa de
computador podem ser encontrados no controle de um processo
industrial ou no funcionamento interno do préprio computador ou das
suas interfaces sob a influéncia do programa que possa, por exemplo,
afetar a eficiéncia ou a seguranca de um processo, a gestdo de
recursos computacionais necessarios ou a taxa de transferéncia de

dados num link de comunicacéo.
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9.

10.

11.

12.

Um programa de computador que implemente um método matematico
que fagca uma contribuicdo técnica também seria considerado capaz
de produzir um efeito técnico adicional quando executado num
computador.

A consideracéo sobre se um programa de computador pode contribuir
para o carater técnico do objeto reivindicado & frequentemente um
problema separado e distinto do carater técnico dos componentes de
hardware que podem ser definidos para executar o programa de
computador. Quando um programa de computador produz um efeito
técnico adicional, ele é, por si sé, considerado técnico e, nessa
medida, ndo se encontra excluido de protecdo. Qualquer objeto
reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invencgao. Isso
aplica-se mesmo que 0S meios técnicos sejam comummente
conhecidos; por exemplo, a inclusdo de um computador, uma rede de
computadores, um meio legivel carregando um programa, etc. numa
reivindicacdo confere carater técnico a matéria reivindicada.

Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de
computador ndo tiver um carater técnico, ela devera ser considerada
matéria excluida nos termos do artigo 51.° do CPI. Se o objeto passar
no teste de tecnicidade procede-se ao exame quanto a novidade e
guanto a atividade inventiva.

E legitimo ter uma reivindicagcdo dirigida a uma invenc&o
implementada por computador formada por uma mistura de
caracteristicas técnicas e ndo técnicas. As caracteristicas ndo técnicas
podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No
entanto, a luz do artigo 51° do CPI, a presenca de atividade inventiva
ao abrigo do artigo 54.° do CPI requer uma solucdo técnica nao
evidente para um problema técnico. Ao examinar a atividade inventiva
de tal invencéo de tipo misto, todas as caracteristicas que contribuem
para o carater técnico da invencdo sao tidas em consideracdo. Estas
incluem também as caracteristicas que, quando consideradas

isoladamente, sdo nao técnicas, mas contribuem, no contexto da
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invencado, para produzir um efeito técnico que serve uma finalidade

técnica, contribuindo assim para o carater técnico da invencao.

Regra 3 — Matéria excluida de protecéao
Artigos relacionados: 51.°, 52.°
Limitacdes quanto ao objeto

1. Um pedido de patente ndo pode conter declaracdes acerca do mérito de
produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a terceiros. A
mera comparacdo com o0 estado da técnica ndo é considerada uma
declaracéo acerca do mérito.

2. Um pedido de patente ndo pode também conter declaracdes ou outra matéria
claramente irrelevante.

3. Um pedido ndo poderéa ter como objeto de protecdo expressdes de fantasia,
ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no
entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou
logatipo.

4. Um pedido ndo pode ter como objeto de protecdo um objeto que se limite a
um modelo de negécio.

5. Considera-se que uma descoberta, por ter uma natureza cognitiva, ndo € uma
invencado. Esta ultima tem sempre uma natureza técnica e reprodutivel.

6. Um pedido ndo pode ter como objeto de protecdo um objeto que se limite a
uma criacdo estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido

de desenho ou modelo.

Limitacdes quanto a patente

7. Podem ser patenteaveis os processos de clonagem de animais desde que
seja especificado no pedido, de forma clara, que os seres humanos estéao

excluidos do ambito de protecdo. Mesmo nos casos que sao reivindicados
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mamiferos ou primatas tera que existir a mencdo a exclusdo de seres
humanos usando, por exemplo, a expressao “hao-humanos”.

8. Podem ser patenteaveis 0s processos que envolvam embrifes humanos,
desde que tais processos sejam para o0 beneficio do embrido, ndo implicando
a sua destruicdo ou morte, e desde que ndo constituam métodos de
tratamento ou de diagnostico aplicado ao corpo humano, os quais se
encontram excluidos da patenteabilidade.

9. Estdo excluidas da patenteabilidade invencdes que incluam células
estaminais embrionarias humanas.

10.InvengBes que incluam células estaminais adultas humanas, células
estaminais humanas do corddo umbilical e células estaminais embrionarias
nao-humanas nao estdo excluidas de patenteabilidade.

11.Entende-se que o conceito “embrido” (referentes a embrides humanos) inclui,
juridicamente, qualquer 6vulo apos a fecundacgéo e células estimuladas ou
manipuladas (mesmo que nao fertilizadas) e que sejam capazes de iniciar o
processo de desenvolvimento de um ser humano.

12.Entende-se que “utilizagdes de embrides humanos para fins industriais ou
comerciais” podem incluir utilizagdes para fins de investigagdo quando estas
nao se consigam distinguir de utilizacbes comerciais ou industriais.

13.Invencdes cuja implementacédo do processo implique a destruicdo prévia de
embrides humanos ou uma utilizacéo prévia dos mesmos como material de
partida estdo excluidas da patenteabilidade, mesmo no caso de a descri¢cao
desse processo nao referir o uso de embridées humanos.

14.0s processos essencialmente biolégicos, nomeadamente o cruzamento e a
selecdo, ndo podem ser protegidos por patente, estando também excluidos
desta protecao os produtos diretamente obtidos por tais processos (animais,
plantas e partes de animais e plantas).

15.0Os processos de modificacdo da identidade genética dos animais podem ser
patenteaveis se forem respeitantes a animais nao-humanos, se o processo
de modificacdo da sua identidade genética néo lhes causar sofrimento, ou
caso haja uma relevancia médica substancial para o homem ou animal e se
a aplicabilidade técnica da invencao néo estiver limitada a uma determinada

raca animal.

Pagina 64 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

16.

17.

18.

19.

20.

21.

A andlise a relevancia médica substancial quanto a exclusdo da
patenteabilidade de processos de modificacdo da identidade genética dos
animais que lhes causem sofrimento é feita caso a caso. Processos para fins
cosmeéticos ndo sao considerados como sendo dotados de relevancia médica
substancial.
Métodos de tratamento incluem métodos cirargicos, terapéuticos e de
transferéncia de embrides, mas ndo incluem métodos de tratamento
puramente cosmeéticos. Qualquer método de tratamento que possa ser usado
tanto para fins cosméticos como para fins terapéuticos ou cirdrgicos sera
considerado como um método de tratamento excluido da patenteabilidade.
O tratamento de tecidos ou fluidos corporais, uma vez removidos do corpo
humano ou animal, ou os métodos de diagnostico aplicados a estes, ndo sao
excluidos da patenteabilidade desde que esses tecidos ou fluidos ndo sejam
devolvidos ao mesmo organismo. O tratamento do sangue para
armazenamento num banco de sangue ou a andlise para o diagnéstico de
amostras de sangue nao estdo excluidos da patenteabilidade, enquanto o
tratamento do sangue por dialise, que retorna o sangue para 0 mesmao corpo,
seria excluido da patenteabilidade.
N&o sdo admissiveis reivindicacdes de utilizacdo no formato de “swiss-type
claim”, que digam respeito a métodos de tratamento do corpo humano ou
animal através de terapia ou cirurgia ou métodos de diagndstico, aplicados
ao corpo humano ou animal.
O formato usado para a redacdo das reivindicacdes de utilizacdo médica
deve compreender, obrigatoriamente, a expressao “para uso” no preambulo
da reivindicacdo, devendo esta ser precedida da categoria de produto
reivindicada. Considera-se que a expressao “para utilizagdo” seja equivalente
a expressao "para uso".
Considera-se que um método de diagndstico € excluido da patenteabilidade
se todas as fases seguintes forem realizadas num corpo humano ou animal,
OuU na sua presenca:

(i) realizacdo do exame, que envolve a recolha de dados,

(i) comparacgao dos dados recolhidos com valores standard,
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(i) detecdo de qualquer desvio significativo, i.e., um sintoma, durante a
comparacao,

(iv) atribuicdo do desvio a um quadro clinico particular, i.e., a fase de
decisdo dedutiva médica ou veterinaria (diagnéstico para fins curativos
stricto sensu).

22.Para efeitos do ponto anterior, considera-se que o método de diagndstico
esta excluido da patenteabilidade mesmo na auséncia de caracteristicas
relativas a qualquer destas fases que sejam essenciais para a definicdo da
invencao e estejam implicitas no método.

23.Para efeitos dos dois pontos anteriores, o tipo ou intensidade da interacéo
ndo € decisivo, ndo sendo necessario contacto fisico direto com o corpo,
como no caso de exames imagiologicos.

24. Apesar de os métodos de tratamento cirlrgico e terapéutico do corpo humano
ou animal, assim como os métodos de diagndstico aplicados ao corpo
humano ou animal, como tais, estarem excluidos de patenteabilidade, podem
ser protegidos por patente as substancias, composicées ou dispositivos
utilizados nesses métodos, bem como a propria utilizagdo desses elementos

nos tratamentos referidos.

Regra 4 — Casos especiais de patenteabilidade

Artigos relacionados: 53.°

1. Para efeitos da determinacdo do alcance da expressao “utilizagao”
referida na alinea b) do n° 1 do artigo 53.° do CPI considera-se que a
mesma inclui novas doencas, novos grupos de pacientes, novos
mecanismos de acdo, novas dosagens, hovos regimes e novas vias de
administracao.

2. Kits, dispositivos médicos ou outros dispositivos usados na area da
saude, ndo se inserem no disposto nas alineas a) e b) do n° 1 do artigo
53.°do CPI.
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3. Para efeitos do n.° 4 do artigo 53.° do CPI, a matéria que contém
informacdo genética auto-replicavel ou que é replicavel num sistema
biolégico, pode consistir nomeadamente em: células ou linhas
celulares, tecidos, microrganismos (bactérias, fungos, virus, etc),
incluindo microrganismos geneticamente modificados, plasmideos,
proteinas, péptidos, enzimas, antigénios e anticorpos, Aacidos
nucleicos, genes, fragmentos de acidos nucleicos.

4. Para efeitos da alinea c) do n° 1 do artigo 53.° do CPlI, so se considera
que existe suficiéncia descritiva se a aplicacdo industrial desse
elemento, estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente
na descricao.

5. Para efeitos do n.° 2 do artigo 53.° do CPI, estdo compreendidos nesta
categoria processos de selecdo que incluam a mera
observacdo/medicdo de biomarcadores genéticos, que ndo envolvam
qualguer manipulacdo genética.

6. Para efeitos do n.° 2 do artigo 53.° do CPI, estdo compreendidos nesta
categoria processos como enxertos de plantas, aos quais se considera
ser uma pratica antiga, largamente enraizada na sociedade.

7. Os processos de obtencéo de vegetais ou animais ndo essencialmente
biolégicos podem ser patentedveis se incluirem passos técnicos que
nao se baseiem essencialmente em fenbmenos naturais (como por
exemplo, técnicas de engenharia genética) e se ndo forem
reivindicados os passos que se refiram a processos essencialmente

biolégicos.

Regra 5 — Estado da Técnica
Artigo relacionado: 55.°

Para efeitos do disposto no n° 2 do artigo 55.° do CPI, considera-se que:

a) um pedido internacional, nos termos dos artigos 91.° a 94.° do CPI, tal como

originalmente apresentado, € requerido para produzir efeitos em Portugal se
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vier a dar entrada na fase nacional em Portugal nos termos do artigo 95.° do
CPLI.

b) qualquer pedido de patente europeia, nos termos dos artigos 77.° a 78.° do
CPI, tal como originalmente apresentado, € requerido para produzir efeitos em

Portugal.

Via Nacional
Regra 6 — Linguas do pedido
Artigos relacionados: 61.° e 62.°

1. Tal como disposto no n.° 1 do artigo 61.° do CPI e na regra 1 da parte Ill do
presente Manual, o requerimento através do qual € apresentado o pedido de
patente deve ser redigido em lingua portuguesa.

2. Os documentos que acompanham o requerimento referido no nuamero
anterior podem ser apresentados em portugués e inglés. Caso sejam
apresentados em lingua inglesa, o requerente é notificado, para apresentar
uma traducdo para a lingua portuguesa, sob pena de indeferimento do
pedido.

3. Se o pedido for entregue numa lingua diferente das permitidas, ndo é
assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data
do pedido’ aquela em que o pedido for apresentado numa das linguas

admissiveis.

Regra 7 — Pedido provisoério de patente

Artigos relacionados: 63.°

1. Para efeitos do n.° 3 do artigo 63.° do CPI o documento entregue no pedido
provisorio de patente, que descreve o objeto da invencéo, pode conter figuras
ou desenhos, sendo, no entanto indispensavel a apresentacdo de um texto

explicativo pormenorizado da invengcdo, em portugués ou inglés,
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compreendendo todas as caracteristicas técnicas que se pretendem
reivindicar posteriormente.

2. Os pedidos provisorios apresentados noutras linguas, que ndo em portugués
ou inglés, ndo sao elegiveis para atribuicdo de data do pedido nos termos do
n.° 3 do artigo 63.° do CPI, nem seréo alvo de pesquisa prevista pelo n.° 5 do
mesmo artigo.

3. Os pedidos provisérios que ndo contenham caracteristicas técnicas, ou que
constituam integralmente exclusdes quanto a patenteabilidade (artigos 51.° e
52.° do CPI), ndo sao objeto de pesquisa, ainda que a mesma tenha sido

solicitada pelo requerente.

Regra 8 — Conversédo do pedido provisoério de patente
Artigos relacionados: 64.°

1. Um pedido definitivo de patente apenas pode resultar da conversdo de um
anico pedido provisorio de patente. Se um pedido provisério contiver matéria
suscetivel de ser dividida por varios pedidos, tal divisdo s6 devera ser feita apos
a converséao do pedido provisorio em pedido definitivo.

2. Apenas é possivel converter um pedido provisorio de patente num pedido de
definitivo de patente, ndo sendo possivel conversdes noutras modalidades de
propriedade industrial. Se um pedido provisorio contiver matéria suscetivel de
ser protegida por modelo de utilidade, a reformulacdo para esta ultima
modalidade apenas pode ser efetuada a partir do pedido definitivo resultante da
conversao do pedido provisorio de patente.

3.0s documentos associados a conversao do pedido provisorio de patente tém
de ser apresentados em lingua portuguesa, sem o que o ato deve ser objeto de
indeferimento.

4. Ao abrigo dos n.°s 1 e 9 do artigo 64° do CPI, da conversdo do pedido
provisorio em definitivo ndo pode resultar um pedido de patente cuja matéria
técnica exceda a que inicialmente constava no pedido provisorio. A verificacdo
desta conformidade sera efetuada em sede de conversao do pedido provisorio
de patente, sendo o requerente notificado para proceder a correspondente
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regularizacdo em casos de desconformidade. A ndo regularizacdo implica o

indeferimento do pedido de converséao.

Regra 9 — Invencdes biotecnoldgicas
Artigos relacionados: 65.°

1. Para pedidos referentes a invencdes biotecnoldgicas aplica-se a Diretiva
98/44/EC — Protecéo Legal de Invencdes Biotecnoldgicas, de 6 de julho de
1998, como um meio complementar de interpretacéo dos artigos do CPI.

2. Esta diretiva define:

i) “Invengdes biotecnoldgicas”. invengdes que incidam sobre um produto
gue consiste em, ou que contenha, matéria bioldgica, ou sobre um processo
gue permita produzir, processar ou utilizar matéria biologica,

i) “Variedade vegetal”: qualquer grupo de plantas dentro de um taxon
botanico da ordem mais baixa conhecida, grupo esse que,
independentemente de as condi¢cdes para a concessdo de uma variedade
vegetal serem completamente cumpridos, pode ser:

(a) definido pela expressdo das caracteristicas que resultam de um
determinado genétipo ou combinacgfes de gendtipos;
(b) distinguido de qualquer outro grupo pela expresséo de pelo menos

uma dessas caracteristicas; e

(c) considerado como uma unidade no que diz respeito a sua aptidao
para ser reproduzido sem alteracdes.

Regra 10 — Suficiéncia descritiva

Artigos relacionados: 53.°, 65.°, 66.°
1. Para efeitos da alinea c) do n° 1 do artigo 53.° do CPI, sé se considera haver

suficiéncia descritiva se a aplicagdo industrial do elemento ai mencionado

estiver expressamente referida no pedido, nomeadamente na descricao.
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Para efeitos da alinea c) do n° 1 do artigo 53.° do CPI, s se considera haver
suficiéncia descritiva se a descricdo incluir a sequéncia genética e/ou a
sequéncia de aminoacidos reivindicada.

Para efeitos do n° 1 do artigo 65.° do CPI, s6 se considera haver suficiéncia
descritiva se, cumulativamente:

a) a matéria biolégica tiver sido depositada até a data de apresentacédo do
pedido de patente numa instituicdo de depdsito reconhecida (Tratado de
Budapeste);

b) o pedido de patente incluir informacdes pertinentes de que o requerente
dispde relativamente as caracteristicas da matéria depositada;

c) e o pedido de patente mencionar a instituicdo de depdsito e numero de
depasito.

Para efeitos do ndmero anterior, a introducdo da informacdo necessaria
segundo o Tratado de Budapeste ap6s a apresentacdo do pedido é
considerada adicao de matéria técnica, o que nao é permitido.

. O Tratado de Budapeste, para além de ter aplicacdo em células e
microrganismos, pode ser usado também em inven¢des que compreendam
material genético como acidos nucleicos ou proteinas.

Por suficiéncia descritiva entende-se a incorporacdo de uma descricéo
detalhada de todas as carateristicas técnicas da invencao e respetivos efeitos
técnicos, etapas de um método e suas realizacBes preferenciais, aos casos
aplicaveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na

especialidade a sua execucéo.

Regra 11 — Exame formal
Artigos relacionados: 67.°

. Apés a apresentagcdo do pedido de patente, é efetuado, no prazo de dois
meses, exame quanto a forma e quanto as limitagfes relativas ao objeto ou
a patente, para verificagdo do preenchimento dos requisitos formais previstos

no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a que se referem
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0sS n.°s 2 a 7 do artigo 62.° do CPI, assim como os requisitos estabelecidos
nos artigos 51.°, 52.° e 61.° a 65.° do CPI.

Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no numero
anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que,
nos termos do n.° 3 do artigo 61.° do CPI, possa ser atribuida a data do
pedido.

De acordo com o referido no numero 1, as limitacdes previstas pelos artigos
51.° e 52.° do CPI séo, em regra, analisadas em sede de exame formal. No
entanto, limitacdes existentes em reivindicacées pontuais sdo, em principio,
analisadas em sede de Relat6rio de Pesquisa com Opinido Escrita ou de
Exame de Invencao.

A clareza das reivindicacfes €, em regra, analisada em sede de Relatério de
Pesquisa com Opinido Escrita ou de Exame de Invencgao, exceto nos casos
em que a falta de clareza implique a incompreensao da matéria que define
a invencao e/ou ndo permita realizar a pesquisa ao estado da técnica.

No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o
requerente, ou o respetivo representante legal, € notificado para sanar as
referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de patente.

Podem ser enviadas, no maximo, duas notificacbes para regularizacdo do
pedido, sendo de dois meses o0 prazo de resposta a primeira notificacédo e de
um mEs o prazo para resposta a segunda notificacéo, o qual que se conta a
partir da data de emisséo das referidas notificagdes.

Os prazos de resposta mencionados no n°5 da presente regra sao
improrrogaveis.

. Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se a respetiva

classificagdo nos termos da Classificagdo Internacional de Patentes e da

Classificacdo Cooperativa de Patentes.

Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal ndo se

atribui classificagdo ao mesmao.

Regra 12 — Relatério de Pesquisa e Opinido Escrita

Artigos relacionados: 68.°
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1. Juntamente com o relatdrio de pesquisa é emitida uma opinido escrita que
suporta o referido relatorio.

2. Caso tenha sido solicitada antecipagao de publicacdo e nos casos em que o
relatorio de pesquisa ndo tenha ainda sido produzido, a pesquisa sera
efetuada aquando do exame de invencéao prescrito pelo artigo 70.° do CPI.

3. SO é emitido um relatério de pesquisa com opinido escrita para cada pedido.

4. No caso de falta de unidade da invencéo apenas é efetuada pesquisa para a
primeira invencao reivindicada.

5. Sempre que seja detetada matéria técnica ndo pesquisavel, ou no caso de
reivindicagbes pouco concisas, pouco claras ou ndo suportadas pela
descricdo, ndo € efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta
matéria ou a estas reivindicacoes.

6. A pesquisa, o relatério de pesquisa e a opinido escrita sdo referentes aos
cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.

7. Qualquer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o
exame formal e antes da publicacdo ndo sera considerado para efeitos de
elaboracao do relatério de pesquisa com opinido escrita.

8. A situacao referida no nimero anterior deve ser abordada na fundamentacéo
da opinido escrita do relatério de pesquisa, sendo o requerente informado
desse facto.

9. A pesquisa, o relatorio de pesquisa e a opinido escrita ndo possuem caracter
vinculativo.

10.0 INPI, no ambito da celebracdo de um acordo com o IEP, podera confiar a
esse Instituto a elaboracéo da pesquisa, do relatério de pesquisa e da opiniao

escrita dos pedidos de patente nacionais.

Regra 13 — Publicacédo do pedido
Artigos relacionados: 69.°

Nos termos do n.° 1 do artigo 69.° do CPI, a publicacao do pedido de patente ou

do pedido de modelo de utilidade feita no BPI € acompanhada de um fasciculo
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com reivindicagdes, descricdo e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede

de exame formal, e, quando aplicavel, do respetivo relatorio de pesquisa.

Regra 14 — Disponibilizac&o de certidao
Artigos relacionados: 69.°

Depois de publicado o pedido de patente, pode ser fornecida copia dos
elementos constantes no processo a quem o requerer através da apresentacao
de requerimento acompanhado da taxa de “certiddo simples” ou de “certidao

integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 15 — Exame da Invencéo
Artigos relacionados: 70.°

1. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame da invencéo,
0 reguerente ou respetivo representante legal, sera notificado para no prazo
improrrogavel de dois meses responder as objecfes detetadas pelo
examinador, sob pena de recusa do pedido de patente ou do pedido de
modelo de utilidade, nos termos do n.° 5 do artigo 70.° do CPI.

2. Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de patenteabilidade,
a clareza e concisdo das reivindicacdes, suporte das reivindicacbes na
descricédo, a suficiéncia descritiva da invencao, a unidade de invencao, as
exclusdes a patenteabilidade de reivindicacfes e, para além dos elementos
acima descritos, essas irregularidades podem também compreender
irregularidades quanto a forma e quanto as limitacbes ao objeto e a patente.

3. Se apobs resposta do requerente subsistirem objec6es a concessao, €
efetuada nova notificacdo, para no prazo improrrogavel de dois meses serem
esclarecidos os pontos ainda em duvida. Pode ainda ser feita, caso se
justifiqgue, uma terceira notificacdo para clarificacdo dos aspetos ainda em
davida, com um prazo improrrogavel de dois meses para resposta, nos
termos do n.° 6 do artigo 70.° do CPI.
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Antes de decorridos os prazos referidos nos nimeros anteriores, n0s casos
em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunido, presencial ou
telefébnica, para esclarecimento das objecfes levantadas. Estes
esclarecimentos poderéao também ser efetuados por correio eletrénico.

Se da resposta a ultima notificacdo continuarem a existir irregularidades, o
pedido sera recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos
termos do n.° 8 do artigo 70.° do CPI.

Se qualquer resposta for submetida apds o decurso dos prazos estabelecidos
no n.° 5 ou n.° 6 do artigo 70.°, ou na propria auséncia de resposta, o pedido

ser& recusado, nos termos do n.° 9 do artigo 70.° do CPI.

Regra 16 — Unidade da Invencao

Artigos relacionados: 73.°

Quando num pedido de patente ou de modelo de utilidade se reivindica um
conjunto de invengdes, o requisito de unidade da invengéo prescrito pelos
artigos 73.° e 135.° do CPI serd cumprido apenas se existir uma relagcéo
técnica entre aquelas inven¢des que partilhem uma ou mais caracteristicas
técnicas especiais. A expressao “caracteristicas técnicas especiais” reporta-
se as caracteristicas que definem uma contribuicdo que cada uma das
invencdes reivindicadas, considerada como um todo, faz sobre a técnica
anterior.

A determinacéo sobre se uma pluralidade de invencdes estdo ligadas entre
si, de forma a constituirem um conceito Unico, geral e inventivo, é feita, quer
as invengdes sejam descritas em reivindicagdes distintas, quer como
alternativas dentro da mesma reivindicacéo.

Cada pedido de patente diz respeito apenas a uma invengao ou a uma
pluralidade de invencdes relacionadas entre si, de modo a que formem um

unico conceito inventivo geral.
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. A divisédo pode ocorrer ndo s6 no pedido inicial, como nos proprios pedidos
divisionérios (ao que se chama geracao de divisionario), nao havendo limite
para o numero de divisdes que um pedido (inicial ou divisionério) pode sofrer.
. O pedido divisionario ndo podera compreender um conteudo técnico igual ou
superior ao pedido que Ihe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar
de um pedido divisionério de primeira geracao).

. Todas as caracteristicas divulgadas no pedido divisionario deverdo estar
mencionadas na descri¢cdo, nas reivindica¢cdes ou nos desenhos do pedido
gue Ihe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido
divisionéario de primeira geracao).

. A analise ao conteudo do pedido divisiondrio e a sua viabilidade como pedido
divisionario é feita aquando do exame da invencéo (artigo 70.° ou artigo 132.°
do CPI). No caso de se verificar que o pedido divisionario possui um conteado
superior ou igual ao conteudo do pedido que lhe deu origem (o pedido inicial,
no caso de se tratar de um pedido divisionario de primeira geracdo), este
facto € apontado na notificacao.

. O requerente podera apresentar observacdes por escrito onde refuta as
objecbes ou as indicagcOes dadas pelo INPl. Mas se o requerente nao
apresentar observacdes que ultrapassem as objecdes ou se o pedido
divisionario nao tiver sido modificado no sentido das indicacdes dadas, o
pedido divisionario é indeferido.

. Nao pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas a
notificagdo do pedido divisionario para além da definida pelo ambito de
protecéo (artigo 72.° ou 134.° do CPI), estabelecido na data de apresentacao

do pedido divisionario.

10.0s pedidos divisionarios, tal como o pedido inicial, podem ser limitados,

desde que essa limitacdo ndo implique que o conteddo dos pedidos
divisionarios fique igual ou superior ao conteudo do pedido que lhe deu
origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionario de

primeira geragao).

11.Uma reivindicagdo independente de um pedido divisionario podera ser

restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa
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parte for direta e inequivocamente derivavel do pedido inicial como sendo
uma parte ou entidade separada.

12.0s pedidos divisionarios passam pelas mesmas fases de processo de
patenteamento do pedido inicial: exame quanto a forma e quanto as
limitacdes, relatério de pesquisa com opinido escrita (caso aplicavel),
publicacdo (assim que formalmente corretos), oposicdo e exame da
invencdo. Aplicam-se 0s mesmos prazos previstos para as respostas a
notificacdo e oposicao e as mesmas taxas que o pedido inicial.

13.0s pedidos provisorios de patente ndo podem ser divididos em pedidos
divisionérios.

14.A descrigcdo, resumo e epigrafe do pedido divisionario devem corresponder a
invencédo reivindicada. No entanto, podera haver menc¢des a invencédo do
pedido inicial ou do pedido divisionario que Ihe deu origem, mas somente na
descricao.

15.Um pedido de patente ndo pode ser dividido em pedido de modelo de
utilidade e vice-versa. Um pedido de patente ndo pode ser dividido em
pedidos provisorios de patente.

16.0(s) pedido(s) divisionario(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o
pedido inicial.

Regra 17 — Alteracdo de Matéria

Artigos relacionados: 64.°, 72.° e 134.°

1. Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.° 3 do
artigo 72.° do CPI se da mudanca ao contetudo do pedido, seja por via de
adicdo, alteracdo ou excisdo, resultar que ao perito na especialidade seja
apresentada informacdo que ndo seja derivavel de maneira direta e néao
ambigua daquela que foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta

a matéria que é implicita para o referido perito.
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A exigéncia de que determinada matéria seja derivavel de maneira direta e

ndo ambigua daquela que foi anteriormente apresentada ndo implica base

literal nesta ultima.

Por matéria implicita entende-se a clara e ndo ambigua consequéncia daquilo

que esta explicitamente mencionado no pedido, a data do mesmo. Na

respetiva avaliagao tem de ser tido em conta o conhecimento geral comum.

Todavia, para a determinacdo de o que estd implicitamente divulgado no

pedido, ndo € relevante o que possa ser considerado evidente por aquilo que

esta explicitamente mencionado no pedido a luz do conhecimento geral

comum.

Considera-se que nao transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI a explicitacado

posterior na descricdo do efeito de uma caracteristica técnica desde que esta

tenha sido claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser

deduzido sem dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido,

a data do mesmao.

Considera-se que nao transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI a substituicdo

ou a remocdo de uma caracteristica de uma reivindicagcdo se um perito na

especialidade, de maneira direta e ndo ambigua, reconhecer que:

a) a caracteristica ndo foi explicada como essencial na divulgacéao;

b) a caracteristica ndo €, enquanto tal, indispensavel ao funcionamento da
invencao, a luz do problema técnico que aquela resolve; e

C) a substituicdo ou a remocao nao requer modificacdo real de outras
caracteristicas para compensar a mudanca.

Em caso de substituicdo por outra caracteristica, a caracteristica substituinte

tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.

Se diversas caracteristicas forem eliminadas de uma reivindicagdo, a matéria

técnica da reivindicacdo emendada tem de ser derivavel de maneira direta e

nao ambigua do pedido, a data do mesmo, como sendo uma invencgao por Si

prépria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser capaz de

funcionar na auséncia de qualquer das caracteristicas particulares que forem

eliminadas.

Considera-se que néo transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI a limitagéo de

uma reivindicacdo pela inclusdo de caracteristicas adicionais, desde que a
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combinacdo resultante esteja divulgada de maneira direta e ndo ambigua no
pedido, a data do mesmo, seja de maneira explicita, seja de maneira
implicita.

9. Para que uma emenda nao transgrida o n.° 3 do artigo 72.° do CPI, a
combinacdo resultante ndo devera ser inconsistente com a descricao,
razoavelmente plausivel ou evidente em face da matéria do pedido.

10.0 disposto nos numeros anteriores, no que se refere ao n.° 3 do artigo 72.°
do CPI, é aplicavel ao n.° 1 do artigo 64.°, com as necessarias adaptacoes, e

ao artigo 134.° do mesmo diploma.

Via Europeia

Regra 18 — Apresentacéo do pedido

Artigos relacionados: 78.° e 79.°

1. As linguas aceites pelo IEP sdo o inglés, o francés e o alemdo. Uma vez
escolhida a lingua usada no pedido de patente europeia, esta ndo podera ser
alterada.

2. Quando o pedido for apresentado no INPI, devera ser também submetida
uma copia em lingua portuguesa, salvo se for reivindicada prioridade de um
pedido portugués apresentado em lingua portuguesa.

3. Os pedidos de patente europeia devem cumprir todas as disposi¢coes da
Convencao sobre a Patente Europeia (CPE) ou EPC (European Patent
Convention) e respetivas Guidelines para o exame do IEP quanto aos
critérios formais de apresentacdo do referido pedido e dos respetivos
documentos técnicos que o acompanham.

4. O INPI nao recebe taxas de pedidos de patente europeia. Em sede de
apresentacdo destes pedidos, a Unica taxa devida ao INPI é a taxa de

transmissao.
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Regra 19 — Apresentacédo da traducdo da Patente Europeia
Artigos relacionados: 82.°

O INPI, a titulo oficioso ou de acordo com comunicacéao recebida do IEP, podera
atualizar as entidades de um pedido de patente europeia, mesmo apos a sua
concessao, até a data de apresentacdo da validagcdo em Portugal.

Todas as alteracfes que se verifiguem na patente europeia apés a apresentagao

da validacdo em Portugal deverdo ser requeridas junto do INPI.

Regra 20 — Responsabilidade das traducdes
Artigos relacionados: 83.°

Quando o requerente ou titular da patente europeia nao tiver domicilio ou sede
social em Portugal, as traducdes devem ser executadas sob a responsabilidade
de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado ou de um

solicitador.

Regra 21 — Revisé&o da tradugéo
Artigos relacionados: 87.°

O requerente ou titular da patente europeia que pretenda efetuar uma revisao da
traducao, pode fazé-lo mediante o pagamento da taxa prevista para a “alteragéo
por iniciativa do requerente”, sendo promovido pelo INPI o respetivo aviso no
BPI. Essa revisao da traducdo devera estar em harmonia com o texto concedido
pelo IEP.

Regra 22 — Transformacéao do pedido

Artigos relacionados: 88.° e 89.°
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1. A transformacédo de pedido de patente europeia em pedido de patente nacional
mencionada no n.° 4 do artigo 88.° do CPI deve ser formalizada através do ato
de “pedido de patente nacional”’, sendo essencial a indicagdo, da parte do
requerente, de que se trata de uma transformacdo. O mesmo se aplica a
transformacao em pedido de modelo de utilidade nacional.

2. Aos pedidos de patente e de modelo de utilidade nacionais resultantes da
transformacao de uma patente europeia ou de um pedido de patente europeia, €
atribuida a data do pedido de patente europeia, contando-se desta data os prazos
para pagamento de anuidades previstos no n.° 3 do artigo 368.° do CPI e tendo-
se em consideracdo as anuidades anteriormente pagas relativamente a patente
europeia ou ao pedido de patente europeia.

A transformacao de pedidos de patente europeia em pedido de patente nacional
ou de modelo de utilidade pressupbe que esta seja executada sob a
responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, de um advogado

ou de um solicitador.

Via Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes

Regra 23 — Apresentacéo do pedido

Artigos relacionados: 92.° e 139.°

1. Um pedido internacional pode ser apresentado no INPI, na qualidade de
Office Recetor, em papel® (pelas vias presencial ou correio), ou de forma
eletronica pela via ePCT. Se o pedido internacional for apresentado em papel
€ necessario apresentar o formulario nacional apropriado, o formulario da

OMPI apropriado, os documentos técnicos necessarios (fasciculo) e, se for

6 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Cadigo da Propriedade Industrial sao
exclusivamente praticados através dos servigcos online do INPI, nos termos do disposto
Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online bem como a comunicagcdo das
notificacdes aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.
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caso disso, as respetivas traducbes, procuracdes e documentos de
prioridade.

. Os pedidos internacionais deverdao cumprir todas as disposi¢cdes do
Regulamento de Execucéo do PCT, as Instru¢cdes Administrativas do PCT e
as Guidelines dos Offices Recetores do PCT, quanto aos critérios formais de
apresentacao do referido pedido e dos respetivos documentos técnicos que
0 acompanham.

. O INPI, na qualidade de Office Recetor, verifica os critérios formais para a
apresentacao do pedido e constantes das Guidelines dos Offices Recetores
do PCT, o que néo invalida a realizacdo posterior de um exame quanto as
formalidades feito pela OMPI.

. Sempre que o INPI detete que 0s requerimentos e as pecas processuais
apresentam irregularidades, como a falta de apresentacdo do formuléario
respetivo, deficiéncias no seu preenchimento, irregularidades formais nos
documentos técnicos que acompanham o formulario ou 0 ndo pagamento da
taxa devida, o interessado € notificado para as suprir e avisado de que o ndo
cumprimento implica a ndo aceitagcdo do documento.

Na sequéncia do ponto anterior, o INPI, na qualidade de Office Recetor,
verifica a qualidade de toda a documentacdo entregue, nomeadamente
guanto a presenca de cores (incluindo escala de cinzento), as quais néo sao
permitidas segundo o Regulamento de Execucdo do PCT e as Instrucdes
Administrativas do PCT. De notar que todos os caracteres de texto contidos
nos documentos técnicos deverdo estar a preto e com tragcos continuos e 0s
desenhos deverdo ser técnicos e executados em linhas duraveis, pretas,
suficientemente densas e escuras, uniformemente espessas e bem definidas,
sem cores (0 que inclui a escala de cinzento). As fotografias que forem
excecionalmente aceites devem estar a preto e branco, em folhas de
tamanho A4, respeitar as margens minimas e deve ser possivel reproduzi-las
diretamente. Nem fotografias coloridas nem desenhos coloridos sao aceites.
. Sempre que o pedido internacional esteja numa das linguas de trabalho
(inglés, francés e aleméo) do IEP — a Autoridade Internacional de Pesquisa
para Portugal - e né&o for reivindicada a prioridade de um pedido anterior
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portugués, o INPI solicita uma coOpia em portugués, a qual devera ser
apresentada até catorze meses a contar da data da prioridade.

7. A folha da prioridade do formulario PCT/RO/101 é obrigatéria mesmo que
esta ndo exista (neste caso 0s campos para preenchimento ficam em
branco).

8. Se existente, o documento de prioridade devera ser obrigatoriamente
entregue no prazo maximo de dezasseis meses a contar da data da primeira
prioridade.

9. Afolha da contagem de péaginas do formulario PCT/RO/101 é obrigatoria.

10.Na assinatura devera constar, para além desta, 0 nome completo de quem
assina e a sua qualidade de representante/fungéo.

11.Sempre que passe um més desde a entrada de um novo pedido Internacional
e o requerente ndo tenha entregado as traducfes e pagado a taxa de pedido
(OMPI) e taxa de pesquisa (IEP), é-lhe enviada uma notificacdo, num
formulério proprio da OMPI, a informar da necessidade de regularizar a
situacéo, no prazo de um més, e da aplicacdo de uma sobretaxa.

12.Se passado um més da notificacdo da aplicacdo da sobretaxa o requerente
ainda néo tiver regularizado a situagcédo (pagamento de taxas e entrega das
traducdes), € enviada uma notificacdo a OMPI a informar que o processo foi
retirado por falta de pagamento de taxa ou de documentagao necessaria.

13.Nos casos em que o pedido tenha sido submetido na plataforma e-PCT, as
taxas associadas ao pedido deverdo ser liquidadas no INPI.
Preferencialmente, devera também ser entregue no INPI uma copia do
pedido original.

14.As taxas de pedido e de pesquisa deverdo ser liguidadas por cheque.
Separadamente, deverdo ser pagas as taxas de transmisséo e de documento
de prioridade.

15.Sempre que o INPI emita uma notificagdo, a resposta devera ser submetida
no INPI e ndo na plataforma e-PCT.

16.A entrega de documentos subsequentes ao pedido pode ser feita online no
portal do INPI ou em papel (ndo na plataforma e-PCT). O niamero de pedido
a preencher no formulario devera ser o n°® do PCT (por exemplo 2019000001
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ou 2019050001, conforme tenha sido pedido em papel ou na plataforma e-

PCT, respetivamente).

Regra 24 — Entrada na fase nacional

Artigos relacionados: 93.2, 94.°, 95.°, 139.°

Aquando da entrada na fase nacional, o requerente pode escolher que a mesma
se processe sob a forma de pedido de patente ou de modelo de utilidade,

indicando devidamente esta opcéo no formulério apropriado.

Efeitos da Patente
Regra 25 — Ambito de protec&o
Artigos relacionados: 98.°, 140.°

As reivindicacbes produto-por-processo apenas sdo permitidas em condicdes
excecionais. Estas condi¢des visam cumulativamente o facto de ndo haver outra
forma possivel de caracterizar o produto por caracteristicas técnicas de produto

e desde que referido produto seja novo e inventivo.

Regra 26 — Duracao
Artigos relacionados: 100.°

Para as patentes que resultam de uma conversao valida de um Pedido Provisoério
de Patente, a data do pedido referida no artigo 100.° do CPI reporta-se a data do

pedido do Pedido Provisorio de Patente que deu origem a conversao.

Regra 27 — Invalidade da Patente

Artigos relacionados: 34.°, 114.°e 115.°
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N&o obstante se encontrar prevista a possibilidade de serem desencadeados
pedidos de anulagcdo e declaragdo de nulidade de marcas, logotipos,
denominacbes de origem, indicacdes geogréficas e desenhos ou modelos
diretamente junto do INPI, no que respeita aos direitos de incidéncia tecnolégica
a competéncia para declarar a nulidade ou anular qualquer desses direitos
mantém-se no Tribunal da Propriedade Intelectual, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.° 1 do artigo 34.° do CPI.

B) Certificado Complementar de Protecéo para Medicamentos e Produtos

Fitofarmacéuticos (CCP)

Regra 28 — Pedido de um Certificado Complementar de Protecéo
Artigos relacionados: 116.°

1. As patentes que incidam sobre produtos fitofarmacéuticos ou medicamentos,
e que ja tenham recebido uma autorizacao de introducédo no mercado (AlIM),
podem ser estendidas até 5 anos, através de um certificado complementar
de protecéo (CCP).

2. Quando for submetido o pedido de certificado tera que existir uma patente de
base que protege o produto alvo de AIM, em vigor em Portugal.

3. No caso da patente de base ser uma patente europeia, considera-se que esta
tem ainda de ser validada em Portugal, considerando-se validada em
Portugal quando tiver sido publicada a respetiva mencao de concessao no
Boletim Europeu de Patentes e, se for o caso, das modificacdes introduzidas
durante a fase de oposicéo tal como publicadas no Boletim Europeu de
Patentes, e apresentada a respetiva traducao no INPI, I.P. para validagdo em
Portugal, nos termos dos artigos 81.° e 82.° CPI.

4. O numero da patente de base indicado no pedido de CCP nao pode ser
alterado, mesmo que se pretenda a alteracdo para um pedido divisionario da
patente de base, exceto para correcdo de erro 6bvio tipogréfico na indicacéo

desse numero.
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5. A data ou numero da AIM indicados no pedido de certificado complementar
de protecdo podem ser alterados durante o estudo do mesmo. A data de
apresentacao do pedido de certificado, terd que existir uma AIM j& concedida
para o produto a proteger.

6. O INPI, adotando a interpretacdo feita pelo TJUE no caso C-471/14,
considera que a data relevante para o calculo da vigéncia do CCP
corresponde a data de notificacdo da Autorizacéo de Introducdo no Mercado
da Unido Europeia. No caso de autorizacfes nacionais, a data de notificacao
pode coincidir ou ndo com a data de decisdo. A data de rececdo da
notificacdo pode ser considerada como a data de notificagdo da AIM se for
apresentada prova da efetiva data de rececéo da notificagao.

7. Para efeitos do numero anterior, considera-se como data de notificacdo da
AIM da Unido Europeia a data identificada como tal na publicacdo do Jornal
Oficial da Unido Europeia.

8. O prazo de seis meses para apresentacao do pedido de CCP em Portugal
conta-se a partir da data em que o produto obteve a primeira autorizacéo de
introducdo no mercado, como medicamento.

9. Para efeitos do numero anterior, considera-se como data de notificacdo da
AIM da Uniao Europeia, a data identificada como tal na publicacéo do Jornal
Oficial da Unido Europeia.

10.0 prazo referido no n.° 7 conta-se a partir da data de notificacdo, que no caso
de uma AIM nacional pode coincidir ou ndo com a data de deciséo. A data de
rececdo da notificacdo pode ser considerada como a data de notificacado da
AIM se for apresentada prova da efetiva data de rececéo da notificacao.

11.Ao pedido pode ser anexada uma comunicacdo do requerente ou qualquer
documentacdo adicional relevante para o estudo do pedido, como por
exemplo artigos cientificos. Esta documentacao adicional pode estar redigida
em inglés, ndo sendo necessario apresentar traducdes para portugués, a nao

ser que surjam duvidas em relacdo ao seu conteudo.
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Regra 29 - Autorizacao de Introducdo no Mercado
Artigos relacionados: 116.°, 117.°e 118.°

. No caso de um pedido de CCP para um produto fitofarmacéutico, a primeira
AIM proviséria emitida por qualquer autoridade competente sera considerada
como a primeira AIM nacional e/ou no espag¢o econémico europeu.

. Para efeitos do prazo de validade do certificado, uma primeira AIM provisoria
s6 sera tida em consideracéo se for diretamente seguida de uma autorizacao
definitiva relativa ao mesmo produto.

. A AIM para medicamentos emitida pela autoridade Suica competente é
considerada como a primeira AIM na Comunidade para efeitos do célculo de
vigéncia do CCP, desde que produza efeitos no Liechtenstein (e, portanto, no
Espaco Econdmico Europeu).

. Constituem AIM vélidas na acecéo do artigo 3.° do Regulamento (CE) N.°
469/2009, de 6 de maio ou do artigo 3.° do Regulamento (CE) n.° 1610/96,
de 23 de julho os seguintes tipos de AIM: AIM sob circunstancias excecionais,
AIM provisoria e AIM condicional.

. N&o constituem AIM validas na acecdo do disposto no artigo 3.° dos
Regulamentos (CE) n.° 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.° 1610/96, de 23 de
julho, autoriza¢des do Programa de Uso Compassivo (CUP), do Programa de
Pacientes Identificados (NPP) ou do Programa de acesso expandido.

. Da mesma forma, também n&o constituem AIM vélidas na acecao do disposto
no artigo 3.° dos Regulamentos (CE) n.° 469/2009, de 6 de maio e (CE) n.°
1610/96, de 23 de julho, autorizacbes de colocacdo no mercado emitidas

relativamente a dispositivos médicos.

Regra 30 — Resumo das caracteristicas do pedido
Artigos relacionados: 116.°, 117.°e 118.°

. O Resumo das Caracteristicas do Produto corresponde ao documento
emitido pela entidade competente em anexo a AIM. No caso de AIM da Unido
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Europeia, 0 Resumo das Caracteristicas do Produto corresponde ao Anexo |
da referida AIM.

. Para efeitos do numero anterior, considera-se que “Resumo das
Caracteristicas do Medicamento” é equivalente ao “Resumo das
Caracteristicas do Produto”.

. No caso de produtos fitofarmacéuticos os rotulos ndo sédo considerados como
“Resumo das Caracteristicas do Produto”, apesar de os mesmos poderem
ser juntos ao processo para complementar informacéo.

. No caso de medicamentos, os folhetos informativos para o utilizador, ou as
bulas, ndo séo considerados como “Resumo das Caracteristicas do Produto”,
apesar de os mesmos poderem ser juntos ao processo para complementar

informac&o.

Regra 31 — Produto a proteger
Artigos relacionados: 116.°, 117.°e 118.°

. A protecao conferida pelo CCP abrange apenas o produto identificado pela
AIM do medicamento, dentro dos limites de protecdo assegurada pela
patente de base.

. Nao obstante a protecdo conferida pelo certificado, tal como definida no
namero anterior, assume-se como designacdo do produto protegido a que

corresponde a DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AlIM.

3. O produto a proteger ndo pode ser um dispositivo médico.

. O produto a proteger incluira também protecdo para 0s seus sais e ésteres,
por aplicacdo do considerando 17 do Regulamento (CE) n.° 1610/96, 23 de
julho, referente aos produtos fitofarmacéuticos.

. O disposto no numero anterior também se aplica aos medicamentos a que
se refere o Regulamento (CE) n.° 469/2009, de 6 de maio, por for¢ca do
considerando 17 do Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho.

. No caso de a AIM identificar uma combinacao de principios ativos, € possivel

conceder um certificado para apenas um subconjunto dos principios ativos
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identificados na AIM, desde que esse subconjunto seja identificado pelo

requerente e que esse produto cumpra os restantes requisitos de concesséao.

Regra 32 - Pedido de prorrogacao da validade de um certificado

Artigos relacionados: 117.°e 118.°

. Pode ser apresentado um pedido de prorrogacédo da validade de um
certificado complementar de protecdo quando este diga respeito a
medicamentos para uso pediatrico, e ndo se tratar de um medicamento
orfao.

. A concesséo de uma prorrogacao a um produto cujo medicamento tinha
anteriormente a designacdo de “‘medicamento 6Orfao” € possivel se a
designacdo de medicamento o6rfao tiver sido abandonada antes do pedido
de prorrogacdo e no caso de o titular nunca ter chegado a beneficiar da
protecdo conferida ao estatuto de medicamento 6rfao.

. No caso de AIM nacionais, a prorrogacao sé pode ser concedida quando
forem apresentadas provas da existéncia de AIM alteradas com base no
Plano de Investigacdo Pediatrica (PIP) para todos os Estados Membros. Na
auséncia de alguma delas, o processo ficara suspenso até que todas as
provas sejam apresentadas.

. Havendo algum impedimento para a apresentacdo de provas da existéncia
de AIM alteradas com base no PIP para todos os Estados Membros, poderdo
ser apresentados documentos que demonstrem que o processo de alteracao
da AIM foi devidamente iniciado. Serd, no entanto, realizada a devida anélise
a estes documentos para verificar se serdo suficientes para a concessao da
prorrogacgao pediétrica.

. Para efeitos do numero anterior, no caso de existirem duvidas sobre o
conteudo de alguma das AIM, nomeadamente se nao for possivel identificar
a informacao relevante para a concessao da prorrogacdo, o examinador

pode solicitar uma tradug&o da AIM em questao.
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6. No caso de AIM obtidas pela via centralizada, a frase da certificacdo da
conformidade devera estar contida dentro da AIM ou de outro documento
oficial da Comisséo Europeia. Esta frase deve referir expressamente que o
PIP foi aprovado e completado, ndo sendo condicéo suficiente que refira
apenas que o PIP foi aprovado. Neste caso sdo aceites documentos
redigidos em inglés, ndo sendo necessario proceder a sua tradugdo para

portugués.

Regra 33 — Requisitos de concessao
Artigos relacionados: 118.°

Os requisitos para a concessao de um CCP para um medicamento ou para um
produto fitofarmacéutico sdo os estabelecidos nos Regulamentos (CE) n.°
469/2009, de 6 de maio e (CE) n.° 1610/96, de 23 de julho, respetivamente.

Regra 34 - Observacdes de terceiros

Artigos relacionados: 118.°

1. Nao esta prevista uma fase de oposicéo nos pedidos de CCP. No entanto,
quaisquer observagdes que sejam apresentadas por terceiros junto do
INPI relativas a dado pedido, serdo juntas ao processo e serd dado
conhecimento ao requerente da entrada das referidas observacoes.

2. O numero anterior € aplicavel as prorrogacdes de CCP.

Regra 35 — Requisitos de concessao
Artigos relacionados: 118.°

1. Os requisitos para a concessdo de um CCP para um medicamento ou

produto fitofarmacéutico sdo os estabelecidos no Regulamento (CE) n.°
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469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.° 1610/96, de 23 de
julho, respetivamente.

2. Para efeitos do numero anterior, existem disposi¢cdes do Regulamento
(CE) n.° 1610/96, de 23 de julho, que também se aplicam ao Regulamento
(CE) n.° 469/2009, de 6 de maio, que revogou 0 Regulamento (CE) n.°
1768/92, por forgca do considerando 17 do referido Regulamento (CE) n.°
1610/96.

Regra 36 — Motivos de recusa

Artigos relacionados: 118.°

1. O pedido de CCP para um medicamento ou produto fitofarmacéutico é
recusado se, 0s requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.°
469/2009, de 6 de maio e no Regulamento (CE) n.° 1610/96, de 23 de
julho, respetivamente, ndo forem cumpridos.

2. O pedido de certificado complementar de protecéo para um medicamento
ou produto fitofarmacéutico é recusado se, aquando da data do pedido,

nao existir uma AIM concedida para o produto a proteger.

Regra 37 — Duragéo
Artigos relacionados: 118.°

1. Avigéncia do CCP inicia-se no dia imediatamente seguinte ao da caducidade
da patente base e tem uma duracdo correspondente ao periodo decorrido
entre a data do pedido da patente base e a data de emisséo da primeira AIM
na comunidade europeia, reduzido de um periodo de cinco anos, tal como o
disposto no artigo 13.° do Regulamento (CE) n.° 469/2009, para o0s
medicamentos, ou no artigo 13.° do Regulamento (CE) n.° 1610/96, para os
produtos fitofarmacéuticos.

2. Para efeitos de calculo da duracdo do CCP, referida no numero anterior, é
condicdo limitativa a sua duracdo, a aplicacdo do considerando 9 do
Regulamento (CE) n.° 469/2009, de 6 de maio, ou do considerando 11 do
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Regulamento (CE) 1610/96, de 23 de julho, do que resulta um periodo
maximo de vigéncia de quinze anos de exclusividade a partir da primeira
autorizacdo de introducdo/colocacdo no mercado da Comunidade do
medicamento/fitofarmacéutico em causa.

. O prazo de seis meses da prorrogacao do certificado inicia-se no dia seguinte
a caducidade do certificado por esgotamento da vigéncia.

. Um certificado concedido em que a diferenca entre a data de emissao da AIM
e a data do pedido da patente base seja inferior ou igual a cinco anos é
concedido com uma vigéncia negativa ou nula.

Para efeitos do numero anterior, no caso de certificados de vigéncia nula, os
seis meses da prorrogacdo iniciam-se no dia seguinte a caducidade da
patente de base por esgotamento de vigéncia. Para o caso de certificados de
vigéncia negativa, embora 0s seis meses da prorrogacao se iniciem no dia
seguinte a caducidade do certificado por esgotamento de vigéncia, a vigéncia
da patente de base ainda se mantém, pelo que ambos os direitos irdo correr
paralelamente. Caso a patente de base caduque por esgotamento de
vigéncia, e ainda subsistir algum tempo de prorrogacdo, esta mantém-se

vigente até que 0s seis meses se esgotem.

Regra 38 — Publicacdo do pedido e do despacho
Artigos relacionados: 118.°

1. Na publicacdo do despacho no BPI, o produto a proteger que constara da
referida publicacdo é o estritamente identificado pela AIM, segundo a sua
designacéao DCI, referente ao principio ativo ou combinacdes de principios
ativos que o integra(m).

2. Nao obstante o produto protegido poder compreender os seus derivados
(sais e ésteres), apenas séo publicadas designacdes que correspondam a
designagdo DCI do(s) produto(s) tal como mencionados na AIM. A
designacdo de um produto na forma de sal ou éster apenas é publicada
nos casos em que a AIM compreende a designacao DCI de um sal ou éster

em particular.
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3. O disposto no ponto anterior também se aplica a medicamentos do
Regulamento (CE) n.° 469/2009, de 6 de maio, por for¢ca do considerando
17 do Regulamento (CE) n.° 1610/96, de 23 de julho.

4. No caso de a AIM identificar uma combinacao de principios ativos, e caso
tenha sido solicitada ou concedida protecao para um subconjunto desses
principios ativos identificados na AIM, a publicacdo do pedido ou
despacho, refletira esse subconjunto.

C)Modelos de Utilidade
Regra 39 — Invenc¢des implementadas por computador
Artigo relacionado: 120.°

1. Embora os "programas de computadores”, como tais, estejam
excluidos de protecdo nos termos do artigo 120.° com referéncia a
alinea d) do n.° 1 do artigo 51.° do CPI, se a matéria reivindicada tiver
um carater técnico, ndo estara excluida da protecdo por modelo de
utilidade.

2. Considera-se que ndo estdo excluidas da protecdo por modelo de
utilidade e, consequentemente, podem ser protegidas, sob diferentes
formas, as invengbes que envolvem programas para computadores
designando-se de "invencfes implementadas por computador". Esta
expressao designa invengdes que envolvam computadores, redes de
computadores ou outros aparelhos programaveis, através dos quais,
pelo menos, uma caracteristica é realizada por meio de um programa
de computador.

3. Um programa de computador reivindicado por si sé ndo é excluido da
protecdo por modelo de utilidade se for capaz de, ao ser executado ou
carregado num computador, produzir um efeito técnico adicional que
va além das interacdes fisicas "normais" entre o programa e o
computador (hardware) em que é executado. Os efeitos fisicos

normais da execucao de um programa, ou seja, correntes elétricas,
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nao sao em si suficientes para conferir um carater técnico de programa
de computador, e um efeito técnico adicional € necessario. O efeito
técnico adicional pode ser conhecido na técnica anterior.

Os requisitos a que as reivindicacfes respeitantes a estes pedidos
devem obedecer sdo, em principio, idénticos aos requisitos exigidos
para todos os outros tipos de invencgdes.

O caréter técnico deve ser avaliado sem levar em conta a técnica
anterior.

As caracteristicas do proprio programa de computador, bem como a
presenca de um dispositivo definido na reivindicagdo podem,
potencialmente, conferir carater técnico ao objeto reivindicado. Em
particular, em sistemas embutidos, uma operacado de processamento
de dados implementada por meio de um programa de computador
pode igualmente ser implementada por meio de circuitos especiais.
Para demonstrar que o programa de computador possui carater
técnico, ndo basta alegar que toda a programacéo de computadores
envolve consideracdes técnicas, uma vez que se trata de definir um
método que pode ser executado por uma maquina; o programador
deve ter tido que realizar consideracbes técnicas além de
"simplesmente" encontrar um algoritmo de computador para realizar
algum procedimento.

Efeitos técnicos que conferem carater técnico a um programa de
computador podem ser encontrados no controle de um processo
industrial ou no funcionamento interno do préprio computador ou das
suas interfaces sob a influéncia do programa que possa, por exemplo,
afetar a eficiéncia ou a seguranca de um processo, a gestdo de
recursos computacionais necessarios ou a taxa de transferéncia de
dados num link de comunicacéo.

Um programa de computador que implemente um método matematico
que faca uma contribuicdo técnica também seria considerado capaz
de produzir um efeito técnico adicional quando executado num

computador.

Pagina 94 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

10.

11.

12.

A consideracéo sobre se um programa de computador pode contribuir
para o carater técnico do objeto reivindicado € frequentemente um
problema separado e distinto do carater técnico dos componentes de
hardware que podem ser definidos para executar o programa de
computador. Quando um programa de computador produz um efeito
técnico adicional, ele é, por si sé, considerado técnico e, nessa
medida, ndo se encontra excluido de protecdo. Qualquer objeto
reivindicado definindo ou usando meios técnicos é uma invencgao. Isso
aplica-se mesmo que 0S meios técnicos sejam comummente
conhecidos; por exemplo, a inclusdo de um computador, uma rede de
computadores, um meio legivel carregando um programa, etc. numa
reivindicacdo confere carater técnico a matéria reivindicada.

Se a matéria reivindicada relacionada com um programa de
computador ndo tiver um carater técnico, ela devera ser considerada
matéria excluida nos termos do artigo 120.° com referéncia ao artigo
51.° do CPI. Se o objeto passar no teste de tecnicidade procede-se ao
exame quanto a novidade e quanto a atividade inventiva.

E legitimo ter uma reivindicagdo dirigida a uma invenc&o
implementada por computador formada por uma mistura de
caracteristicas técnicas e ndo técnicas. As caracteristicas ndo técnicas
podem até formar uma parte importante do objeto reivindicado. No
entanto, a luz do artigo 51° do CPI (para o qual o artigo 120.° remete),
a presenca de atividade inventiva ao abrigo do artigo 122.° do CPI
podera requerer uma solucéo técnica nao evidente para um problema
técnico. Ao examinar a atividade inventiva de tal invencao de tipo
misto, todas as caracteristicas que contribuem para o carater técnico
da invengdo sao tidas em consideragdo. Estas incluem também as
caracteristicas que, quando consideradas isoladamente, sdo né&o
técnicas, mas contribuem, no contexto da invencao, para produzir um
efeito técnico que serve uma finalidade técnica, contribuindo assim

para o carater técnico da invencao.
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Regra 40 — Matéria excluida de protecéo

Artigos relacionados: 120.°

Limitagdes quanto ao objeto

1. Um pedido de modelo de utilidade n&o pode conter declara¢des acerca do
mérito de produtos, processos ou patentes ou equivalente pertencentes a
terceiros. A mera comparacdo com o estado da técnica ndo é considerada
uma declaracao acerca do mérito.

2. Um pedido de modelo de utilidade ndo pode também conter declara¢des ou
outra matéria claramente irrelevante.

3. Um pedido ndo podera ter como objeto de protecdo expressdes de fantasia,
ou outras de equivalente natureza (por exemplo, marcas), podendo, no
entanto, e se tal se justificar, ser reformulado para um pedido de marca ou
logatipo.

4. Um pedido ndo pode ter como objeto de protecdo um objeto que se limite a
um modelo de negécio.

5. Considera-se que uma descoberta, que tem sempre uma natureza cognitiva,
ndo € uma invencdo. Esta Ultima tem sempre uma natureza técnica e
reprodutivel.

6. Um pedido ndo pode ter como objeto de protecdo um objeto que se limite a
uma criacdo estética, podendo, no entanto, ser reformulado para um pedido

de desenho ou modelo.

Regra 41 — Limitagdes quanto ao modelo de utilidade

Artigos relacionados: 121.°
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1. Esta excluida de protecdo por modelo de utilidade a matéria bioldgica. Esta
exclusdo de protecdo estende-se a qualquer tipo de reivindicagbes (de
produto, de processo ou de utiliza¢ao).

2. Estdo também excluidas de protecdo por modelo de utilidade as
composi¢cdes ou substancias quimicas enquanto tais, nomeadamente
substancias de origem animal, biotecnologica (por exemplo, soros ou
vacinas), quimica (organica e inorganica) ou vegetal, assim como qualquer
combinacédo das mesmas. Esta exclusdo de protecéo estende-se a qualquer
tipo de reivindicagdes (de produto, de processo ou de utilizacdo).

3. No entanto, os produtos ou materiais que ndo sejam definidos pela sua
composicdo quimica podem ser alvo de protecdo por modelo de utilidade.

4. Estdo excluidos de protecdo por modelo de utilidade os processos de
preparacao, obtencéo ou confecao de produtos alimentares, nomeadamente

as receitas alimentares.

Regra 42 — Requisitos de concessao

Artigos relacionados: 122.°

1. Para que uma invengao implique atividade inventiva nos termos do
disposto na alinea b) do n.° 2 do artigo 122.° do CPI, tem que verificar-se
uma vantagem pratica, ou técnica, que consista num efeito técnico que
provenha de uma caracteristica técnica ou de uma combinacdo de
caracteristicas técnicas.

2. Avantagem referida no nimero anterior deve estar identificada no pedido.

Via Nacional
Regra 43 — Linguas do Pedido

Artigos relacionados: 126.°
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1. Tal como disposto no n.° 1 do artigo 126.° do CPI e na regra 1 da parte Il do
presente Manual, o requerimento através do qual € apresentado o pedido de
patente deve ser redigido em lingua portuguesa.

2. Os documentos que acompanham o requerimento referido no niamero anterior
podem ser apresentados em portugués ou inglés. Caso sejam apresentados em
lingua inglesa, o requerente é notificado para apresentar uma tradugéo para a
lingua portuguesa, sob pena de indeferimento do pedido.

3. Se o pedido for entregue numa lingua diferente das permitidas, ndo €&
assegurada imediatamente a “data do pedido”, considerando-se como “data do

pedido” aquela em que o pedido for apresentado numa das linguas admissiveis.

Regra 44 — Suficiéncia Descritiva

Artigos relacionados: 128.°

Por suficiéncia descritiva entende-se a incorporagcdo de uma descricdo
detalhada de todas as carateristicas técnicas da invencao e respetivos efeitos
técnicos, etapas de um método e suas realizacOes preferenciais, aos casos
aplicaveis, de tal modo claro e completo que permita a um perito na

especialidade a sua execugao.

Regra 45 — Exame Formal

Artigos relacionados: 127, 129.°

1. ApGs a apresentacao do pedido de Modelo de Utilidade, é efetuado, no prazo
de dois meses, exame quanto a forma e quanto as limitacdes relativas ao objeto
ou ao modelo de utilidade, para verificagcdo do preenchimento dos requisitos
formais previstos no Despacho do Presidente do Conselho Diretivo do INPI a
que se referem os n.°s 2 a 7 do artigo 62.° do CPI, assim como 0s requisitos
estabelecidos nos artigos 120.°, 121.°, 126.° e 127.° do CPI.
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2. Durante o exame formal, e para além dos aspetos mencionados no numero
anterior, verifica-se se foram apresentados elementos suficientes para que, nos
termos do n.° 3 do artigo 126.° do CPI, possa ser atribuida a data do pedido.

3. De acordo com o referido no nimero 1, as limitacdes previstas pelos artigos

120.° e 121.° do CPI sédo, em regra, analisadas em sede de exame formal. No

entanto, limitagbes existentes em reivindicagdes pontuais sdo, em principio,
analisadas em sede de Relatério de Pesquisa e Opinido Escrita ou de Exame de

Invencéo.

4. A clareza das reivindicacdes €, em regra, analisada em sede de Relatorio de

Pesquisa e Opinido Escrita ou de Exame de Invencgéo, exceto nos casos em que

a falta de clareza implique a incompreensao da matéria.

5. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame formal, o
requerente, ou o0 respetivo representante legal, € notificado para sanar as
referidas irregularidades, sob pena de recusa do pedido de Modelo de
Utilidade, podendo ser enviadas, no maximo, duas notificacées para o efeito,
sendo de dois meses o0 prazo de resposta a primeira notificacdo e de um més
0 prazo para resposta a segunda notificacdo, o qual que se conta a partir da
data de emisséo das referidas notificagdes.

6. Encontrando-se o pedido formalmente correto, procede-se a respetiva

classificagdo nos termos da Classificacdo Internacional de Patentes e da

Classificacdo Cooperativa de Patentes.

7. Nos casos em que o pedido é recusado em sede de exame formal ndo se

atribui classificagdo ao mesmo.

Regra 46 — Relatério de Pesquisa

Artigos relacionados: 130.°

1. Juntamente com o relatorio de pesquisa é emitida uma opinido escrita que

suporta o referido relatério.
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Caso tenha sido solicitada antecipacéo de publicacdo e nos casos em que o
relatério de pesquisa ndo tenha ainda sido produzido, a pesquisa sera
efetuada aquando do exame de invencgéao prescrito pelo artigo 132.° do CPI.
S6 é emitido um relatorio de pesquisa com opinido escrita para cada pedido.
No caso de falta de unidade da invencédo apenas € efetuada pesquisa para a
primeira invengéo reivindicada.

Sempre que seja detetada matéria técnica ndo pesquisavel, ou no caso de
reivindicacbes pouco concisas, pouco claras ou ndo suportadas pela
descricédo, ndo é efetuada pesquisa ao estado da técnica referente a esta
matéria ou a estas reivindicacdes.

. A pesquisa, o relatorio de pesquisa e a opinido escrita sao referentes aos
cadernos técnicos que foram sujeitos a exame formal e publicados no BPI.
Qualguer caderno técnico submetido pelo requerente depois de finalizado o
exame formal e antes da publicacdo ndo sera considerado para efeitos de
elaboracao do relatério de pesquisa com opinido escrita.

. A situacao referida no nimero anterior deve ser abordada na fundamentacéao
da opinido escrita do relatorio de pesquisa, sendo o requerente informado
desse facto.

. A pesquisa, o relatério de pesquisa e a opinido escrita ndo possuem caracter

vinculativo.

Regra 47 — Publicacéo do pedido

Artigos relacionados: 131.°

Nos termos do n.° 1 do artigo 131.° do CPI, a publicacdo do pedido de modelo

de utilidade feita no BPI é acompanhada de um fasciculo com reivindicacoes,

descricéo e, caso haja, desenhos, tal como aceites em sede de exame formal,

e, quando aplicavel, do respetivo relatério de pesquisa.
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Regra 48 — Disponibilizac&o de certidao
Artigos relacionados: 131.°

Depois de publicado o pedido de modelo de utilidade, pode ser fornecida copia
dos elementos constantes no processo a quem O requerer atraves da
apresentacao de requerimento acompanhado da taxa de “certiddo simples” ou

de “certidao integral”, fornecida em papel ou desmaterializada.

Regra 49 — Exame da Invencéo

Artigos relacionados: 132.°

1. No caso de serem detetadas irregularidades em sede de exame, o requerente
ou respetivo representante legal, sera notificado para no prazo improrrogavel de
dois meses responder as objecdes detetadas pelo examinador, sob pena de
recusa do pedido de modelo de utilidade, nos termos do n.° 5 do artigo 132.° do
CPI.

2. Essas irregularidades podem ter por base os requisitos de concessao, clareza
e concisdo das reivindicagOes, suporte na descricdo, suficiéncia descritiva,
unidade de invencdao, exclusées a concessao de reivindicacdes e, para além dos
elementos acima descritos, as irregularidades podem também compreender
irregularidades quanto a forma e quanto as limitacdes.

3. Se apos resposta do requerente subsistirem objecfes a concessao, é efetuada
nova notificagéo, para no prazo improrrogavel de dois meses serem esclarecidos
0s pontos ainda em duvida. Pode ainda ser feita, caso se justifique, uma terceira
notificacdo para clarificacdo dos aspetos ainda em duvida, com um prazo
improrrogavel de dois meses para resposta, nos termos do n.° 6 do artigo 132.°
do CPI.

4. Antes de decorridos os prazos referidos nos nUmeros anteriores, nos casos
em que se revelar pertinente, pode ter lugar uma reunido, presencial ou
telefonica, para esclarecimento das objecdes levantadas. Estes esclarecimentos

poderdo também ser efetuados por correio eletrénico.
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5. Se da resposta a ultima notificacdo continuarem a existir irregularidades, o
pedido seré recusado ou, se for caso disso, concedido parcialmente, nos termos
do n.° 8 do artigo 132.°, ambos do CPI.

6. Se qualquer resposta for submetida depois dos prazos estabelecidos no n.° 5
ou no n.° 6 do artigo 132.°, ou na propria auséncia de resposta, o pedido sera

recusado, nos termos do n.° 9 do artigo 132.° do CPI.

Regra 50 — Unidade da Invencao

Artigos relacionados: 135.°

1. Quando num pedido de modelo de utilidade se reivindica um conjunto de

invencdes, o requisito de unidade da invencéo prescrito pelo artigo 135.° do CPI

sera cumprido apenas se existir uma relacéo técnica entre aquelas invencoes
que partiihem uma ou mais caracteristicas técnicas especiais. A expressao

“caracteristicas técnicas especiais” reporta-se as caracteristicas que definem

uma contribuicdo que cada uma das invencgdes reivindicadas, considerada como

um todo, faz sobre a técnica anterior.

2. A determinacéo sobre se uma pluralidade de invencdes estdo ligadas entre si

de tal forma que constituam um conceito Unico, geral e inventivo é feita, quer as

invencdes sejam descritas em reivindica¢des distintas, quer como alternativas
dentro da mesma reivindicacao.

3. Cada pedido pode respeitar apenas a uma invengado ou a uma pluralidade de
invencdes relacionadas entre si, de modo que formem um Gnico conceito
inventivo geral.

4. A divisdo pode ocorrer ndo s6 no pedido inicial, como nos proprios pedidos
divisionéarios (ao que se chama geracao de divisionario), ndo havendo limite
para o numero de divisdes que um pedido (inicial ou divisionario) pode sofrer.

5. O pedido divisionario ndo podera compreender um contetdo técnico igual ou
superior ao pedido que lhe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar

de um pedido divisionério de primeira geracao).
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6. Todas as caracteristicas divulgadas no pedido divisionario deverdo estar
mencionadas na descri¢cdo, nas reivindica¢cées ou nos desenhos do pedido
gue Ihe deu origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido
divisionario de primeira geracao).

7. A analise ao conteudo do pedido divisionario e a sua viabilidade como pedido
divisionério é feita aquando do exame da inveng¢édo (artigo 132.° do CPI). No
caso de se verificar que o pedido divisionario possui um conteudo superior
ou igual ao contetdo do pedido que Ihe deu origem (o pedido inicial, no caso
de se tratar de um pedido divisionario de primeira geracéo), este facto &
apontado na notificagao.

8. O requerente podera apresentar observacdes por escrito onde refuta as
objecbes ou as indicacdes dadas pelo INPl. Mas se o requerente nao
apresentar observacdes que ultrapassem as objecdes ou se o pedido
divisionario nédo tiver sido modificado no sentido das indicacbes dadas, o
pedido divisionario é indeferido.

9. Nao pode ser acrescentada ou adicionada matéria técnica nas respostas a
notificacdo do pedido divisionario para além da definida pelo ambito de
protecdo (134.° do CPI), estabelecido na data de apresentacdo do pedido
divisionario.

10.0s pedidos divisionarios, tal como o pedido inicial, podem ser limitados,
desde que essa limitacdo ndo impligue que o conteddo dos pedidos
divisionérios fique igual ou superior ao conteido do pedido que lhe deu
origem (o pedido inicial, no caso de se tratar de um pedido divisionario de
primeira geracgao).

11.Uma reivindicacdo independente de um pedido divisionario podera ser
restrita a apenas uma parte do objeto reivindicado no pedido inicial, se essa
parte for direta e inequivocamente derivavel do pedido inicial como sendo
uma parte ou entidade separada.

12.0s pedidos divisionarios passam pelas mesmas fases processuais do pedido
inicial: exame quanto a forma e quanto as limitacdes, relatorio de pesquisa
com opinido escrita (caso aplicavel), publicacdo (assim que formalmente

corretos), oposicdo e exame da invencdo. Aplicam-se 0s mesmos prazos
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previstos para as respostas a notificacdo e oposicéo e as mesmas taxas que
o pedido inicial.

13. A descrigdo, resumo e epigrafe do pedido divisionario devem corresponder a
invencao reivindicada. No entanto, podera haver mencdes a invencao do
pedido inicial ou do pedido divisionario que Ihe deu origem, mas somente na
descricao.

14.Um pedido de modelo de utilidade n&o pode ser dividido em pedido de
patente e vice-versa. Um pedido de modelo de utilidade ndo pode ser dividido
em pedidos provisérios de patente.

15.0(s) pedido(s) divisionario(s) devem ter o(s) mesmo(s) requerente(s) que o

pedido inicial.

Regra 51 — Alteracéo de Matéria

Artigos relacionados: 134.°

1. Considera-se que uma emenda ao pedido contraria o disposto no n.° 3 do
artigo 72.° do CPI (aplicavel ao modelo de utilidade por remissédo do artigo
134°) se da mudanca ao contetdo do pedido, seja por via de adicdo, alteracéo
ou excisdo, resultar que ao perito na especialidade seja apresentada
informacdo que néo seja derivavel de maneira direta e ndo ambigua daquela
qgue foi anteriormente apresentada, mesmo tendo em conta a matéria que €
implicita para o referido perito.

2. A exigéncia de que determinada matéria seja derivavel de maneira direta e
ndo ambigua daquela que foi anteriormente apresentada ndo implica base
literal nesta ultima.

3. Por matéria implicita entende-se a clara e ndo ambigua consequéncia
daquilo que esta explicitamente mencionado no pedido, a data do mesmo.
Na respetiva avaliacdo, tem de ser tido em conta o conhecimento geral
comum. Todavia, para a determinacdo de o que estd implicitamente

divulgado no pedido, ndo € relevante o que possa ser considerado evidente
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por aquilo que esta explicitamente mencionado no pedido a luz do
conhecimento geral comum.

4. Considera-se que ndo transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI (aplicavel ao
modelo de utilidade por remissao do artigo 134°) a explicitacdo posterior na
descricédo do efeito de uma caracteristica técnica desde que esta tenha sido
claramente divulgada inicialmente e que aquele possa ser deduzido sem
dificuldade por um perito na especialidade a partir do pedido, a data do
mesmo.

5. Considera-se que ndo transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI (aplicavel ao
modelo de utilidade por remissao do artigo 134°) a substituicdo ou a remocao
de uma caracteristica de uma reivindicacdo se um perito na especialidade,
de maneira direta e ndo ambigua, reconhecer que:

d) a caracteristica ndo foi explicada como essencial na divulgacéo;

e) a caracteristica ndo é, enquanto tal, indispensavel ao funcionamento da
invencdao, a luz do problema técnico que aquela resolve; e

f) a substituicdo ou a remocdo ndo requer modificacdo real de outras
caracteristicas para compensar a mudanca.

6. Em caso de substituicdo por outra caracteristica, a caracteristica substituinte
tem de ter suporte nos documentos originais do pedido.

7. Se diversas caracteristicas forem eliminadas de uma reivindicacdo, a
matéria técnica da reivindicacdo emendada tem de ser derivavel de maneira
direta e ndo ambigua do pedido, a data do mesmo, como sendo uma
invencao por si propria, ou seja, tem de resolver um problema técnico e ser
capaz de funcionar na auséncia de qualquer das caracteristicas particulares
gue forem eliminadas.

8. Considera-se que nédo transgride o n.° 3 do artigo 72.° do CPI (aplicavel ao
modelo de utilidade por remissdo do artigo 134°) a limitagdo de uma
reivindicacdo pela inclusdo de caracteristicas adicionais, desde que a
combinacdo resultante esteja divulgada de maneira direta e ndo ambigua no
pedido, a data do mesmo, seja de maneira explicita, seja de maneira
implicita.

9. Para que uma emenda ndo transgrida o n.° 3 do artigo 72.° do CPI (aplicavel

ao modelo de utilidade por remisséo do artigo 134°) a combinacgao resultante
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nao devera ser inconsistente com a descricao, razoavelmente plausivel ou
evidente em face da matéria do pedido.

10.0 disposto nos numeros anteriores, no que se refere ao n.° 3 do artigo 72.°
do CPI, é aplicavel ao n.° 1 do artigo 64.°, com as necessarias adaptacoes,

e ao artigo 134.° do mesmo diploma.

Via Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes
Regra 52 — Remisséo
Artigos relacionados: 139.°

A via de protecdo das invencées por modelo de utilidade internacional aplica-se
o procedimento previsto para a via internacional de protecdo das patentes de

invencdao, previsto nas regras 23 a 24, com as necessarias adaptacdes.
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Parte VI — Desenhos ou Modelos

Regra 1 — Definicdo de desenho ou modelo
Artigos relacionados: 173.°

O artigo 173.° do CPI contém uma lista exemplificativa dos aspetos que
podem contribuir para a aparéncia de um produto, ndo excluindo que esta
possa ser determinada por outras caracteristicas, para além das ali
elencadas. Nesta modalidade de propriedade industrial ndo se protege o
produto em si, nem aspetos ligados a sua funcionalidade ou funcao técnica,

conforme decorre da alinea a) do n.° 6 do artigo 175.° do CPI.

Regra 2 — Definicdo de produto
Artigos relacionados: 174.°

Exemplos de produtos passiveis de protecdo na modalidade de Desenhos
ou Modelos

2.1. Os layouts de espacos comerciais

Os layouts de espacos comerciais sdo suscetiveis de protecdo
nesta modalidade, ndo sendo, no entanto, permitida a sua representacao
sob a forma de plantas arquitetonicas, por se considerar que estas Ultimas
ndo revelam as caracteristicas da aparéncia do produto final (exemplo
infra).

A protecao de layouts de espacos comerciais deve ser requerida
atraves da apresentacéo de um pedido de desenho ou modelo, na classe
32 da Classificacdo Internacional de Locarno, no qual estejam
representados, na mesma figura, os diferentes elementos/caracteristicas

gue o compdem pois é a aparéncia desses elementos como um todo que
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irA merecer protecdo. Podem ser apresentadas até 7 vistas diferentes do
layout do espaco comercial que se pretende proteger.

O registo como desenho ou modelo abrange, assim, a conjugacao
de elementos que estdo representados nas imagens de determinado
espaco comercial (disposi¢ao das cores, dos produtos, da iluminacéo, da
montra).

No caso de se pretender protecdo especifica para algum dos
produtos que se esteja integrado nesse layout, deve ser apresentado um
pedido autbnomo para esse produto, devendo o mesmo ser novo e ter
carater singular.

A protecao néo abrange eventuais futuras alteracdes no layout.

Desenho ou Modelo Comunitario n°® 002010280-0005 (caduco)
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Imagem retirada do site ConceptDraw’”

2.2. Artigos artesanais

Também os artigos artesanais beneficiam de protecdo como desenhos ou
modelos, distinguindo-se dos produtos industriais que se caracterizam pela
repetibilidade que origina cépias perfeitas. No entanto, para efeitos de
protecdo, ndo releva se o produto é feito ou usado, ou pode ser feito ou usado,

de modo artesanal ou industrial.

2.3. Partes e Componentes de Produtos

Considerando que o desenho ou modelo designa a “aparéncia da totalidade,
ou de parte, de um produto”, as partes e os componentes de produtos,
também séo passiveis de protecdo no ambito desta modalidade. A diferenca

7 https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/cafe-floor-plans [acedido em 27-01-2020]
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entre partes e componentes € a suscetibilidade de os segundos poderem ser
retirados para desmontar o produto complexo e nele recolocados para o

montar novamente:

Exemplo de uma representacdo de parte de um produto [Dbesenho ou Modelo
Comunitario n°® 000105929-0003 (caduco)]

Exemplo de uma representacdo de um componente de um produto

complexo [Desenho ou Modelo Comunitario n® 001688615-0001 (caduco)]
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2.4. Conjuntos de artigos (sets of articles)

Outra tipologia de produtos passivel de protecdo no ambito desta
modalidade séo os conjuntos de artigos ou sets of articles.

Os conjuntos de artigos sdo compostos por varios produtos do mesmo tipo,
gue sdo encarados como elementos de um todo e se destinam a ser usados
como tal (i.e. em conjunto).

Ao contrario do que sucede com os componentes de um produto complexo,
os elementos de um conjunto de artigos ndo se encontram mecanicamente
ligados, sendo essa a diferenca que distingue os conjuntos de artigos dos
produtos complexos.

E possivel apresentar conjuntos de artigos num unico pedido desde que
exista uma manifesta relacdo estética e funcional entre os elementos que o
compdem e sempre que, em circunstancias normais, sejam vendidos em
conjunto, como um Unico produto, tal como um tabuleiro de xadrez e as suas
pecas ou um faqueiro (conjunto de facas, garfos e talheres). Para tal, deve
resultar claro das representacfes apresentadas que se pretende obter
protecdo para aparéncia do conjunto, isto é, aquela que resulta da
combinacdo dos diversos elementos integram o conjunto e nao para cada
artigo separadamente. Por conseguinte, pelo menos uma das sete vistas,
devera mostrar o conjunto, exibindo a totalidade dos seus elementos. Caso
contrario, sera emitida uma notificacdo formal, através da qual o requerente
terd a possibilidade de apresentar cada produto separadamente ou submeter

a vista de conjunto em falta.

Figura 1.1 Figura 1.2 Figura 1.3 Figura 1.4
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Exemplo de uma forma de representacdo possivel de um “conjunto de

artigos” [Desenho ou Modelo Comunitario n° 000873443-0001 (caduco)]

NEN.

Figura 1.1 Figura 1.2 Figura 1.3

Outro exemplo de uma representacéo possivel de um “conjunto de

artigos” [Desenho ou Modelo Comunitario n°® 001821364-0005 (caduco)]

2.5. GUI — Graphic User Interfaces

Embora os programas de computador ndo possam ser protegidos como
desenho ou modelo, podem obter protecdo os simbolos graficos e o
préprio lay out de um blogue ou péagina web, desde que retnam os
requisitos de protecdo - novidade e caracter singular. Esta modalidade

permite, por exemplo a protecdo dos GUI — Graphic User Interfaces:

Willkommen Im smart-PORTAL!

EINFACH FERNSEHEN
SIMPLY TELEVISION

- -

LOGIN / LOGOUT .) 3

Hier erfahren Sie was hinter Ihrem eigenen Bereich des smart-Portals
steckt, wie man es einrichtet und vor allem wie man es nutzt.
Zum Start der Vorfihrung bitte mit der ,OK" oder ,Play” Taste bestatigen

e— ———————— —
meinPORTAL medienCENTER W kontaktWELT

Desenho ou Modelo Comunitario n® 001842303-0001 (caduco)
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Regra 3 — Produto complexo
Artigos relacionados: 175.°, n.° 4

1. Qualguer componente de um produto complexo, para ser suscetivel de
protecdo, tem de se apresentar visivel durante a sua utilizacdo normal e desde
que as caracteristicas visiveis desse mesmo componente preencham
cumulativamente os requisitos de novidade e caracter singular.

2. Os perfis utilizados na construgdo/montagem de um produto complexo néo
sdo suscetiveis de protecdo enquanto desenhos ou modelos, a ndo ser que
representem o produto montado, e a sua parte visivel durante a utilizacdo normal

cumpra os requisitos de novidade e de caracter singular. 8

Regra 4 — Divulgacfes efetuadas através da Internet

Artigos relacionados: 178.°

1. O artigo 178.° do CPI contempla diversas formas de divulgacdo dos
desenhos ou modelos. Para efeitos do disposto neste artigo considera-se
que o desenho ou modelo foi divulgado ao publico se essa divulgagéo
tiver ocorrido por diversos meios entre 0s quais se podem considerar as
divulgacdes efetuadas através da Internet. Nesse sentido, sdo aceites
como comprovativos de divulgacbes efetuadas por essa via,
nomeadamente 0s que respeitem a produtos divulgados através de
plataformas de compras, sites ou redes sociais, desde que o0s
comprovativos dessas divulgacdes exibam de forma clara e inequivoca a
respetiva data e reproduzam com exatiddao o desenho ou modelo em

causa.

8 A titulo exemplificativo, o perfil desenvolvido no ambito da construgédo de uma janela, constitui
apenas um dos seus componentes, sendo necessario conjuga-lo com outros perfis de modo a
que se consiga construir a referida janela. Assim sendo, os perfis sdo protegidos, de forma
indireta, através da protecdo da janela. A protecdo da aparéncia de um produto complexo
abrange, pois, apenas a parte visivel dos varios perfis, durante a sua utilizagdo normal.
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A divulgacéo do desenho por essa via € considerada valida a menos que
se comprove que esses factos ndo puderam razoavelmente ter chegado
ao conhecimento dos circulos especializados do setor em questao que
operam na Unido Europeia, no decurso da sua atividade corrente, antes
da data do pedido ou da prioridade reivindicada.

Os comentarios efetuados em redes sociais e plataformas de compras
podem servir para corroborar as provas apresentadas na medida em que
dos mesmos conste a data em que foram efetuados.

Sempre que sejam apresentadas impressdes (printscreens) ou capturas
de ecra (screenshots) de paginas de internet, esses comprovativos devem
conter o endereco eletronico onde a informacéao foi recolhida e podera ser
acedida e, preferencialmente, ser corroborados por outros meios de prova
da data da divulgacdo do desenho ou modelo em causa. Se as
impressdes ou capturas de ecrd forem integradas no proprio documento
onde a fundamentacao é apresentada, devem tais elementos ser também
apresentados isoladamente, em documento autébnomo.

Relativamente a determinacéo da data que sera considerada como efetiva
de divulgacédo, € tomada em conta a data que surge no préprio documento
impresso quando outra data néo constar expressamente e
inequivocamente do contetdo do documento.

Desde 1 de junho de 2020, em matéria de divulgac6es de desenhos ou
modelos na internet, aplicam-se aos pedidos apresentados no INPI as
regras estabelecidas no programa de convergéncia PC10 - respeitante
aos Critérios para apreciacdo da divulgacao de desenhos ou modelos na
internet, a adotar pelo EUIPO e Institutos Nacionais de Propriedade
Industrial dos Estados-Membros®.

Esta pratica comum contém recomendacfes especificas relacionadas

com a apresentacao de elementos de prova obtidos em sitios Web, redes

pratca comum foi publicada no site do |INPI e pode ser acedida em

https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/Not%C3%ADcias/CP10_pt.pdf?ver=2020-04-01-173431-190.

O documento encontra-se organizado em torno de quatro aspetos essenciais: i) possiveis fontes de
divulgacéo de desenhos ou modelos na Internet; ii) tipos de elementos de prova utilizados para comprovar
a divulgacdo na Internet; iii) diferentes meios para determinar a data de divulgacéo; iv) Excecdes a
divulgacéo de desenhos ou modelos na Internet.
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sociais, meios de comunicacéao social online, aplicagdes ou outras fontes
online. As orienta¢cdes constantes da Pratica Comum (PC 10) sé&o
suscetiveis de ser aplicadas no INPI nos procedimentos de oposicdo, em
sede de pedido de modificacdo de decisédo ou de invalidade de registos,
servindo, igualmente, de orientacdo para autoridades competentes,
associacOes de utilizadores, representantes, criadores ou titulares de
direitos, e no que concerne a estes Ultimos, nos cuidados a ter aguando

da divulgacao dos seus desenhos ou modelos na internet.

Regra 5 — Divulgagdes ndo oponiveis

Artigos relacionados: 179.°

1. O requerente de um pedido de registo de desenho ou modelo que o tiver
exposto ou divulgado, nos termos e condi¢cbes previstas nos n.°s 1 e 2 do
artigo 179.° do CPI, para beneficiar dessa divulgacéo e impedir que a mesma
destrua a novidade do pedido de registo, deve mencionar a data e o local da
divulgacdo e apresentar o documento comprovativo, juntamente com o
requerimento de pedido de registo ou no prazo de um més a contar da data
da sua formalizacéo.

2. Os documentos apresentados devem exibir, de forma clara e inequivoca, a
respetiva data e o(s) produto(s) em que o desenho ou modelo foi incorporado,
ou a que foi aplicado.

3. Como formas de divulgacdo sdo aceites, entre outras, a apresentacdo de
originais ou coépias autenticadas de catalogos, publicacdes periddicas,
revistas, jornais, prémios ou outros suportes de divulgacdo que exibam uma
data compreendida nos doze meses que antecedem 0 momento da
apresentacao do pedido ou da prioridade reivindicada.

4. Sempre que a divulgagdo ocorrer em feira ou exposi¢do, admite-se como
documento comprovativo da referida exposi¢cdo, a apresentacdo de um

certificado emitido pela organizacdo da mesma, onde conste fotografia do

Pagina 115 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

produto em questao e se ateste qual a data e o certame onde o mesmo esteve
exposto.

Em alternativa ao referido no nimero anterior, e sempre que a divulgagéo
ocorra em feira ou exposi¢cado que nao se enquadre nas condi¢des previstas
no n.° 4 do artigo 179.° do CPI, pode também ser apresentado um catalogo
onde o produto esteja reproduzido, desde que a declaracdo emitida pela
organizacdo da exposicao efetue referéncia expressa ao catalogo e a pagina

onde 0 mesmo se encontra representado.

Este artigo versa também sobre um outro tipo de divulgacdo que nado destroi
a novidade do pedido e que pode ser relevante para efeitos reivindicagcao do
direito de prioridade no pedido de registo — as divulgacdes efetuadas em
exposicdes internacionais oficiais ou oficialmente reconhecidas (no ambito da
Convencao sobre Exposicdes Internacionais - www.bie-paris.org/site/e) e que
possibilitam ao requerente reivindicar a data dessa divulgagédo como data do
seu pedido de registo, desde que 0 mesmo seja apresentado nos seis meses
subsequentes, conforme previsto nos n.°s 4 e 5 do artigo 179.° do CPI.

Caso a documentacdo apresentada pelo requerente ndo cumpra 0S
requisitos estipulados nos numeros anteriores, € emitida uma notificacéo
formal para correcao dos elementos em falta. O incumprimento da notificacdo
tem como consequéncia a desconsideracao da data de divulgacao indicada
ou da prioridade reivindicada. Se as irregularidades detetadas disserem
respeito a apenas alguns produtos (pedido mdultiplo), ndo é considerada a

divulgacao indicada ou a prioridade reivindicada quanto a esses produtos.

Regra 6 — Forma do pedido —representacdo do desenho ou modelo!©

Esta regra contém indica¢cdes sobre os tipos de representacdes admissiveis;
carateristicas do fundo; numeracao e tipos de vistas, rendncias visuais e
requisitos da descricao

10 A presente regra inclui as diretrizes resultantes da Comunicacdo comum em matéria de
representacao grafica de desenhos ou modelos que reflete a abordagem a adotar pelo EUIPO e
0s institutos nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros relativamente as linhas
de orientacdo para os procedimentos de exame no que concerne a correta utilizacdo dos
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Artigos relacionados: 184.°

1. O desenho ou modelo deve ser representado de forma que permita as
autoridades competentes e ao publico determinar de maneira clara e precisa

0 objeto da protecéo assegurada ao seu titular.

2. Os desenhos ou modelos podem, para efeitos de registo, ser apresentados
através de representacdes graficas ou fotograficas que obedecam aos
seguintes critérios:

a) Representacfes fotogréaficas - As representacbes do desenho ou
modelo depositadas sob a forma de fotografias devem possuir boa
gualidade. O desenho ou modelo deve ser representado de tal forma que
as caracteristicas mostradas sejam claramente visiveis e adequadas para
reproducao.

b) Representacdes gréaficas - As representagdes graficas do desenho ou
modelo devem possuir boa qualidade, devendo o desenho ou modelo ser
representado através de linhas continuas definidas e escuras de tal forma
gue as caracteristicas mostradas sejam claramente visiveis e adequadas

para reproducao.

3. Em ambos os casos mencionados no numero anterior, as representacées
devem ser apresentadas em papel! forte, opaco, branco, formato A4 e de boa
qualidade, a menos gque sejam apresentadas através dos servicos online do
INPI ou em suporte eletronico, casos em que devem obedecer ao disposto

nos n.°s 4 e 5 da regra 4 da parte Ill do presente Manual.

4. As representacdes apresentadas devem exibir unicamente o produto que se
pretende proteger como desenho ou modelo, excluindo-se todos os elementos

humanos e quaisquer acessorios ou, nomeadamente, medidas, setas,

elementos de rendncia, aos tipos de vistas e a representagdo de desenhos ou modelos em fundo
neutro.

11 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Codigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servigcos online do INPI, nos termos do disposto
Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online bem como a comunicagcdo das
notificagcdes aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.
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descricOes ou legendas. Estas devem ainda ser apresentadas hum tamanho
que permita uma facil percecao de todos os pormenores, sempre sob fundo
neutro. Entende-se por fundo neutro aquele cuja cor ou gradagédo de cores
permite a compreensdo da totalidade das caracteristicas da aparéncia do
produto, devendo o contraste entre o fundo e o produto ser de molde a realcar
as caracteristicas acima referidas. A presenca de sombras e reflexos é

permitida desde que néo prejudique a compreensdo da aparéncia do produto.

Requisitos do fundo neutro: as cores, o contraste e as sombras

4.1. Requisitos relativos a um fundo colorido

2.6Uma cor Unica ou predominante no fundo é sempre aceitavel,

contanto que realce as cores do desenho ou modelo.

Desenho ou modelo registado na Austria atualmente caducado n.® 17471999 DMCR n.° 001390298-0001 (15.05) (méquinas de lavar
(01.01) (gelade de chupar) Titular: Schaller Lebensmittel GMBH & 0. KG [parte de -]) Titular- BSH Hausgerate GmbH

Exemplo 24 - Fundo de cor Gnica aceitavel
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Exemplo do PC5 (09.02) (biddes) Exemplo do PCB (22.05) (iscos para pesca)
Exemplo 25 - Fundo de cor (nica inaceitavel

2.70 fundo de cor com gradagao/ou com mais de uma cor € aceitavel

se 0 desenho ou modelo for claramente discernivel.

P

DMCR n. 001387476-0001 (09.01) (oarrafas)

Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.° 2013 00008 Ttulae: .

{23.01) (torneiras) Titular- Line Nymann, Emilie Kampmann,
Nadia bsen, Penile Hinborg

Desenho ou modelo registado em Franga n.° 955805-0005 (09.07)
(tampa de frasco de perfume) Titular: SNIC SARL

Exemplo 28 - Fundo de cor com gradagdo/ou com mais de uma cor aceitavel
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4.2. Requisitos relativos ao contraste

a) As caracteristicas do desenho ou modelo devem ser todas bem visiveis.

b) O contraste é considerado insuficiente quando as cores do fundo e do desenho
ou modelo sdo semelhantes e e se confundem parcialmente entre si. O resultado
€ o de que nem todas as partes do desenho ou modelo terdo suficiente contraste
com o fundo (por exemplo, ndo € claro onde termina o produto e comeca o
fundo).

¢) Por vezes, um fundo mais escuro pode ajudar quando o desenho ou modelo é

claro, ou vice-versa.

Desenho ou modelo registado no Benelux n.® 3889500 (25.03)
(barraca) Titular: Herman Lankwarden,

Exemplo 29 - Contraste suficiente
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Desenho ou modelo registado em Portugal DMCR caducado n.° 0002000234265-
atualmente caducado n.° 420-0006 (06.01) Exemplo do PC6 (06.01) (cadeiras) 0001 (09.01) (garrafas) Titular: Torgoyy,
(cadeiras) Titular: Abyl Mobilidrio om Aroma (ZAO)

Exemplo 30 - Contraste insuficiente

4.3. Requisitos relativos as sombras/ reflexos

a) As sombras ou os reflexos sdo aceitaveis contanto que todas as caracteristicas do

desenho ou modelo sejam visiveis.

b) As sombras ou os reflexos sdo inaceitaveis quando o objeto da protecdo do desenho
ou modelo, em qualquer uma das vistas apresentadas, ndo pode ser determinado sem

ambiguidades.

Esta situagédo pode ocorrer quando:

- O contraste de cor com o desenho ou modelo é limitado;
- As sombras ndo permitem a apreciacao de todas as caracteristicas do desenho

ou modelo, por exemplo porque interferem ou escondem partes do mesmo, ou

distorcem o seu contorno.
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Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.® 201300057 (12.11)
(bicicleta de carga) Titular: 3PART A/S

Exemplo 31 - Sombras aceitaveis

Exemplo do PCE (11.02) (jarras de flores) Exemple do PC6 (14.01) (auriculares)
Exemplo 32 - Sombras inaceitaveis
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Exemplo do PC6 (11.01) (anel)
Exemplo 33 - Reflexos aceitaveis

Exemplo do PC6 (07.01) (tacas para fruta) Exemplo do PC6 (07.01) (tacas para fruta)
Exemplo 24 - Reflexos inaceitaveis

2.7.1.1 Sempre que as cores sejam uma caracteristica do desenho ou
modelo, devem ser exibidas nas representacdes e indicadas no campo proprio
do pedido, de preferéncia, através de um cddigo de cores geralmente
reconhecido. Nao s&o aceites mengdes como “todas as cores” ou “em qualquer
cor” implicando, ainda, a auséncia expressa de reivindicacdo de cores que a
representacdo do produto seja considerada a preto e branco.

2.7.1.2 Sempre que num pedido ndo tenham sido reivindicadas cores e 0s
desenhos ou fotografias as exibam, o requerente é notificado para, querendo,
apresentar a reivindicagdo de cores.

8. A publicacédo a cores apenas ocorre quando as mesmas forem reivindicadas

no pedido, sem o que o desenho ou modelo é publicado a preto e branco.

8. Deve ser representada a parte visivel do desenho ou modelo durante a sua
utilizacdo normal, caso o0 requerente pretenda proteger um desenho ou
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modelo aplicado ou incorporado num produto que constitua um componente

de um produto complexo.

9. Podem ser apresentadas diversas vistas do produto que se pretende registar
como desenho ou modelo, de modo a permitir uma melhor percecdo das
caracteristicas da sua aparéncia. As vistas apresentadas podem ser até um
méaximo de sete por cada produto, surgindo obrigatoriamente cada vista numa

Unica péagina.

Requisitos quanto aos tipos de vistas admissiveis

10. S&o aceites 0s seguintes tipos de vistas:

a) Vistas de diferentes angulos

As vistas de diferentes angulos mostram o desenho ou modelo de acordo com
diferentes pontos de observacéo (angulos) e abrangem as seguintes vistas: vista
frontal, vista superior, vista inferior, vista lateral direita, vista lateral esquerda,

vista posterior e perspetiva.

DMCR n.? 0023254560001 (31.00) (misturadores de cozinha eletricos) Titular: KENWOOD LIMITED

b) Ampliacbes de partes do desenho ou modelo

As vistas ampliadas mostram uma parte do desenho ou modelo a uma escala
alargada. Uma Unica vista ampliada é aceitavel contanto que a parte ampliada ja
seja visivel numa das outras vistas apresentadas e seja apresentada numa vista

Gnica separada.
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DMCR n.° 0019135690-0002 (24.02) (Placas quitnocos para PCR) Titular: ABGENE LIMITED

c) Posicdes alternadas

Os desenhos ou modelos com vistas alternadas possuem um aspeto que pode
ser modificado em diversas configuracdes sem adicdo ou remocao de partes. As
vistas que mostram as diferentes configuracdes do desenho ou modelo devem

ser mostradas separadamente.

OMCR. n.° 000585940012 {14.03) {tebemivels com camars) Tiular: Fupitsu Moble Communications Limited

d) Vistas explodidas

As vistas explodidas consistem em vistas em que as partes do produto sao
apresentadas desmontadas a fim de mostrar como se montam.

As vistas explodidas devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que
represente o produto montado. Todas as partes de um produto devem ser
mostradas desmontadas numa vista Unica separada, proximas umas das outras

e na ordem de montagem.

k

Desenho ou modek registado na Croacia n.® 020110100 (24.01) {pulseiras com estimulador

muscular) Titular: Domink, Zmic
Mostrar as partes explodidas numa vista adicional pode ajudar a compreender o
desenho ou modelo. Contudo, apenas sao protegidas as partes que se mantém

visiveis durante a utilizagdo normal do produto.
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e) Vistas parciais

Vista parcial € uma vista que mostra uma parte do produto separada.

As vistas parciais podem ser ampliadas e devem ser combinadas com, pelo

menos, uma vista que represente o produto montado.

s, B e,

DMCR n.©001385926-0001{09.03) (Filtros de ar, suportes para fitros de ar, paramotores) Tiular: BMC 51,

f) Vistas em corte

As vistas em corte consistem em apresentar partes cortadas do produto para
complementar as vistas de diferentes angulos através da ilustracdo de uma ou

varias caracteristicas da aparéncia do produto, como, por exemplo, o contorno,
a superficie, a forma ou a configuracéo.

As vistas em corte devem ser, inequivocamente, vistas do mesmo desenho ou
modelo e ser apresentadas em conjunto com outras vistas tradicionais como, por
exemplo, as vistas de diferentes angulos. Note-se que nao sdo permitidas

representacdes contendo indicacfes técnicas, como, por exemplo, linhas axiais,
cotagens (dimensdes), numeros, etc.

IV
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Desenho ou modeb registadoem Espanha n.® 10152702-D {01.01) (Bolachas) Titular: CUETARA, S.L.

A adicéo de vistas em corte pode ajudar a compreender o desenho ou modelo. Contudo, apenas

séo protegidas as partes que se mantém visiveis durante a utilizacdo normal do produto.

g) Sequéncia de imagens (desenho ou modelo animado)

A sequéncia curta de imagens é utilizada para mostrar um Unico desenho ou

modelo animado em diferentes momentos, numa progressao claramente
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compreensivel. Isto aplica-se a um icone animado (desenho ou modelo que
consiste numa sequéncia) ou a uma interface grafica animada de utilizador
(desenho ou modelo de uma interface). Para ser aceite:

A sequéncia de imagens deve estar relacionada visualmente (deve ter
caracteristicas em comum), sendo da responsabilidade do requerente numerar

as vistas de tal forma que fornecam uma percecdo clara do

movimento/progressao.
3

o IV JE OO

DMCR n.° 2085894-0014 (14.04) (VisualizagGes animadas no ecrd) Titular: NIKE [nngyate C.V.

h) Combinacédo de diversos meios de representacao visual

Recomenda-se gque os desenhos ou modelos sejam representados utilizando um
unico formato visual (desenho ou fotografia), a fim de evitar mostrar aspetos que

contribuam para uma impresséo geral diferente.

Quando sédo utilizadas representacdes multiplas de um desenho ou modelo,
estas devem referir-se clara e obviamente ao mesmo desenho ou modelo e ser

coerentes ao comparar as caracteristicas representadas.

X

Exemplo do PCG (21.01) (Veiculos [bringuedos])
Numeracéo das figuras

11. As vistas de cada produto devem ser identificadas, ao centro e por baixo de
cada representacdo, através de numeracdo que consista em dois numeros

separados por um ponto, sendo a vista que melhor revele a aparéncia do produto
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designada por fig. 1.1, e as restantes vistas do produto devem ser identificadas
por fig. 1.2, fig. 1.3, fig. 1.4, etc.;

12. Tratando -se de um pedido mdultiplo, a vista que melhor revele a aparéncia
do primeiro produto deve ser identificada por fig. 1.1, a do segundo produto por
fig. 2.1, e assim sucessivamente. As restantes vistas de cada produto devem
seguir uma numeragao sequencial, exemplo fig. 2.2, fig. 2.3, fig. 2.4; fig. 3.2, fig.
3.3, fig. 3.4, etc,;

Requisitos associados as renuncias visuais admissiveis

13. Nos casos em que 0 requerente pretenda proteger apenas uma parte ou
algumas caracteristicas da aparéncia do produto, deve assinalar claramente a
distincdo entre as que pretende proteger e as que nao pretende proteger,
utilizando para tal rendncias visuais. As rendncias visuais indicam que ndo é
reivindicada protecdo, nem serdo objeto de registo, uma parte ou algumas
caracteristicas do desenho ou modelo mostrado na representacdo. A sua
utilizacao indica, portanto, aquilo que ndo se pretende proteger.

14. As renudncias visuais s6 sao aceites quando:

a) Indicam claramente que néo foi reivindicada protecao para uma parte ou
algumas caracteristicas do desenho ou modelo mostrado na
representacao;

b) Sao representadas de forma coerente em todas as vistas onde a renuncia
aparece.

15. As renuncias visuais devem ser apresentadas da seguinte forma:

a) Linhas a tracejado

Recomenda-se a utilizagcéo de linhas a tracejado para as renuncias visuais. Estas
séo usadas para indicar que néo € reivindicada protecdo para as caracteristicas

mostradas a tracejado.
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Para serem aceites, as caracteristicas cuja protecédo nao é reivindicada devem
ser claramente indicadas com linhas tracejadas, enquanto as partes para as

quais é solicitada protecdo devem ser indicadas com linhas continuas.

= (o _b°) .
_— w3

DMCR n.? 0023226440001 (07.02) [pegas de tachos)
Titular: ACTERVIS, GMEH

S6 quando os tracejados ndo podem ser utilizados por razdes técnicas (por exemplo, quando
sdo usados tracejados para indicar costuras em roupas ou padrdes ou quando s&do usadas
fotografias), € que podem ser utilizados outros tipos de renuncia: sombreamento da cor,
delimitagdo por linha continua e imagem desfocada.

b) Sombreado de cores

Este tipo de renuncia visual consiste na utilizacdo de tons de cor contrastados
para esbater as caracteristicas para as quais nao € reivindicada protecao.

As caracteristicas para as quais € reivindicada protecdo devem ser muito
claramente mostradas e ser nitidamente percetiveis, enquanto as caracteristicas
alvo de renuncia devem ser representadas num tom diferente e de uma forma

que lhes confira uma aparéncia desfocada ou impercetivel.

-
| v

DMCR n.® 0002101460004 {12 .08) (automoveis) [parte de -]}
Titular: TOYOTA MOTOR CORPORATION

c¢) Linhas continuas de delimitacao

Com este tipo de rendncia visual, as caracteristicas cuja protecao é reivindicada
devem ser claramente indicadas/representadas dentro da linha de delimitacao,
enquanto as caracteristicas situadas fora dessa linha sdo consideradas objeto
de rendncia e, por conseguinte, ndo protegidas. Estas linhas devem ser
utilizadas com cuidado em desenhos/ fotografias, para evitar incluir no seu

interior elementos que ndo fazem parte do desenho ou modelo.
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e
DMCR n? 001873688-0003 (02.04) Exemplo de CP% (12.15) (grelhas de entrada
(solas) Titular: Miartan s.5.9. de ar para veiculos)

d) Imagem desfocada

Este tipo de renuncia visual consiste em esbater as caracteristicas para as quais
nao é reivindicada protecdo e sO pode ser aceite quando as caracteristicas para
as quais é reivindicada protecdo se distinguem claramente das caracteristicas
alvo de rendncia (esbatidas).

DMCR n.° 000244520-0002 (12.15) (bandagens de rodas para veiculos,
pneumaticos) Titular: Nokian Tyres plc

Requisitos da descri¢cdo (opcional)

16. A protecao conferida por esta modalidade incide exclusivamente sobre as
representacbes do produto que sejam submetidas a registo, pelo que a
descricdo, quando apresentada, tem um caracter meramente acessoério ou
complementar, servindo apenas para descrever e/ou clarificar aspetos da
aparéncia do produto tal como se encontra representado, ndo podendo
ultrapassar o seu ambito.

17. Quando exista, a descricao do desenho ou modelo deve obedecer aos

seguintes requisitos:
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a) Ser apresentada a parte, datilografada ou impressa numa folha branca de
formato A4, utilizando o tipo de letra Courier, tamanho 12, de um so6 lado
da folha, a menos que seja apresentada no campo proprio do formulario
do pedido;

b) Consistir num texto com o maximo de 50 palavras em que sejam indicadas
unicamente as caracteristicas visiveis do produto, sem mencionar
medidas, modo de funcionamento, eventuais vantagens técnicas,
processo criativo ou expressodes relativas a qualidade, originalidade ou
outros detalhes que nao resultem da observacéo direta do produto.

c) A descrigdo devera ser apresentada no momento da submisséo do pedido
ou até a sua publicacdo, sendo um dos elementos que, quando

apresentado, é publicado no Boletim da Propriedade Industrial.

Regra 7 — Forma do pedido de Desenho ou Modelo —indicagao dos

produtos e do criador

Artigos relacionados: 183.° e 184.°

1. A epigrafe deve designar, sem recurso a utilizacdo de expressdes de fantasia
— gue nao constituem objeto de protecéo -, o nome do(s) produto(s) em que
o desenho ou modelo se destina a ser aplicado ou incorporado,
preferencialmente utilizando os termos da Classificacdo Internacional de
Locarno que melhor se adequam a sua aparéncia e caracteristicas.

2. Embora se trate de um elemento cuja apresentacao € obrigatdria nos termos
da alinea b) do n°l do artigo 283° a indicacdo dos produtos ou a
Classificacdo de Locarno ndo afeta, condiciona ou determina o ambito de
protecdo de um Desenho ou Modelo, servindo um propdsito meramente
administrativo, designadamente, o de permitir a pesquisa nas bases de dados
nacionais ou a que o INPI tenha aderido (por exemplo, DesignView12).

3. Quando forem utilizadas expressfes de fantasia ou outras de equivalente

natureza, para designar ou descrever o desenho ou modelo ou que figurem

12 https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview
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nas representacdes apresentadas, poderdo ser oficiosamente suprimidas,
nao sendo objeto de publicagéo.

Quando, no pedido de registo, a indicagéo dos produtos a que o desenho ou
modelo se destina ndo se enquadra nos termos utilizados na Classificacao
Internacional de Locarno, o INPI pode oficiosamente corrigir os termos
utilizados, sempre tal ndo suscite qualquer ddvida quanto a pretensdo do
requerente nem dela se desvie.

A supressao ou correcao oficiosa de termos referida nos pontos 3 e 4, quando
nao for precedida de uma notificacdo em sede de exame formal, é
comunicada ao requerente no mesmo oficio em que Ihe é indicada a data em
que o pedido serd, previsivelmente, objeto de publicacdo, podendo o
requerente, até a data de concessao, manifestar o seu desacordo e propor a
sua alteracao através do ato “Retificacao”.

Quando, pela natureza do processo criativo em causa, nao for possivel
determinar individualmente o criador do desenho ou modelo, pode, no

contexto da alinea c) do n.° 183.° do CPI, ser indicada uma entidade coletiva.

Regra 8 — Pedido divisionério

Artigos relacionados: 186.°

Sempre que um pedido contenha algum ou varios produtos que néo
pertencam a mesma classe da Classificacdo Internacional de Locarno, o
requerente € notificado para apresentar um pedido divisionario ou, em
alternativa, desistir da apresentacédo dos produtos que se enquadram numa
classe diferente dos restantes.

Os produtos que forem excluidos do primeiro pedido devem ser apresentados
no pedido divisionario, beneficiando da data de apresentacdo do pedido
anterior.

E possivel acrescentar novos produtos ao pedido divisionario, no entanto, a
sua data de apresentacéo ira corresponder a data em que for apresentado o

novo pedido.
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Para apresentar um pedido divisionario, € necessario efetuar um novo pedido
e preencher os campos correspondentes ao numero do requerimento e data
do pedido anterior, ndo existindo qualquer diferenca, em termos de taxas,
entre o valor cobrado por um pedido novo e por um pedido divisionario.

. A publicacdo do pedido divisionario no BPI obedece as regras gerais da

publicacdo de pedidos.

Regra 9 — Exame, publicacéo e formalidades subsequentes
Artigos relacionados: 187.°a 191.°

. Apés a respetiva apresentacao, o pedido de registo de desenho ou modelo é
analisado em sede de exame formal, sendo verificado o cumprimento dos
requisitos a que se referem os artigos 173.° e 174.°, os n.°s 3 e 5 do artigo
179.° os artigos 183.° a 186.°, bem como os fundamentos de recusa de
registo previstos nos n.°s 1 a 3 do artigo 192.° do CPI.

N&o sendo detetada qualquer irregularidade e/ou fundamento de recusa, o
pedido é publicado no BPI, para efeitos de apresentacao de reclamacoes.

. Caso seja solicitado um adiamento de publicagéo, o pedido s6 sera publicado
no fim do prazo indicado e que pode corresponder, no minimo, a um més e,
no maximo, a 30 meses. Nao obstante, o requerente podera vir, a qualquer
momento, solicitar a publicac&o imediata do pedido.

. Os adiamentos de publicacdo podem ser solicitados no momento do pedido
ou até a data em que estiver prevista a sua publicacdo, estando, em ambos
0S casos, sujeitos ao pagamento de uma taxa prépria.

. As solicitacGes de adiamento de publicacdo dao lugar a publicacdo de um
aviso de adiamento, 4 meses ap0s a data de apresentacao do pedido.

. Quando o pedido de adiamento for inferior a 5 meses, ndo ha lugar a
publicacdo do aviso de adiamento previsto no nimero anterior.

. Caso o examinador detete alguma irregularidade de caracter formal,
nomeadamente a nivel das representacfes graficas ou fotograficas, da
epigrafe, da Classificacdo Internacional de Locarno, da reivindicacdo de

cores ou da descricdo do desenho ou modelo, ou outros fundamentos de
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recusa, devera notificar o requerente para, no prazo de um més (prorrogavel
por igual periodo), sanar as irregularidades detetadas.

8. Se forem supridas as objecdes invocadas pelo INPI, o pedido € publicado no
BPI, abrindo-se prazo para apresentacao de reclamacoes.

9. Caso o requerente ndo supra as objecdes invocadas, o pedido de registo €
objeto de recusa, sendo o respetivo despacho publicado no BPI,
acompanhado da reproducéo da figura para publicagdo do desenho ou
modelo.

10.Tratando-se de pedidos mudltiplos, verificando-se a existéncia de
irregularidades e/ou fundamentos de recusa em sede de exame formal
respeitante a algum dos produtos, a publicacdo do pedido apenas pode
ocorrer apds notificacdo do requerente para sanar as objecOes detetadas
relativamente aos produtos em questao.

11.Caso nédo sejam sanadas as irregularidades referidas no nimero anterior, 0
pedido de registo € publicado no BPI - para efeitos de apresentacdo de
reclamacdes - apenas no que concerne aos produtos considerados
regulares. Quanto aos restantes, € efetuada na publicacdo acompanhada de
uma mencao relativa as irregularidades detetadas e ndo supridas.

12.Sanadas todas as irregularidades relativas ao exame formal, e findo o prazo
de dois meses ap6s a publicacdo do pedido sem que tenha havido
reclamacdo, ou, havendo, quando esta tenha sido considerada
improcedente, o pedido de desenho ou modelo é totalmente concedido. Nos
casos em gue a reclamacao seja considerada parcialmente improcedente, o
registo é parcialmente concedido, fazendo-se publicacdo no BPI do(s)

produto(s) que tenha(m) sido objeto de recusa.

Regra 10 — Exame aos requisitos de novidade e carater singular
Artigos relacionados: 176.°a 179.°

Embora o exame de novidade e de carater singular apenas seja realizado
guando estes fundamentos forem invocados em sede de reclamagéo ou em

pedido de modificacéo de decisdo, conforme previsto no n.° 3 do artigo 191.°
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e n.°s 4 e 5do artigo 192.° do CPlI, os produtos apresentados a registo devem
preencher aqueles requisitos, sob pena de poder vir a ser declarada a
nulidade do registo, na sequéncia de procedimento desencadeado por
gualquer interessado junto do INPI, de acordo com os artigos 32.°, 202.° e

204.° a 207.° do mesmo codigo.

Regra 11 — Ambito de protec&o
Artigos relacionados: 193.°e 177.°

1. Aprotecéo conferida pelo desenho ou modelo abrange todos os desenhos
ou modelos que n&o suscitem uma impressao global diferente no
utilizador informado, que corresponde a uma pessoa ficticia que conhece
0s varios desenhos ou modelos existentes no setor em causa, possui um
certo grau de conhecimento relativamente as caracteristicas que esses
desenhos ou modelos normalmente incluem e, como resultado do seu
interesse nos produtos em causa, mostra um grau relativamente elevado
de atencdo quando os utiliza®® .

2. No contexto do numero anterior, entende-se por utilizador informado a
pessoa que, nao sendo o criador nem um perito técnico, tem algum
conhecimento sobre os desenhos ou modelos no setor em causa, sem
gue necessariamente conheca que aspetos do produto sédo ditados pela
funcéo técnical®.

3. A avaliacdo do carater singular envolve a andlise de dois aspetos
especificos:

a) a impressdo global que o novo desenho ou modelo suscita no
utilizador informado.
b) a impresséo global suscitada nesse mesmo utilizador por qualquer

outro desenho ou modelo anterior.

13 Vide, neste sentido, as seguintes decisGes: 20/10/2011, C-281/10 P, «Metal rappers»,
EU:C:2011:679, § 53, 59; 22/06/2010, T-153/08, «Communications equipment«, EU:T:2010:248,
§ 47; 06/06/2013, T-68/11, «Watch-dials», EU:T:2013:298, § 59)

14 Vide, neste sentido, o acérddo de 22/06/2010, T-153/08, «Communications equipment»,
EU:T:2010:248, § 48).
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Existindo diferengas entre as “impressdes globais”, havera carater
singular®®. Na apreciacéo do utilizador informado, o caracter singular de
um desenho ou modelo resulta de uma impresséo global de diferenca ou
de auséncia de “deja vu” relativamente ao patriménio de desenhos ou
modelos existentes, devendo nessa apreciacdo ser tidas em conta
diferencas cujo impacto é de molde a causar uma impressao global
distinta, desconsiderando as que nao sejam suficientemente significativas
para afetar a impressao global suscitada, mesmo que ndo possam ser
consideradas pormenores sem importancia'®.

4. No ambito do n.° 2 do artigo 193.° do CPI, o setor econémico de origem
do produto assume relevancia na afericao do grau de liberdade do criador,
sendo mais diminuta essa liberdade em desenhos ou modelos que
provenham de sectores produtivos onde as condicionantes projetuais sdo
elevadas, quer seja por intermédio de normas de embalagem, normas de
seguranca, de construcao, legislacao aplicavel ou simplesmente por ser
um ramo produtivo altamente explorado.

5. O facto de um determinado setor de mercado ser caracterizado pela
existéncia de um extenso patriménio de desenhos ou modelos pode
contribuir para que o utilizador informado — por exposi¢do sucessiva a
desenhos ou modelos anteriores — se torne mais sensivel a diferencas,
ainda que menos significativas, entre desenhos ou modelos. Neste
contexto, pequenas diferencas poderao ser suficientes para produzir uma
impresséao global diferente.'’

6. Na modalidade de desenhos ou modelos € possivel proteger fontes e tipos
letra, mas o0 ambito de protecéo que lhes é conferido incide apenas sobre
as linhas, contornos, formas ou cor dos caracteres, excluindo o seu

significado. Por conseguinte, caso o desenho ou modelo inclua palavras

15 Barbosa, Denis Borges in “Do requisito de originalidade nos desenhos industriais: a perspectiva
brasileira”., 2009, pag. 18

16 Acordao do Tribunal Geral de 4 de julho de 2017 — Processo T-90/16: Murphy/EUIPO — Nike
Innovate  (Pulseira  para relégio eletrénico), disponivel para consulta em
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=208268&pagelndex=0&doclan
g=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5948029

17 Vide, neste sentido, as seguintes decisfes: 13/11/2012, T-83/11 & T-84/11, «Radiatori per
riscaldamento», EU:T:2012:592, § 81; 12/03/2014, T-315/12, «Radiatori per riscaldamento»,
EU:T:2014:115, § 87.
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ou frases, estas ndo sdo objeto de protecdo enquanto tal, mas apenas

enquanto “mancha grafica”.
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Parte VIl — Marcas

Marcas de Produtos ou de Servicos
Regra 1 — Elementos que nao ficam de uso exclusivo

Artigos relacionados: 209.°

1. Apenas até ao momento do despacho de concesséo pode o requerente ou 0
oponente solicitar, em qualquer peca processual, que o INPI indique quais 0s
elementos constitutivos da marca que nao ficam de uso exclusivo.

2. Sempre que nao for expressa ho momento da apresentacao do pedido de
registo, de reclamacéo, de observacdo de terceiros, de contestacdo, de
exposicao suplementar ou de resposta a recusa provisoria, a pretensao
referida no nimero anterior tem que ser formalizada através de requerimento
e acompanhada do pagamento da taxa prevista para “juncado de
documentos”.

3. Quando considerar oportuno, o INPI pode, oficiosamente, indicar no
despacho de concessdo os elementos genéricos, descritivos e usuais, nao
devendo, contudo, entender-se que, quando o ndo faca, todos os
componentes da marca ficam de uso exclusivo do titular.

4. Quando a marca, apesar de ser unicamente composta por indicacdes que,
isoladamente, sdo genéricas, descritivas ou usuais, apresente, no seu
conjunto, suficiente capacidade distintiva, o INPI pode esclarecer que
nenhum dos componentes do sinal fica de uso exclusivo do titular e que a

protecao e exclusividade, abarca apenas o uso conjunto daqueles elementos.

Regra 2 — Marca livre

Artigos relacionados: 213.°

1. Nos casos em que 0 requerente pretenda registar um sinal ao abrigo do

regime da marca livre, essa invocagao apenas € possivel se a utilizacdo em
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causa se tiver iniciado no periodo de seis meses que antecede a
apresentacao do pedido de registo.

A mera alegacéo, por parte do interessado, de que vem usando o sinal que
pretende registar (no periodo circunscrito nos seis meses que antecedem a
apresentacdo do pedido de registo), ndo € suficiente para garantir a
prioridade decorrente do regime de marca livre, consagrado no artigo 213.°
do CPI, sendo necessério que apresente prova desse facto.

A reivindicacdo do direito de prioridade ao abrigo do regime da marca livre,
acompanhada dos respetivos meios de prova, deve ser efetuada logo no
momento da submissdo do pedido de registo da marca cuja prioridade se
pretende reivindicar, ndo sendo admissivel tal reivindicagdo em momento
posterior.

Como meios de prova do uso da marca no ambito do artigo 213.° do CPI séo
admitidos, entre outros, a apresentacdo de fotografias do proprio produto,
cOpias de pedidos de encomenda, de faturas de fornecimento, de fichas de
producdo, embalagens, catalogos, etiquetas, listagens de precos, brochuras,
flyers, stickers, declaragdes de fornecedores e/ou de clientes do titular da
marca e provas de publicidade da marca.

Os elementos probatérios referidos no nimero anterior s6 sdo admissiveis
guando, através da sua observacdo, se consiga perceber que respeitam a
utilizacdo no mercado, no periodo relevante e para os produtos e/ou servicos
indicados no pedido de registo, do sinal para cujo pedido de registo se
pretende garantir prioridade, pelo que é imprescindivel que contenham
mencao expressa a data a que se reporta o seu uso, de modo a que seja
possivel aferir inequivocamente o0 momento em que 0 mesmo Se iniciou.
Nos casos em que tenha havido invocacédo do regime da marca livre, mas
nao tenha sido apresentada prova de uso, ou em que a mesma seja
insuficiente, o requerente é notificado para suprir essa falta no prazo
improrrogavel de um més.

Quando o interessado ndo apresente elementos que demonstrem
cabalmente que a utilizacdo do sinal apenas teve inicio no periodo de seis
meses gque antecede a apresentacdo do pedido de registo, ou nas situacdes

em que se considere que as provas carreadas sao insuficientes ou inidoneas,

Pagina 139 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

nao é reconhecida a prioridade decorrente do regime da marca livre ou ndo

registada.

8. Nos casos previstos no numero anterior, o requerente é notificado da
inadmissibilidade das provas, sendo o pedido publicado sem mencao a
prioridade reivindicada.

9. Sem prejuizo do disposto no namero anterior, a mengao a reivindicagédo de
prioridade aquando da publicacdo do pedido no BPI ndo impede que o juizo
sobre a admissibilidade da reivindicacdo seja, de modo fundamentado,
alterado em sede de exame substancial do processo de registo, ou em fases

processuais subsequentes.
Marcas coletivas e marcas de certificagdo ou de garantia

Regra 3 — Pedido de registo de marca coletiva e marca de certificacdo ou

de garantia'®

Artigos relacionados: 214 a 221.°

1. Sem prejuizo do disposto nos n.°s 2 e 3 da presente regra, o pedido de registo
de uma marca coletiva ou de uma marca de certificagdo ou de garantia
obedece, com as devidas adaptagcdes, aos requisitos formais das marcas de
produtos e servigos.

2. O regulamento de utilizacdo das marcas coletivas deve especificar:

a) O nome e o endereco do requerente, obrigatoriamente uma pessoa
coletiva;

b) No caso de o requerente se tratar de uma associacgdo, as condi¢cdes de
filiacao;

c) A representacdo da marca;

d) Os produtos e/ou servigos abrangidos pela marca;

e) As pessoas autorizadas a utilizar a marca;

18 Marca coletiva (corresponde a anteriormente designada por marca de associacdo) e marcas
de certificacdo ou de garantia (corresponde a anteriormente designada por marca de
certificacéo)
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f) As condicGes da respetiva utilizacdo, incluindo as sancbes no caso de
usurpagéao ou contrafacéo;
3. O regulamento de utilizacdo das marcas de certificacdo ou de garantia deve

especificar:
a) O nome do requerente e o endereco do requerente;
b) A representacdo da marca;
c) Os produtos ou servigos abrangidos pela marca;

d) As caracteristicas dos produtos ou servigos a certificar pela marca de
certificacao, designadamente, o material, o modo de fabrico dos produtos

ou a prestacao dos servicos, a qualidade ou a preciséo;

e) As condi¢cbes de utilizagdo da marca de certificagcdo ou de garantia,

incluindo as sancdes no caso de usurpacédo ou contrafacéo;
f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca de certificacdo ou de garantia;

g) O modo como o organismo de certificacdo verifica essas caracteristicas e
supervisiona a utilizagcdo da marca de certificagdo ou de garantia.

5. Quando os regulamentos de utilizacdo néo forem fornecidos juntamente com
o pedido de registo, ou ndo cumprirem 0s requisitos previstos nos n.°s 1 a 3
da presente regra, o INPI notifica o requerente para sanar a irregularidade no
prazo de um més, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos das
alineas b) e ¢) do n.° 1 do artigo 23.° do CPI.

Regra 4 — Pedido de registo de marca - Representacdo da marca'®

Artigos relacionados: 222.°

1. A marca deve ser representada de forma que, para todos os efeitos inerentes

ao registo, permita a sua reproducdo de uma forma clara, precisa, autbnoma,

19 A presente regra inclui as diretrizes resultantes da Comunicagdo comum sobre a
representacdo de novos tipos de marcas que reflete a abordagem a adotar pelo EUIPO e os
institutos nacionais de Propriedade Industrial dos Estados-Membros relativamente as definicées
€ aos requisitos de representacao para 0s novos tipos de marcas resultantes da eliminacdo do
requisito de representagédo grafica.
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facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva, de modo a permitir as

autoridades competentes e ao publico determinar de maneira clara e precisa

0 objeto da protecdo assegurada ao seu titular.

2. Atendendo a que a representacdo da marca define o objeto do registo, sempre

que esta for acompanhada de uma descricédo, tem de estar de acordo com a

representacdo, ndo podendo ultrapassar o seu ambito.

3. Os pedidos de registo de marcas devem conter uma indicagdo clara quanto

ao tipo de marca a registar,

devendo o sinal submetido a registo estar de

acordo com o tipo de marca selecionado, tal como ilustrado no quadro abaixo:

Tipos de marcas e sua representacao:

Marca Nominativa

Definicao

Representacgéo

Sinal constituido  exclusivamente
pelos elementos abaixo indicados ou
por combinacdes destes:
- palavras, letras, nUmeros ou outros
carateres tipograficos normalizados

A marca nominativa deve ser representada por uma
reproducdo dos seus elementos constitutivos numa grafia e
formatacdo normalizadas, sem qualquer representacao
gréfica, estilizacdo ou cor.

Marca Figurativa

Definicao

Representacéo:

Sinal constituido por todos ou alguns
dos seguintes elementos:
- palavras, letras, nUmeros ou outros
carateres tipogréaficos, sempre que se
apresentem estilizados, numa
formatacdo ndo normalizada ou
apresentem uma  caracteristica
grafica ou uma cor;
- elementos exclusivamente
figurativos;

- Uma combinacgé&o dos dois tipos de
elementos acima referidos.

A marca figurativa deve ser representada por uma
reproducédo dos seus elementos constitutivos que obedeca
as caracteristicas desta tipologia e pelas cores, sempre que
estas sejam reivindicadas.

Marca Tridimensional

Definicao

Representacéo:

Sinal que consiste em, ou integra,
uma forma tridimensional, incluindo
recipientes, embalagens, o produto
propriamente dito ou a sua aparéncia

A marca tridimensional deve ser representada por uma
reproducdo grafica da forma, incluindo imagens geradas por
computador, ou por uma reproducdo fotografica. A
representacao, grafica ou fotografica, deve incluir diferentes
vistas, se tal for essencial para a percecdo do elemento
tridimensional que se pretende proteger.

Marca de Posicéo

Definico

Representacéo
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Sinal que se caracteriza pelo modo
especifico em que é colocado ou
aposto nos produtos.

A marca de posicdo deve ser representada por uma
reproducéo que identifique corretamente a posicao do sinal
e a sua dimensao ou propor¢édo em relacdo aos produtos em
causa. Os elementos que ndo fazem parte do objeto do
registo devem ser visualmente identificados, de preferéncia,
com recurso a linhas a tracejado ou a ponteado. A
representacao pode ser acompanhada de uma descricéo
especificando de que forma o sinal é aposto nos produtos.

Marca de Padrao

Definicao

Representacao

Sinal constituido exclusivamente por
um conjunto de elementos que se
repetem regularmente.

A marca de padrdo deve ser representada através de um
padrdo que se repete. A representacao pode ser
acompanhada de uma descri¢cdo que especifique a
regularidade de repeticdo dos seus elementos.

Marca de Cor

Definicdo

Representacéo

As marcas de cor enquadram-se
numa das seguintes definicBes:

i) Sinal constituido exclusivamente
por uma sO cor, sem contornos;

ou
i) Sinal composto exclusivamente por

uma combinacdo de cores, sem
contornos;

i) A marca que consista huma s cor (sem contornos) deve
ser representada por uma reproducdo da cor e por uma
indicacao dessa cor por referéncia a um cédigo de cores
geralmente reconhecido;

ou

ii) A marca que consista numa combinacdo de cores (sem
contornos) deve ser representada por uma reproducao que
mostre a disposicdo sistematica da combinacao de cores, de
forma uniforme e predeterminada, e por uma indicacéo
dessas cores por referéncia a um cédigo de cores
geralmente reconhecido. Pode acrescentar-se uma
descricdo especificando a disposicdo sistemética das cores.

Marca Sonora

Definicao

Representacgéo

Sinal constituido exclusivamente por
um som ou combinacdo de sons.

A marca sonora deve ser representada por um ficheiro audio
que reproduza 0 som ou por uma representacdo exata do
som em notacdo musical,

Marca de Movimento

Definicao

Representacgéo

Sinal gue consiste em, ou integre, um
movimento ou uma alteracdo na

A marca de movimento deve ser representada por um video
ou por uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem
0 movimento ou a alteragdo de posi¢cdo dos elementos que
constituem o sinal. Quando sao usadas imagens fixas, estas

posicdo dos elementos que o|podem ser numeradas ou acompanhadas por uma descrigdo
compdem. explicativa da sequéncia;
Marca Multimédia
Definicao Representacéo

Sinal que consiste em, ou integre,
uma combinacdo de imagem e som

A marca multimédia deve ser representada por um ficheiro
audiovisual contendo a combinagéo da imagem e do som

Marca de Holograma

Definicéo

Representacéo

Sinal composto por elementos com
caracteristicas hologréficas;

A marca de holograma deve ser representada por um video
ou uma reproducao gréfica ou fotografica contendo as vistas
necessarias e suficientes para identificar o efeito holografico
na sua totalidade.
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4. Se a marca nao for abrangida por nenhum dos tipos enumerados no nimero
anterior da presente regra, a sua representacao deve respeitar as normas

descritas no n.° 1 e ser acompanhada de uma descricao.

5. Nos casos em que a representacdo de marcas ndo convencionais for

apresentada por via eletrénica, sdo admissiveis os seguintes formatos:

Tipo de marca Formato de ficheiro eletrénico
Marca de som JPEG; MP3

Marca de movimento JPEG; MP4

Marca multimédia MP4

Marca de holograma JPEG; MP4

6. Se a representacdo da marca néo for entregue por via eletrénica?’, aplica-se,

com as necessarias adaptacoes, o estabelecido nos n.°s 1 a 4 da presente regra.

7. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, se a representacdo da marca

nao for entregue por via eletronica, a mesma deve:

a) Ser inserida no campo previsto no respetivo formulario, em fundo
neutro;

b) Respeitar as dimensdes méaximas de 8 cm x 8 cm e minimas de 3
cm em, pelo menos, uma dessas dimensoes;

c) Em caso de sinal exclusivamente nominativo, a reproducdo deve
ser a negro, utilizando o conjunto latino de caracteres em fonte

Courier, de tamanho 14 a 20, e usar a mesma fonte tipografica para

20 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Cédigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servigcos online do INPI, nos termos do disposto
Decreto-Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020
a vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da préatica de atos exclusivamente online bem como a comunicagdo das
notificagcdes aos interessados, que é efetuada preferencialmente por email.
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todo o sinal, podendo o INPI reproduzi-lo como disposto na alinea
anterior, caso néo venha assim reproduzido;
d) No caso das marcas sonoras, devem ser apresentadas as

correspondentes frases musicais.

8. Se o0 pedido contiver uma representacdo da marca sem especificar o tipo de
marca pretendido, o INPI, com base na representacédo fornecida e numa
eventual descricdo da marca, atribui o tipo de marca adequado e informa o

requerente por escrito, fixando um prazo para apresentar observacgoes.

9. Caso nao sejam apresentadas as observacbes mencionadas no numero
anterior, a alteracdo do tipo de marca sera considerada aceite pelo

requerente.

10.Quando exista uma contradi¢édo entre a representacdo da marca e informacao
adicional sobre a mesma incluida no pedido, designadamente a indicacao do
tipo de marca visado, o requerente € notificado para, no prazo de um més,
para efetuar os esclarecimentos ou as alteracfes necessarias para sanar a
contradicdo, sob pena de recusa do registo nos termos da alinea b) don.° 1
do artigo 23.° do CPLI.

Regra 5 — Pedido de registo de marca - Reivindicagcao de cor ou cores
Artigos relacionados: 233.°

1. O sinal a cores deve reivindicar a cor (quando exclusivamente constituido por
uma so cor) ou as cores em que é apresentado (quando constituido por uma
combinacao de cores).

2. Nos casos em que o requerente pretenda reivindicar uma ou varias cores
num sinal, deve especificar concretamente os elementos cromaticos visados,
de preferéncia através de codigo de cores geralmente reconhecido, nao
sendo admissivel uma indicacdo como “todas as cores”.

3. Sempre que num pedido ndo tenham sido reivindicadas quaisquer cores e 0
sinal as exiba, o requerente é informado de que, caso nao efetue a

reivindicacdo de cores, o sinal sera publicado a preto e branco, sendo-lhe
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concedido, através de notificacdo, um prazo de um més para clarificar a sua

pretenséo.

Regra 6 — Pedido de registo de marca — Indicacdo de produtos e/ou

servigos

Artigos relacionados: 233.°

O requerente deve ser o mais explicito possivel na designacédo dos produtos
e Servigos, para 0s quais visa obter protecdo, usando, para tal, a terminologia
de produtos e servicos da Classificacdo Internacional de Nice na sua versao
atualizada, que se encontra disponivel no sitio eletrénico do INPI.

O requerente deve, sempre que possivel, abster-se de usar os intitulados das
classes para indicar os produtos e/ou servi¢os que pretende assinalar, salvo
se a sua utilizacdo permitir determinar, com clareza e precisdo, quais 0s
produtos e/ou servigos visados pelo pedido de registo.

A verificacdo da conformidade do pedido com as regras da Classificacao
Internacional de Nice é efetuada em sede de exame formal, momento em que
nao sb se aprecia se a indicacao das classes foi correta, mas também se os
produtos e/ou servicos, tal como se encontram redigidos, se enquadram nos
termos daquela Classificagéo.

Na lista que fornecer no pedido de registo, o requerente deve individualizar
0s produtos e/ou servicos através da respetiva separacédo, utilizando um
ponto e virgula para o efeito.

Se as irregularidades detetadas na verificacdo dos aspetos descritos nos
nameros anteriores forem passiveis de regularizacdo oficiosa, e se se
enguadrarem no ambito da vontade presumida do requerente, o INPI procede
as devidas corre¢cfes, comunicando tal facto ao interessado.

Ao invés, se a regularizacdo oficiosa ndo for possivel, o requerente é
notificado para efetuar as devidas corre¢des no prazo de um més, sob pena
de indeferimento do pedido de registo, nos termos da alinea b) do n.° 1 do
artigo 223.° do CPI.
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Quando as irregularidades afetem apenas alguns dos produtos ou servigos

indicados no pedido de registo, somente esses s&o abarcados pela recusa.

Regra 7 — Instrucéo do pedido

Artigos relacionados: 223.°

Sempre que seja requerida a protecdo de uma marca que contenha
elementos verbais e figurativos, o requerente deve especificar, no
requerimento de pedido, os elementos verbais que constam do sinal
requerido. Sempre que 0S mesmos nhao sejam apresentados e o INPI
considere que néo resulta inequivoca a interpretacao dos elementos verbais
gue constam do sinal requerido, notifica o0 requerente, Nnos termos previstos

no numero 7 da presente regra.

No caso do sinal registando reproduzir nomes, brasdes, emblemas e
distingbes do Estado, Municipios ou outras entidades publicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, o emblema e a denominag&o da Cruz Vermelha
ou organismos equivalentes, bem como outros sinais que caiam no campo
de aplicacdo do artigo 6ter da CUP?%, o requerente deve comprovar o direito
a incluir esses elementos no sinal, exibindo autorizacdo das autoridades

competentes.

A exigéncia prevista no nimero anterior aplica-se somente aos casos em que
o sinal mostra evidente inspiracdo nesses nomes, brasées, emblemas e
distingdes.

Se os elementos referidos no nimero 1 forem meramente fantasiosos, basta
a entrega, no momento da apresentacdo do pedido ou em resposta a
notificacéo, de uma declaracéo que o afirme, sendo o requerente responsavel
pela veracidade dessa declaracao.

Sem prejuizo do referido no numero anterior, quando nenhuma declaragéo

tenha sido entregue, mas o INPI considere manifesto que os elementos

21 https://www.wipo.int/article6ter/en/legal_texts/quidelines.html (guidelines)

https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp (pesquisa na BD 6ter)

Pagina 147 de 211


https://www.wipo.int/article6ter/en/legal_texts/guidelines.html
https://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/search-struct.jsp

MANUAL DE APLICACAO DO CPI

7.

8.

incluidos no sinal s&o meramente fantasiosos, o requerente néo é notificado
para a apresentacao de qualquer documento comprovativo.

A inclusdo em sinais distintivos de simbolos, brasGes, emblemas ou
distincbes pertencentes a entidades privadas ou publicas, nacionais ou
estrangeiras, que se enquadrem na alinea c) do n.° 3 do artigo 223.° do CPI
tem de ser autorizada por quem nelas para o efeito tenha competéncia, por
exemplo:

a) para autorizar a inclusdo de quaisquer bandeiras (a excecdo da
bandeira nacional - vide n.° 8 da presente regra), escudos, simbolos,
brases ou outros emblemas oficiais referentes a municipios ou
freguesias sdo competentes as respetivas Assembleias.

b) para autorizar a utilizacdo de um emblema ou denominac¢éo da Cruz
Vermelha € competente a Dire¢cdo Nacional da Cruz Vermelha.

c) tratando-se da inclusdo de quaisquer brasdes, escudos, simbolos, ou
outros emblemas que nao se verifique pertencerem inequivocamente
a qualquer entidade publica ou privada, a andlise da necessidade de
notificacdo para apresentacdo de eventual autorizacdo é ponderada
casuisticamente, em fungcdo da probabilidade de estar em causa um
sinal suscetivel de salvaguarda ao abrigo da alinea a) do n.° 3 do artigo
231.° do CPI.

O INPI notifica o requerente quando ndo sejam apresentados os elementos
indicados nos numeros anteriores, concedendo-lhe o prazo de um més para
gue os forneca, sob pena de indeferimento do pedido de registo, nos termos
do disposto na alinea b) do artigo 23.° do CPI.

A inclusdo da bandeira da Republica Portuguesa, ou de alguns dos seus
elementos, em processos de registo nacional, depende da verificagdo dos
requisitos constantes no n.° 5 do artigo 231.° do CPI.22

22 Até 2008, a inclusdo da Bandeira Nacional, ou de algum dos seus elementos, em pedidos de registo de
propriedade industrial apresentados junto do INPI, dependia da obtencdo de autorizagdo para o efeito, o
gue suscitava duvidas sobre a entidade nacional competente para conceder a referida autorizagdo. Nesse
sentido, o Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de julho, que introduziu medidas de simplificagdo no CPI, veio
entdo dispensar a necessidade da referida autorizagdo, habilitando o INPI a efetuar essa apreciagdo no
momento em que efetua o exame dos pedidos de registo nacionais e a aferir se a utilizacdo da bandeira
nacional, ou algum dos seus elementos, é suscetivel de ser admitida, ou se, pelo contrario, aconselha a
recusa do registo em virtude de a sua inclusdo ser, de alguma forma, suscetivel de desrespeitar,
desprestigiar ou ofender a dignidade desses simbolos. Nestes termos, nos n.°s 4 e 5 do artigo 231.° do CPI
sdo estabelecidos os termos em que essa apreciagdo devera ser efetuada, bem como a faculdade de o
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Regra 8 - Transliteracao

Artigos relacionados: 223.°

1. Quando um sinal distintivo do comércio contiver inscricbes em caracteres que
nao correspondam aos caracteres do alfabeto latino, o requerente deve, logo
no momento do pedido de registo, apresentar transliteracdo e traducédo das
mesmas.

2. O INPI notifica o requerente quando ndo sejam apresentados os elementos
indicados no numero anterior, concedendo-lhe o prazo de um més para que

os forneca, sob pena de indeferimento do pedido de registo.

Regra 9 - Divisédo do pedido de marca

Artigos relacionados: 225.°

1. A declaragéo da divisao do pedido, nos termos do artigo 225.° do CPI, deve

incluir:
a) O numero de processo atribuido ao pedido;
b) O nome e o endereco do requerente;

c) A lista dos produtos ou servicos objeto do pedido divisionario, ou, nos
casos em que se pretenda a divisdo em mais do que um pedido
divisionario, a lista dos produtos ou servicos objeto de cada pedido
divisionario;

d) A lista dos produtos ou servigos que se mantém no pedido inicial.

2. O INPI estabelece um processo separado para cada pedido divisionario, que

consiste numa coépia integral do processo do pedido inicial, incluindo a

INPI recusar, oficiosamente, um pedido de registo sempre que considere que podera estar em causa a
ofensa da dignidade da bandeira nacional ou de algum dos seus elementos.
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declaracdo de divisdo e a correspondéncia que com ela se relacione,
atribuindo um novo numero de pedido a cada pedido divisionario.
3. A publicacdo de cada pedido divisionario no BPI obedece as regras gerais da

publicacédo de pedidos.

Regra 10 - Divisdo de um registo de marca

Artigos relacionados: 225.°

1. A declaracdo da divisdo de um registo, nos termos do artigo 225.° do CPI,

deve incluir:
a) O numero de registo ou de processo;
b) O nome e endereco do titular do registo;

c) A lista dos produtos ou servigos que constituem o registo divisionario,
ou, NOS casos em que se pretenda a divisdo em mais do que um registo
divisionério, a lista dos produtos ou servicos objeto de cada registo
divisionario;

d) A lista dos produtos ou servicos que se mantém no registo inicial.

2. O INPI estabelece um processo separado para o registo divisionario, que
consiste numa copia integral do processo do registo inicial, incluindo a
declaracdo de divisdo e a correspondéncia que com ela se relacione,
atribuindo um novo nimero a cada registo divisionario.

3. Todos os requerimentos e pedidos apresentados e todas as taxas pagas antes
da data em que o INPI receber a declaragdo de divisdo sao considerados
como tendo sido efetuados ou pagos também no que se refere ao registo que
resultar da divisdo, mas as taxas relativas ao pedido original devidamente

pagas nao séo reembolsadas.

Regra 11 — Pedido de registo de marca — Exame formal

Artigos relacionados: 233.°
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1. Apresentado o pedido de registo de marca no INPI, é efetuado exame
para verificar o preenchimento dos elementos minimos a que se refere o
n.° 3 do artigo 222.°, para efeitos de atribuicdo de uma data ao pedido, e
exame formal para verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos
artigos 217.°, 222.°, 223.°, 224.° e 225.° do CPI.

2. Se, em resultado do exame, o INPI, verificar a falta de algum dos
elementos a que se refere 0 nimero anterior, ou outras irregularidades
gue devam ser supridas em momento anterior a publicacdo do pedido, o
requerente é notificado para corrigi-las no prazo de um més, sob pena de
recusa do registo nos termos do disposto na alinea b) do n.° 1 do artigo
23.°do CPI.

3. Se o pedido contiver todos 0s elementos e requisitos necessarios a sua
completa instrugcdo, ou caso 0 requerente O regularize nos prazos
estabelecidos, 0 mesmo € publicado para efeitos de apresentacdo de
reclamacdes, nos termos do artigo 17.° do CPI, ou de observacdes de

terceiros, nos termos do n.° 1 do artigo 226.° do mesmo cédigo.

Regra 12 — Tramitagcé&o processual
Artigos relacionados: 229.°

1. Apds o decurso do prazo de oposicdo procede-se ao estudo do processo,
nos termos da regra seguinte, que pressupde o exame do sinal (motivos
absolutos)?® e a sua comparagdo com outras marcas e outros sinais distintos
do comércio (motivos relativos)?4.

2. Quando, durante o exame, a que se refere o numero anterior, o INPI detete
oficiosamente a existéncia de um fundamento de recusa que nao tenha sido
invocado em oposicao, o pedido de registo € objeto de despacho de recusa
provisoria.

3. Ao despacho de recusa proviséria pode o requerente responder (mediante

requerimento e satisfagdo da taxa correspondente), no prazo de um més a

23 Ver definigdo constante do n.° 2 da regra 13.
24 Ver definicdo constante do n.° 3 da regra 13.
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contar da data da notificagcdo, sob a cominacdo de a recusa se tornar
definitiva, se o INPI considerar que se mantém os fundamentos que
conduziram ao indeferimento.

O prazo de resposta pode ser prorrogado unicamente por um més, se o
requerente o solicitar no decurso do periodo referido no numero anterior.
Nos casos em que seja proferido um despacho de recusa provisoria, pode
ser admitida a suspensao de estudo do pedido de registo, aplicando-se, com
as devidas adaptacbes, o disposto na regra 15 da parte Ill do presente
Manual.

A auséncia de resposta a uma recusa proviséria nao implica que o
indeferimento se converta automaticamente em definitivo, devendo, em sede
de reexame, ser sempre feita nova andlise do processo, com o objetivo de
confirmar se os obstaculos a concesséo se mantém.

A declaracéo de consentimento prevista no artigo 236.° do CPIl também pode
ser apresentada em resposta a um despacho de recusa provisoria e deve ser
formalizada através do ato “apresentacao de declaragcao de consentimento”,
sendo, nesses casos, dispensada a formalizagdo de “resposta a recusa
provisoria”.

Quando esteja em causa um processo litigioso em que a procedéncia da
reclamacao afete apenas parte dos produtos e/ou servigcos, e se imponha,
para os restantes, o indeferimento provisério com outro fundamento, o INPI,

em principio, apenas reaprecia 0 processo quanto a este ultimo.

Regra 13 — Exame de motivos absolutos e relativos de recusa

Artigos relacionados: 229.° e 232.°,n.° 2

No estudo de processos de registo de marcas, o INPI procede oficiosamente
a verificagdo do cumprimento das formalidades legais, dos motivos absolutos
e relativos de recusa.

Os motivos absolutos de recusa reportam-se aos limites intrinsecos do sinal
em estudo, nomeadamente a afericAo sobre se o sinal se encontra

adequadamente representado por forma a permitir determinar de modo claro
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e preciso o objeto da protecdo, bem como a sua capacidade distintiva. Estes
fundamentos de recusa encontram acolhimento nos n.°s 1 a 5 do artigo 231.°
do CPI.

Os motivos relativos de recusa reportam-se a limites extrinsecos ao sinal em
estudo, exigindo essencialmente a comparacdo entre o sinal registando e
outros sinais distintivos do comércio potencialmente obstativos. Estes
fundamentos de recusa encontram-se previstos nos artigos 232.° a 235.° do
CPIL.

Em sede de apreciacao oficiosa de motivos relativos de recusa, o INPI atende
particularmente aos sinais distintivos de comeércio nacionais, da Unido
Europeia e internacionais prioritarios, ou outros direitos de propriedade
industrial.

Relativamente aos direitos ndo previstos no numero anterior, de que as
denominagbes sociais ou os direitos de autor sao exemplo, o exame

confrontativo sé sera efetuado na sequéncia de reclamacéo do interessado.

Regra 14 — Aquisicdo de capacidade distintiva através do uso

Artigos relacionados: 231.°, n.° 2

Compete ao requerente alegar e provar que um sinal, que a partida, ndo seria
distintivo €, afinal, capaz de individualizar os produtos e/ou servi¢cos que visa
assinalar.

A afericdo da eventual aquisicdo de capacidade distintiva de uma marca na
sequéncia do uso que dela for feito, reporta-se ao momento anterior a
apresentacao do pedido de registo (ou da data de prioridade, se reivindicada).
As provas apresentadas devem respeitar ao uso do sinal tal como foi
submetido a registo, evidenciando a sua utilizagdo como marca para

distinguir os produtos e/ou servigos requeridos.
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Regra 15 - Provas de uso no ambito de reclamacao ou recusa provisoria

Artigos relacionados: 227.° e 230.°

1. Os pedidos de prova de uso de uma marca anterior, no contexto dos
artigos 227.° ou 230.° do CPI, devem ser formulados pelos interessados
em sede de contestacdo ou de resposta a recusa provisoria.

2. Sempre que a reclamacao ou a recusa proviséria se fundamentem na
existéncia de uma marca anterior que se encontre registada ha menos de
5 anos (a data do pedido de registo objeto do exame, ou da respetiva
prioridade) o requerente, na contestacdo ou na resposta a recusa
provisoria, ndo pode solicitar que o titular da marca anterior seja notificado
para apresentar provas de uso.

3. Nos casos em que seja apresentado requerimento nos termos referidos
no ndimero anterior, € 0 mesmo objeto de despacho de indeferimento.

4. Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova de uso que cumpra 0s
requisitos do artigo 227.°, o INPI notifica a contestacdo ao reclamante,
indicando igualmente que foi solicitado que este demonstrasse 0 uUso sério
da sua marca.

5. Se o requerente tiver efetuado um pedido de prova uso que cumpra 0s
requisitos do artigo 230.° do CPI, o INPI notifica o titular do direito anterior
em que se tiver baseado a recusa proviséria para, no prazo de um més,
prorrogavel por outro, demonstrar 0 uso sério da sua marca, enviando-
lhe, juntamente com a notificacdo, cépia do despacho de recusa
provisoria.

6. Se o reclamante ou o titular do direito anterior (em que se tiver baseado a
recusa proviséria) ndo fornecer quaisquer elementos de prova, nem
apresentar motivos que justifiguem o ndo uso do sinal, antes do termo do
prazo de um més, prorrogavel por outro, o INPI considera improcedente
a reclamacao, ou ndo converte em definitiva a recusa provisoria que se

tenha baseado nesse direito anterior.
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7. O INPI considera igualmente improcedente a reclamacdo, ou nao
converte em definitiva a recusa provisoria com fundamento num direito
anterior, se 0 oponente ou o titular do direito anterior (em que se tiver
baseado a recusa provisoria) fornecer elementos de prova, ou indicar
motivos que justifiquem o ndo uso do sinal, que sejam considerados
irrelevantes ou insuficientes.

8. Osrequisitos a que os elementos de prova apresentados devem obedecer
encontram-se previstos na Parte X do presente Manual.

9. Se os elementos de prova nao estiverem redigidos em portugués, o INPI
pode exigir a apresentacdo de uma tradugcédo desses elementos para a
lingua portuguesa, em conformidade com a regra 1 da parte Il do

presente Manual.

Regra 16 — Marca notéria e marca de prestigio

Artigos relacionados: 234.° e 235.°

1. Compete aos interessados alegar e apresentar provas que possam conduzir
a aplicacdo dos artigos 234.° e 235.° do CPI, ndo sendo esse estatuto
reconhecido oficiosamente pelo INPI.

2. Se a reclamacao tiver por base uma marca notdria ou de prestigio, as provas
devem demonstrar o reconhecimento desse estatuto e o alcance geografico
da notoriedade e do prestigio.

3. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no caso da invocacgao do regime
consagrado no artigo 235.° do CPI, compete igualmente ao oponente carrear
prova de que o uso da marca posterior procura tirar partido do carater

distintivo da sua marca, ou pode prejudica-los.

Registo Internacional
Regra 17 — Registo internacional de marcas

Artigos relacionados — 245.°
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1. O INPI dispbe do prazo de um ano, a contar da data de notificacdo da
Secretaria Internacional da Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual
(OMPI), para comunicar a esta entidade que um pedido de registo de marca
internacional (ou uma designacao posterior) foi indeferido, proviséria ou
definitivamente.

2. Se nédo o fizer no periodo de tempo estabelecido, o registo de marca é
considerado concedido.

3. Sempre que da analise de um processo de registo internacional, quer tenha
ou ndo sido deduzida reclamacéo, se verifigue a existéncia de causa
prejudicial, € proposta a suspensdo do estudo, devendo a mesma ser
comunicada a OMPI sob a designacdo de recusa provisoria, em

conformidade com o disposto no artigo 5.° do Protocolo de Madrid.

Regra 18 - NotificagcOes de despachos relativos a marcas de registo

internacional
Artigos relacionados — 245.°

Os despachos em processos de registo de marca internacional - de
concessao, de recusa ou de recusa provisoria - sdo notificados a Secretaria
Internacional e, quando existam, aos mandatarios nacionais intervenientes e aos

oponentes.
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Parte VIII - Logétipos

Regra 1 - Representacéao do sinal
Artigos relacionados —281.°

Com as adaptacOes exigidas pela natureza e regime juridico desta modalidade,
aplica-se aos logotipos as regras de representacao previstas na regra em relacéo

a marcas.

Regra 2 — Indicacdo da atividade desenvolvida
Artigos relacionados —284.°

1.No ambito da alinea b) do n.° 1 do artigo 284.° do CPI, ndo é suficiente a
indicacdo do codigo da classificacdo portuguesa das atividades econdmicas
(CAE), sendo também necessaria a indicacdo concreta do tipo de servicos
prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende
distinguir.

2. No contexto do namero anterior, consideram-se vagos os codigos da CAE que
nao permitam determinar, com clareza e precisdo, quais 0s tipos de servicos
prestados ou de produtos comercializados pela entidade que se pretende
distinguir.

3. O cddigo da CAE indicado pelo requerente é publicado no BPI, nos termos do
disposto no n.° 2 do artigo 284.° do CPI.

4. O tipo de servigos prestados ou de produtos comercializados pela entidade
que se pretende distinguir deve ser enquadravel no ambito do cddigo da CAE
selecionado. Caso tal ndo se verifique, o requerente é notificado para, no prazo
de 1 més, efetuar as devidas corre¢cbes, sob pena de recusa do registo ou,

quando aplicavel, da supresséo oficiosa das indicacoes irregulares.

Pagina 157 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

Regra 3 — Unicidade e objeto de protecao
Artigos relacionados — 283.°

1. Nao é possivel o registo de dois logotipos iguais para identificar a mesma
entidade, podendo, no entanto, a mesma entidade ser identificada por
diferentes logotipos.

2. Os pedidos e registos de nomes e as insignias de estabelecimento que
tenham sido convertidos em logétipos conservam o mesmo objeto, ou seja,
estes logotipos apenas se destinam a identificar estabelecimentos e ndo
entidades.

3. Os pedidos e registos de logotipos existentes a data de entrada em vigor do
Decreto-Lei n.° 143/2008, de 25 de julho, mantém o objeto para o qual foram

requeridos e registados, ou seja, apenas se destinam a identificar entidades.
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Parte IX — Denominacgfes de Origem e Indicagcfes Geograficas

Regra 1 — Pedidos de registo

Artigos relacionados — 301.°

1. De acordo com os regulamentos comunitérios vigentes, ndo sdo suscetiveis

de registo nacional, junto do INPI, denominacdes de origem ou indicacdes
geograficas relativas a produtos agricolas ou géneros alimenticios, vinhos e
bebidas espirituosas.?®

Quando forem apresentados junto do INPI pedidos de registo de
denominacfes de origem ou indicacdes geogréaficas relativas a produtos
agricolas ou géneros alimenticios, vinhos e bebidas espirituosas, devem ser
objeto de recusa, atendo o disposto nos regulamentos a que se refere o

ndmero anterior.

3. Os pedidos de registo de denominac¢fes de origem ou indica¢des geograficas

gue sejam apresentados junto do INPI e respeitem a produtos que néo se
enquadrem nas categorias citadas nos numeros anteriores, devem ser
instruidos com os documentos que estabelecam as condi¢des tradicionais,
ou regulamentadas, do uso da denominacédo de origem ou da indicacao
geografica, bem como os limites da respetiva localidade, regido ou territorio.
Quando os documentos mencionados no numero anterior ndo forem
fornecidos no momento da apresentacdo do pedido de registo, deve o
requerente ser notificado para, no prazo de um més, cumprir essa exigéncia,
sob pena de recusa do registo, nos termos das alineas b) e ¢) do n.° 1 do
artigo 23.° do CPI.

25 para se obter protecdo para uma denominacdo de origem (DO) ou indicacdo geogréfica (IG) para

produtos agricolas, alimentos e bebidas espirituosas o pedido deve ser efetuado junto da Direcdo-Geral de

Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR).

Para se obter uma DO ou IG para um vinho, o pedido deve ser efetuado junto do Instituto da Vinha e do
Vinho I.P.
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Parte X - Da apreciacdo das provas de uso

As disposicbes constantes deste capitulo aplicam-se a todos o0s
procedimentos/fases processuais previstos no CPI que sejam da competéncia
do INPI e que impliguem a analise de provas de uso de marcas, designadamente
guando requerida a respetiva apresentacéo pelo interessado, seja em sede de
reclamacédo (artigo 227.°), de recusa proviséria (artigo 230.°), de pedido de
caducidade (artigos 268.° e 269.°), ou no ambito de um pedido de invalidade
(artigo 263.9).

Regra 1 - Uso sério — Provas de uso

1. Ouso sério da marca ndo pode ser provado por probabilidades ou suposicfes
e tem que ser demonstrado com provas soélidas e objetivas que atestem um
uso efetivo e publico da marca, no mercado, para os produtos e/ou servigos
pela mesma assinalados.

2. No ambito do artigo 267.° do CPI, entende-se por uso sério toda a utilizacdo
comercial efetiva e atual da marca que seja consistente com a sua funcao
essencial (a de distinguir os produtos e/ou servicos que assinala dos
assinalados por outros marcas), através de atos concretos, reiterados e
publicos. O uso sério da marca ndo depende de um critério quantitativo
determinado pelo que, nalguns casos e dependendo dos produtos e/ou
servicos e do mercado em causa, um uso minimo pode ser suficiente para se
considerar provado o uso da marca, desde que o titular demonstre ter tentado
adquirir ou manter uma posicdo comercial no mercado com intencédo de
preservar os direitos adquiridos pelo registo.

3. Considera-se uso da marca o uso feito em produtos ou servigos que estédo

em vias de ser introduzidos no mercado e para os quais o titular desenvolve
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atos preparatoérios publicos para angariacdo de clientes, nomeadamente por
via de campanhas publicitarias.

Quando se justificar, o uso da marca para produtos que foram
comercializados apenas uma Unica vez e, conseguentemente, foram
descontinuados pode, ainda assim, considerar-se sério, desde que o titular
ainda disponibilize no mercado componentes para esses produtos
especificos e/ou utilize o sinal na prestacdo de servicos pos-venda,
nomeadamente o servi¢co de venda desses componentes.

Quando os elementos de prova se encontrarem acessiveis online, o
interessado pode apresentar capturas de ecréd (screenshots) ou impressées
(printscreens) das paginas de internet pertinentes, devendo os referidos
elementos, neste caso, conter a data e o endereco eletrénico a partir do qual
a informacao foi recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecra ou as
impressb6es forem integradas no articulado onde a fundamentacdo €
apresentada, devem ser igualmente apresentados, isoladamente, num
documento autbnomo.

Os elementos de prova devem ser apresentados em lingua portuguesa,
podendo ser admitidos noutra lingua. Quando forem apresentados
documentos noutra lingua, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento,
exigir traducdo sob cominacdo de, em caso de incumprimento no prazo
estabelecido, o documento ndo traduzido ndo ser tomado em consideracao.
Quando um pedido de caducidade baseado na falta de uso for apresentado
antes de decorrido o prazo de cinco anos relativamente a data da
apresentacdo daquele pedido, o INPI indefere-o liminarmente dando
conhecimento do despacho de indeferimento também ao titular do registo
caducando.

Quando forem solicitadas ao titular provas em como a marca foi objeto de
uso seério no periodo relevante, devera aquele apresentar, dentro do prazo
estabelecido pelo INPI, elementos que demonstrem que a marca foi publica
e exteriormente usada no comércio, no territério relevante, durante aquele
periodo para os produtos e/ou servi¢os que assinala. Os elementos de prova,
devidamente datados, deverdo ser escritos e poderdo ser, entre outros,

faturas, catalogos, etiquetas, listas de precos, embalagens, fotografias,
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anuncios, brochuras, flyers, stickers e declara¢des de fornecedores e/ou de
clientes do titular da marca.

9. Por periodo relevante, mencionado no n.° 1, entende-se o compreendido
dentro dos cinco anos que antecedem o pedido para apresentacdo das
provas do uso sério, pelo que as apresentadas pelo interessado tém de incidir
neste periodo, ndo sendo necessario respeitarem a cada um desses cinco
anos; o uso nao tem, assim, de ser continuo.

10.Nos casos em que o requerente do pedido de apresentacéo de provas de uso
comprovar que o titular da marca a que estas respeitam apenas procedeu a
diligéncias para iniciar ou reatar o seu uso depois de tomar conhecimento
daquele pedido, as provas de uso ndo podem respeitar ao periodo de trés
meses imediatamente anteriores a data em que aquele pedido tenha sido
apresentado.

11.As provas de uso tém de demonstrar que a marca foi publica e
exteriormente usada no comércio, pelo que o uso da marca numa esfera
privada ou na esfera interna de uma Companhia ou de um Grupo de
empresas ndo pode ser considerado sério. No entanto, o uso externo nao
implica necessariamente que a marca tenha de chegar aos consumidores
finais, podendo ser considerado como tal aquele que é feito pelo respetivo
titular no contato com intermediarios cuja atividade consista em identificar
clientes profissionais que, posteriormente, facam chegar os produtos aqueles
consumidores. Da mesma forma, considera-se o uso sério da marca o que é
feito pelas empresas de distribuicdo no exercicio da sua atividade.

12.As provas de uso tém de demonstrar que a marca foi usada no comércio de
forma a ser possivel determinar o volume comercial dos atos que atestam o
seu uso, frequéncia e duragao no tempo. Embora um volume comercial pouco
expressivo possa ser compensado por um uso consistente e reiterado da
marca, o interessado deve apresentar elementos de prova que afastem
eventuais duvidas sobre a seriedade desse uso. Na afericdo do uso da marca
no mercado para os produtos e/ou servigos pela mesma assinalados o INPI
tera em consideracdo as caracteristicas do mercado desses produtos e/ou

Servicos.
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13.As provas de uso tém que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou
servigos pela mesma assinalados, pelo que provas que se limitem a exibir a
firma, denominagéo social ou 0 nome de um estabelecimento explorados do
titular da marca, sem relacdo efetiva com os produtos e/ou servicos em
causa, ndo podem ser aceites como tal. O INPI considera existir essa relacao
efetiva quando o titular afixar o sinal correspondente a firma, denominagéo
social ou ao nome do estabelecimento no produto ou quando o usar de forma
a estabelecer um elo entre o mesmo e 0s produtos e/ou servi¢os, 0 que
acontecera, por exemplo, quando surgir em faturas relativas ao comeércio
evidente dos mesmos.

14.As provas de uso tém que demonstrar o uso da marca nos produtos e/ou
servicos pela mesma assinalados, pelo que o registo de um nome de dominio
com o sinal da marca n&o é suficiente para provar o uso desta. E necessario
gue o interessado prove que os produtos e/ou servigcos assinalados pela
marca sao, respetivamente, comercializados ou oferecidos pelo respetivo
sinal. No entanto, se a marca assinalar produtos e/ou servicos relacionados
com a exploracdo de um nome de dominio, 0 seu uso pode considerar-se
provado com a exploracdo do mesmo. Nos casos de marcas cujos produtos
séo vendidos online por catalogo, e que muitas das vezes estdo omissas nos
produtos e respetivas embalagens, 0 seu uso publico, externo e reiterado
(provado pelo interessado) na internet serd, em principio, suficiente para ser
considerado sério.

15. A divulgacao de uma marca numa pagina da internet pode néo ser suficiente
para provar o Seu uso sério, quando essa indica¢do nado for acompanhada de
provas complementares que demonstrem, a quantidade de acessos que
foram efetuados a esse site, ou quantos desses acessos se converteram em
aguisicoes desse produto ou servigo.

16.Na afericdo do uso de uma marca, os critérios de identidade ou afinidade de
produtos e/ou servicos ndo sao aplicaveis. Assim, quando a marca assinalar
parte ou a totalidade de uma indicagéo geral que figura num dos intitulados
da Classificacdo Internacional de Nice, e quando o respetivo titular
apresentar provas que atestam o uso da mesma nos produtos e/ou servigos

subsumiveis nessa indicacéo geral, o INPI considera que foi feita prova de
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que a marca foi usada para esta indicacédo geral®. Pelo contrario, se o titular
apenas apresentar provas de uso da marca em produtos subsumiveis noutra
indicagéo geral que se insira na mesma classe, o INPI ndo considerara ter
sido feita prova de uso da marca?’. No caso de terem sido assinalados
produtos e/ou servicos especificos, deve ser feita prova de uso concreto da
marca nesses produtos e/ou servi¢cos, embora seja possivel considerar o uso
da marca como sendo sério se feito para subcategorias de produtos e/ou
servicos das indicagGes gerais?®. Neste caso, deve ser tido em conta o critério
da finalidade ou do destino do produto e/ou servico e a avaliacdo das
respetivas caracteristicas, bem como o consumidor pertinente.

17.A marca apenas usada em produtos para exportacdo seré considerada como
objeto de uso sério em Portugal, se aqui for aposta nos produtos que assinala
ou nas respetivas embalagens.

18.0 facto de um titular de uma marca néo ter como objetivo a obtencéo de lucro
ndo obsta a consideracdo do seu uso sério. Com efeito, o facto de um titular
corresponder a uma associacao sem fins lucrativos nao significa que o seu
objetivo, enquanto titular de uma marca, ndo seja o de criar e preservar uma
saida para 0s seus produtos e/ou servigos.

19. A possibilidade de a marca induzir o consumidor em erro ndo implica que néo
seja objeto de uso sério. Com efeito, e consoante as circunstancias do caso
concreto, o caracter decetivo da marca, pode ser suscitado em sede de um
procedimento de declaracéo de nulidade com fundamento no artigo 259.° e
na alinea d) do n.° 3 do artigo 231.°, ou num pedido de declaracdo caducidade
fundado na alinea b) do n.° 2 do artigo 268.° do CPI.

26 Exemplo: a marca assinala o intitulado da classe 25.2 «Vestuario, calcado e chapelaria» mas
s6 foi provado o uso para vestuario. A marca considera-se apenas usada para a indicacao geral
vestuario e nao para calcado e chapelaria.

27 Exemplo: a marca assinala a indicacdo geral «Vestuario» da classe 25 mas so6 foi provado o
uso para calcado. A marca ndo se considera usada para os produtos para os quais foi registada.
28 Exemplo: a marca foi registada para polimento de metais da classe 03, mas foi seriamente
usada para algoddo mégico (impregnado com uma substancia para polir metais). A marca
considera-se seriamente usada para os produtos para os quais foi registada, em resultado da
aplicacéo do critério da finalidade do produto.
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Regra 2 - Uso de uma marca em forma diferente da que estaregistada

Artigos relacionados 267.°, 268.°, 269.°

1. O uso da marca sob um sinal diferente do que esta registado, desde que nao
difira sendo em elementos que nédo alterem o seu caracter distintivo, feito
quer pelo titular do registo quer por um licenciado (com licenga devidamente
averbada), é considerado sério. Embora a estrita conformidade entre o sinal
usado e registado ndo seja necessaria, a diferenca entre os mesmos deve
assentar em elementos negligenciaveis de forma a assegurar que pelo
menos sejam equivalentes. Para avaliar esta equivaléncia o INPI, em
primeiro lugar, determina os elementos distintivo e dominante do sinal
registado e verifica se se mantém inalterados no sinal usado. Em segundo
lugar, atende a préatica comercial dos produtos e/ou servi¢cos considerados e
ao publico relevante, determinando se as varia¢des dos sinais sdo comuns e
se podem alterar a percec¢éo que o publico tem do sinal na versao registada.

2. A adicdo de elementos ao sinal usado que nao forem distintivos nem
dominantes ndo altera, em principio, o caracter distinto da versdo em que
esta registado. Em resultado, a adicdo de elementos que correspondam a
meras indica¢cfes das caracteristicas dos produtos e/ou servi¢cos assinalados
pela marca, que sejam insignificantes (tais como sinais de pontuac&do ou
variacbes singular/plural) ou que, sendo figurativos, sejam meramente
decorativos equivalera, em regra, ao uso da marca em si mesma.

3. A supressédo de elementos do sinal usado que estiverem numa posicao
secundaria e ndo distintiva na versdo em que esta registado néo altera, em
principio, o seu carater distintivo. Em resultado, a supressédo de elementos
que correspondam a meras indicacfes das caracteristicas dos produtos e/ou
servicos assinalados pela marca ou que sejam insignificantes (tais como
sinais de pontuacédo ou preposic¢des insignificantes) ndo altera, em principio,
0 seu caracter distinto.

4. As marcas exclusivamente nominativas sao registadas a preto e branco.
O uso do elemento verbal noutra cor ndo constitui, em principio, uma variacao

da marca mas o uso na versdo em que esta registada. No mesmo sentido, o
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uso da marca com alteracdo do tamanho da letra ou da disposicéo
(cima/baixo) do(s) vocabulo(s) que a constitui(em).

5. O uso de uma marca exclusivamente figurativa numa versao diferente da
registada ndo se considera uso sério da marca, salvo quando as alteracdes
do elemento figurativo (dimensao, alteracdo da posicdo das figuras, por
exemplo) forem negligenciaveis.

6. A alteracdo do sinal no que respeita a cores reivindicadas ndo afeta a
seriedade do seu uso, desde que:

a) a composicado do sinal se mantenha inalterada (disposicdo dos
elementos gréafico-fonéticos e figurativos);

b) os elementos gréfico-fonéticos e figurativos coincidirem e forem
distintivos;

c) adiferenca nas cores seja tdo ténue que pode passar despercebida
ao consumidor médio;

d) o contraste de sombras seja respeitado;

e) a cor ou a combinacdo de cores ndo tenham, em si mesmas,
caracter distintivo;

f) a cor ndo seja um dos elementos principais que contribuem para a
distintividade do todo do sinal.

7. O uso de uma marca registada pode ser considerado sério quando a mesma
for usada como elemento de outra marca (pertencente ao mesmo titular) ou
guando for usada em conjugagao com outra marca (pertencente ao mesmo
titular), mesmo que a combinacédo que dai resultar estiver registada como
marca (pertencente ao mesmo titular).

Exemplo:

Marca «X1» registada

Marca «X1» é usada como elemento de outra marca - «QB» - logo é usada
desta forma: «QB__ X1»

Marca «X1» deve considerar-se objeto de uso sério mesmo que a

composigao sinalética «QB X1» esteja registada.
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Parte Xl — Recurso

Regra 1 — Recurso judicial
Artigos relacionados: 38.° a 46.°

Para os recursos das decisdes do INPI & competente o Tribunal da
Propriedade Intelectual.

Por regra, o INPI apenas procede ao envio do processo administrativo para
o tribunal sem uma nova apreciacdo da decisdo que foi objeto de
impugnacao.

Sem prejuizo do referido no numero anterior, o INPI pode remeter para o
tribunal elementos que possam auxiliar o juiz na decisao da causa.

. Transitada em julgado, a decisédo judicial € enviada ao INPI para efeitos de
publicacdo e averbamentos.

Na sequéncia do envio da decisao judicial, o INPI procede as necessarias
retificacbes da situacdo juridica do processo as quais sdo objeto de
publicacdo no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI, conforme

determinado na decisao.

Regra 2 — Recurso arbitral
Artigos relacionados: 47.° a 49.°

Para todas as questfes suscetiveis de recurso judicial pode, no mesmo
prazo, o interessado recorrer a meios alternativos de resolucéo de litigios. No
ambito de recurso de decisdes sobre processos que envolvam a concessao
ou a recusa de direitos de propriedade industrial, e de decisdes relativas a
transmissoes, licencas, declara¢cdes de caducidade, declaracfes de nulidade
e anulacdes ou a quaisquer outros atos que afetem, modifiguem ou extingam

esses direitos, o INPI encontra-se genericamente vinculado a resolugédo de
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litigios junto do ARBITRARE, dispensando-se, assim, neste tipo de litigios, a
celebracédo de compromisso arbitral.

. O ARBITRARE é um centro de arbitragem institucionalizada, com sede em
Lisboa que, de acordo com o seu Regulamento de Arbitragem, para além da
competéncia em matéria de propriedade industrial tem igualmente
competéncia para resolucdo de litigios atinentes a nomes de dominio.PT,
firmas e denominacgdes, que ndo respeitem a direitos indisponiveis e que, por
lei especial, ndo estejam submetidos exclusivamente a tribunal judicial ou a
arbitragem necessaria.

. O procedimento junto deste centro de arbitragem €& completamente
desmaterializado e os atos sdo praticados através da Plataforma de
Resolucao de Litigios Online disponibilizada para o efeito no sitio eletrénico
deste centro.

. A necessidade de apresentacdo de contestacdo nos processos em que 0
INPI é parte é avaliada casuisticamente.

. O prazo para apresentacdo de contestacado € de 20 dias corridos contados a
partir do dia Gtil seguinte aquele em que tenha sido rececionada a citacéo
para contestacao enviada pelo ARBITRARE, por correio eletronico.

. Apés o transito em julgado da sentenca arbitral, cépia da mesma € enviada
ao INPI para efeitos de publicacdo e averbamentos caso o tribunal arbitral
determine a respetiva publicidade.

Na sequéncia do envio da sentenca arbitral, o INPI procede as necessarias
retificacbes da situacdo juridica do processo as quais sdo objeto de
publicacdo no BPI e refletidas nas bases de dados do INPI, conforme

determinado na sentenca.
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Parte Xll — Extincao de direitos

A)

Processo de invalidade

Processo de invalidade de registos de Desenhos ou Modelos

Regra 1 — Pedido

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e

207.°

O processo de declaracdo de nulidade ou de anulagdo de um registo de
desenho ou modelo inicia-se apenas com a apresentacdo de um
requerimento apresentado pelo interessado.

O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo de um registo de

desenho ou modelo deve conter:

a) A identificacdo do registo que se pretende ver declarado nulo ou
anulado, com indicacéo do respetivo numero;

b) O nome e o endereco tanto do titular do registo impugnado como do
interessado na declaracdo de nulidade ou anulacdo do registo, e do
respetivo mandatario;

c) A narracdo da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua
subsuncao a matéria de Direito, com indicacdo das normas do CPI e/ou
da legislagédo da Uni&do Europeia (ou ainda de acordos internacionais de
gue a Unido Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o
interessado considera violadas pelo registo impugnado;

d) A indicacédo dos produtos em relacdo aos quais o interessado deseja
ver o desenho ou modelo impugnado declarado nulo ou anulado. Na falta

desta indicagdo, o INPI considerar4d que o pedido de declaracdo de
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nulidade ou de anulacdo abrange a totalidade dos produtos protegidos
pelo desenho ou modelo impugnado;

e) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulacdo devem ser expressamente
identificados pelo interessado no pedido de declaracao de nulidade ou de
anulacdo. O INPI, se o considerar oportuno, convidarq as partes a
apresentar um indice dos elementos de prova. Quando os elementos de
prova se encontrarem acessiveis online, o interessado pode apresentar
capturas de ecra (screenshots) ou impressdes (printscreens) das paginas
de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso,
conter a data e o endereco eletronico a partir do qual a informagéo foi
recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecra ou as impressoes
forem integradas no articulado onde a fundamentacédo é apresentada,
devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento
autbnomo?s;

f) No que respeita ao pedido de anulacao, o interessado deve identificar
expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados em
lingua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos
requerimentos ou as pecas processuais noutra lingua. Quando forem
apresentados documentos noutra lingua que ndo o portugués, o INPI pode,
oficiosamente ou a requerimento, exigir tradu¢ao sob cominacéo de, em caso
de incumprimento no prazo estabelecido pelo INPI, o documento n&o
traduzido ndo ser tomado em consideracao.

4. O INPI ndo procede a inquiricdo oral de testemunhas nem a audicdo de

partes, devendo a prova que assente em declaracdes ser feita sob a forma

29 Desde 1 de junho de 2020, em matéria de divulgacfes de desenhos ou modelos na internet, aplicam-se
as regras estabelecidas no programa de convergéncia PC10 - respeitante aos Critérios para apreciacao da
divulgacéo de desenhos ou modelos na internet, a adotar pelo EUIPO e Institutos Nacionais de Propriedade
Industrial dos Estados-Membros. Os requisitos a que as divulgacdes efetuadas na internet devem obedecer
constam da Regra 4 — Divulgaces efetuadas através da Internet, da parte VI do presente Manual respeitante
aos desenhos ou modelos.
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escrita. Para o efeito, os interessados poderédo apresentar juntamente com o
pedido de declaragédo de nulidade ou de anulagdo, ou com a respetiva
resposta, declaracdes escritas de terceiros. Nos casos em que,
indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificara a parte que as
arrolou para apresentar, em alternativa, declaracdes escritas de terceiros, no
prazo estabelecido pelo INPl. Uma vez decorrido este prazo, o INPI
procedera a notificacdo, a parte contraria, do pedido de declaracdo de
nulidade e/ou de anulacéo, ou da respetiva resposta, com todos os elementos
a data disponiveis.

Perante a falta de indicacdo de matéria de facto e de elementos probatérios
que fundamentem o pedido, o INPI convidara o interessado a correcao do
requerimento que os ndo contenha. A ndo apresentacdo da correcao no
prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento liminar.

. Os pedidos de declaracéo de nulidade e/ou de anulacao séo apreciados pela
ordem cronolégica em que forem apresentados no INPI.

No caso de ser apresentado, em simultaneo, um pedido de modificacdo de
decisdo e um pedido de nulidade ou de anulacdo sobre o mesmo registo, o
pedido de modificacdo sera apreciado em primeiro lugar, originando a
suspensao do estudo dos demais.

No caso de ser apresentado um pedido de declaracdo de nulidade ou de
anulacdo num registo que ja é objecto de um mesmo pedido em reconvencao
num processo com outro interessado, o INPI suspende a apreciacdo do
pedido até decisdo sobre o pedido reconvencional.

Regra 2 — Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e
207.°

1. O pedido de declaracédo de nulidade ou de anulacdo sO se considera
efetuado com a liquidacdo da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas
em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.

2. Caso essa taxa nao seja liquidada no momento da apresentacdo do

pedido de declaracdo de nulidade ou de anulagdo, o requerente €&
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notificado para, no prazo de 10 dias Uteis, proceder a sua regularizacao,
sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.

3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo
referido no niUmero anterior, a taxa é devolvida ao requerente.

4. Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do
prazo referido no n.° 2, € admitido o pagamento e aceite a apresentacéo

do requerimento.

Regra 3 — Legitimidade

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e
207.°

1. Nos pedidos de declaracdo de nulidade o requerente ndo tem que
demonstrar interesse no pedido. Ao contrario, nos pedidos de anulagéo,
o requerente deve demonstra-lo.

2. Os pedidos de declaracédo de nulidade ou de anulacdo, bem como todos
0s atos relativos a estes processos, sO podem ser promovidos sob a
responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial,
advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuracao, nos

casos em que esta for devida.

Regra 4 — Tempestividade

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.2, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e
207.°

1. O pedido de declaracdo de nulidade pode ser apresentado a todo o
tempo.

2. O pedido de anulacdo deve ser apresentado no prazo maximo de cinco
anos a contar da concessao do registo sobre o qual incide.

3. Nos casos em que o pedido for apresentado atraves dos servi¢os online

do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informatico, ndo
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seja possivel cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente
fazer prova de que esse constrangimento néo lhe é imputavel.

Quando o pedido de anulagéo for extemporaneo, o INPI indefere-o
liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento

também ao titular.

Regra 5 — Verificacdo de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e

2.
a)
b)

c)

207.°

Apresentado o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacéo, o INPI
avalia as condicbes de admissibilidade e apura a existéncia de
irregularidades absolutas ou relativas.

Consideram-se irregularidades absolutas:

Pedido apresentado contra um direito que ainda néo foi deferido;
Pendéncia de um pedido reconvencional em tribunal com o mesmo objeto
e entre as mesmas partes;

Pedido apresentado contra um registo sobre o qual ja incidiu um pedido
de declaracéo de nulidade ou de anulagédo relacionado com o mesmo
objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, ja objeto de
uma decisdo de mérito, administrativa ou judicial, com caracter definitivo.
Consideram-se irregularidades relativas:

Falta de apresentacdo de formulario proprio;

Erro na identificacdo do registo contra o qual é apresentado o pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulacéo;

Erro na identificacdo dos produtos protegidos pelo registo impugnado e
sobre os quais incide o pedido de declaracao de nulidade ou de anulacgéo;
Falta de fundamentacao do pedido e de elementos de prova,;

Erro na identificacao do titular do registo impugnado ou do requerente do

pedido de declaracao de nulidade ou de anulagao.
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4. As irregularidades absolutas referidas no nimero 2 sdo insanaveis e
determinam a inadmissibilidade do pedido.

5. Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de
admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar
sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

6. Depois de decorrido o prazo referido no nimero anterior, se o INPI
considerar que h& efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é
indeferido.

7. As irregularidades relativas referidas no n.° 3 sdo sanaveis pelo
requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo
INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é
indeferido por inadmissibilidade.

8. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra S8o0 enviadas por correio

registado com aviso de rececéo.

Regra 6 — Notificacao do titular do registo e contraditorio

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e
207.°

1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaracao de nulidade ou
de anulacao é notificado ao titular do registo impugnado para, querendo,
responder no prazo de dois meses prorrogavel, uma unica vez, por mais
um més.

2. Da resposta, se a houver, € o requerente notificado.

3. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposicdes
suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal reputem
necessario para um cabal esclarecimento do processo.

4. O INPI pode convidar as partes a apresentar observacdes as vezes que

considerar necessario.
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5. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacdes previstas na presente regra sao enviadas por correio registado

com aviso de rececao.

Regra 7 — Deciséao

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 202.°, 203.°, 204.°, 205.°, 206.° e
207.°

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida deciséo sobre
o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo, devidamente
fundamentada segundo os factos alegados, a tempestividade do
requerimento e a andlise substancial.

2. O INPI profere a sua decisdo com base na andlise dos argumentos de
facto e de Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao
pedido de declaracao de nulidade ou de anulacao.

3. Da decisao proferida e do BPI da respetiva publicacdo, sdo as partes
notificadas procedendo-se, se for o caso, as necessarias retificacbes na
base de dados do INPI.

4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacdes previstas na presente regra sao enviadas por correio registado

com aviso de rececao.

Processo de invalidade de registos de Marcas

Regra 8 — Pedido

Artigos relacionados: 32.°, 33.9, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°

1. O processo de declaracao de nulidade ou de anulagéo de um registo de
marca inicia-se apenas com a apresentacdo de um requerimento

apresentado pelo interessado.
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2. O pedido de declaracédo de nulidade ou de anulacdo de um registo de
marca deve conter:
a) A identificacdo do registo que se pretende ver declarado nulo ou
anulado, com indicacdo do numero de registo e do sinal;
b) O nome e o endereco tanto do titular do registo impugnado como do
interessado na declaracdo de nulidade ou anulacdo do registo, e do
respetivo mandatario;
c) A narracdo da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua
subsuncédo a matéria de Direito, com indicacdo das normas do CPI e/ou
da legislagéo da Unido Europeia (ou ainda de acordos internacionais de
gue a Unido Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o
interessado considera violadas pelo registo impugnado;
d) A indicacdo dos produtos e/ou servicos em relacdo aos quais o
interessado deseja ver a marca impugnada declarada nula ou anulada.
Na falta desta indicacao, o INPI considerara que o pedido de declaragéo
de nulidade ou de anulacdo abrange a totalidade dos produtos e/ou
servicos assinalados pela marca impugnada-
e) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulagdo devem ser expressamente
identificados pelo interessado no pedido de declaracéo de nulidade ou de
anulacdo. O INPI, se o considerar oportuno, convidara as partes a
apresentar um indice dos elementos de prova. Quando os elementos de
prova se encontrarem acessiveis online, o interessado pode apresentar
capturas de ecra (screenshots) ou impressdes (printscreens) das paginas
de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso,
conter a data e o endereco eletronico a partir do qual a informacéo foi
recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecré ou as impressoes
forem integradas no articulado onde a fundamentacéo é apresentada,
devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento
autbnomo;
f) No que respeita ao pedido de anulagéo, o interessado deve identificar

expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).
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3. No pedido de anulacdo em que seja invocada a violagcdo de uma marca
notdria ou de prestigio, o respetivo interessado deve, além de a identificar
com indicagdo expressa do numero de registo e do sinal, apresentar
provas que demonstrem essa notoriedade ou prestigio. Para este efeito,
o interessado deve assegurar que o0s elementos de prova atestem o
conhecimento da marca em Portugal, a duracao, intensidade e alcance
geografico do uso e a quota de mercado. O INPI pode ter em conta factos
publicos e notorios na afericdo da notoriedade e do prestigio.

4. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados
em lingua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos
anexos aos requerimentos ou as pegas processuais noutra lingua.
Quando forem apresentados documentos noutra lingua que ndo o
portugués, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir traducéo
sob cominacao de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido, o
documento ndo traduzido nao ser tomado em consideragao.

5. O INPI ndo procede a inquiricdo oral de testemunhas nem a audicéo de
partes, devendo a prova que assente em declaracdes ser feita sob a
forma escrita. Para o efeito, os interessados poderdo apresentar
juntamente com o pedido de declaracéo de nulidade ou de anulacéo, ou
com a respetiva resposta, declaracdes escritas de terceiros. Nos casos
em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificara a
parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declaragdes escritas
de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI Uma vez decorrido este
prazo, o INPI procedera a notificacdo, a parte contraria, do pedido de
declaracdo de nulidade e/ou de anulacao, ou da respetiva resposta, com
todos os elementos a data disponiveis.

6. Perante a falta de indicacdo de matéria de facto e de elementos
probatérios que fundamentem o pedido, o INPI convidara o interessado
a correcdo do requerimento que os ndo contenha. A ndo apresentacao
da correcgao, no prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento
liminar.

7. Os pedidos de declaracdo de nulidade e/ou de anulagéo séo apreciados

pela ordem cronol6gica em que forem apresentados no INPI.
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8. No caso de ser apresentado, em simultaneo, um pedido de modificacéo
de decisdo e um pedido de nulidade ou de anulagdo sobre o mesmo
registo, o pedido de modificacdo serd apreciado em primeiro lugar,
originando a suspenséao do estudo dos demais.

9. No caso de ser apresentado um pedido de declaracdo de nulidade ou de
anulagdo num registo que ja € objeto de um mesmo pedido em
reconvencao num processo com outro interessado, o INPI suspende a

apreciacdo do pedido até decisao sobre o pedido reconvencional.

Regra 9 — Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°

1. O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacédo sé se considera
efetuado com a liquidacdo da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas
em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que € apresentado.

2. Caso essa taxa nao seja liquidada no momento da apresentacdo do
pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo, o requerente é
notificado para, no prazo de 10 dias Uteis, proceder a sua regularizacao,
sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.

3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo
referido no niUmero anterior, a taxa é devolvida ao requerente-

4. Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do
prazo referido no n.° 2, € admitido o pagamento e aceite a apresentacao

do requerimento.

Regra 10 — Legitimidade

Artigos relacionados: 10.°, 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°,
263.°, 264.°, 265.° e 266.°
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1. O requerente sO tem de demonstrar interesse nos pedidos de declaracao
de nulidade em que invocar que o pedido de registo foi efetuado de méa-
fé e nos pedidos de anulagéo.

2. Os pedidos de declaracao de nulidade ou de anulacdo, bem como todos
0s atos relativos a estes processos, s6 podem ser promovidos sob a
responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial,
advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuragao, nos

casos em que esta for devida.

Regra 11 — Tempestividade

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°

1. O pedido de declaracdo de nulidade pode ser apresentado a todo o
tempo.

2. O pedido de anulacdo deve ser apresentado no prazo maximo de cinco
anos a contar do despacho de concessao do registo sobre o qual incide.

3. Nos casos em que o pedido for apresentado através dos servi¢os online
do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informatico, ndo
seja possivel cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente
fazer prova de que esse constrangimento néo lhe é imputavel.

4. Quando o pedido de anulacdo for extemporaneo, o INPI indefere-o
liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento

também ao titular do registo impugnado.

Regra 12 - Verificagdo de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.°, 33.9, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°

1. Apresentado o pedido de declaracao de nulidade ou de anulagéo, o INPI
avalia as condicdbes de admissibilidade e apura a existéncia de

irregularidades absolutas ou relativas.
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Consideram-se irregularidades absolutas:

Pedido apresentado contra um direito que ainda néao foi deferido;
Pendéncia de um pedido reconvencional em tribunal com o mesmo objeto
e entre as mesmas partes;

Pedido apresentado contra um registo sobre o qual ja incidiu um pedido
de declaracdo de nulidade ou de anulagao relacionado com o mesmo
objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, ja objeto de
uma decisédo de mérito, administrativa ou judicial, com caracter definitivo.
Consideram-se irregularidades relativas:

Falta de apresentacdo de formulério proprio;

Erro na identificacdo do registo contra o qual é apresentado o pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulacéo;

Erro na identificacdo dos produtos e/ou servigcos assinalados pelo registo
impugnado e sobre os quais incide o pedido de declaracdo de nulidade
ou de anulagéo;

Falta de fundamentacao do pedido e de elementos de prova,;

Erro na identificacdo do titular do registo impugnado ou do requerente do
pedido de declaracdo de nulidade ou de anulagao;

As irregularidades absolutas referidas no numero 2 sao insanaveis e
determinam a inadmissibilidade do pedido.

Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de
admissibilidade, o requerente do pedido € notificado para se pronunciar
sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

Depois de decorrido o prazo referido no nimero anterior, se o INPI
considerar que ha efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é
indeferido.

As irregularidades relativas referidas no n.° 3 sdo sanaveis pelo
requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo
INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é
indeferido por inadmissibilidade.

Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra Sdo enviadas por correio

registado com aviso de recegéao.
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Regra 13 — Notificagdo do titular do registo e contraditorio

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°

1. Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaragdo de nulidade
ou de anulacdo é notificado ao titular do registo impugnado para
guerendo, responder no prazo de dois meses prorrogavel, uma unica vez,
por mais um més.

2. Daresposta, se a houver, é o requerente notificado.

3. Nos casos em que o titular da marca impugnada exigir ao interessado na
respetiva anulacdo prova do uso sério da marca anterior no periodo
relevante, o INPI disso notifica o interessado. O interessado devera fazer
prova do uso sério da marca anterior, nos mesmos moldes de um pedido
de caducidade por falta de uso.

4. Nos casos em gque o titular da marca impugnada solicitar ao requerente
do pedido de anulagéo provas de uso da marca anterior, o INPI abster-
se-& de notificar o requerente se esta marca nao estiver registada ha pelo
menos 5 anos, disso notificando o titular da marca impugnada.

5. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposicoes
suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal reputem
necessario para um cabal esclarecimento do processo.

6. O INPI pode convidar as partes a apresentar observacdes as vezes que
considerar necessario.

7. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra S8o0 enviadas por correio

registado com aviso de rececao.

Regra 14 — Deciséo

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.°, 35.2, 259.°, 260.°, 261.°, 262.°, 263.°,
264.°, 265.° e 266.°
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1. Analisados os argumentos de ambas as partes, € proferida decisdo
sobre o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacao,
devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a
tempestividade do requerimento e a analise substancial.

2. O INPI profere a sua decisdo com base nos argumentos de facto e de
Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de
declaragéo de nulidade ou de anulacao.

3. Da decisao proferida e do BPI da respetiva publicacéo, sédo as partes
notificadas, procedendo-se, se for 0 caso, as necessarias retificacdes
na base de dados do INPI.

4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra sdo enviadas por correio

registado com aviso de rececao.

Processo de invalidade de registos de Log6tipos
Regra 15 - Pedido

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 296.° e 297.°

1. O processo de declaracdo de nulidade de um registo de logoétipo inicia-
se apenas com a apresentacdo de um requerimento apresentado pelo
interessado.

2. O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo de um registo de
log6tipo deve conter:

a) A identificacdo do registo que se pretende ver declarado nulo ou
anulado, com indicagdo do numero de registo e do sinal;

b) O nome e o endereco tanto do titular do registo impugnado como
do interessado na declaragao de nulidade ou anulagdo do registo, e
do respetivo mandatario;

c) A narracao da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua

subsuncdo a matéria de Direito, com indicacdo das normas do CPI
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e/ou da legislacdo da Unido Europeia (ou ainda de acordos
internacionais de que a Unido Europeia seja parte ou outros que
vinculem Portugal) que o interessado considera violadas pelo registo
impugnado;

d) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido
de declaragéo de nulidade ou de anulacdo devem ser expressamente
identificados pelo interessado no pedido de declaracao de nulidade ou
de anulacéo. O INPI, se o considerar oportuno, convidara as partes a
apresentar um indice dos elementos de prova. Quando os elementos
de prova se encontrarem acessiveis online, o interessado pode
apresentar capturas de ecrd (screenshots) ou impressées
(printscreens) das péginas de internet pertinentes, devendo os
referidos elementos, neste caso, conter a data e o endereco eletrénico
a partir do qual a informacéo foi recolhida e pode ser acedida. Se as
capturas de ecrd ou as impressdes forem integradas no articulado
onde a fundamentacdo € apresentada, devem ser igualmente
apresentadas, isoladamente, num documento autbnomo;

e) No que respeita ao pedido de anulacédo, o interessado deve
identificar expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. No pedido de anulacdo em que seja invocada a violacdo de uma marca
notoria ou de prestigio, o respetivo interessado deve, além de a identificar
com indicacdo expressa do numero de registo e do sinal, apresentar
provas que demonstrem essa notoriedade ou prestigio. Para este efeito
o interessado deve assegurar que o0s elementos de prova atestem o
conhecimento da marca em Portugal, a duragéo, intensidade e alcance
geografico do uso e a quota de mercado. O INPI pode ter em conta factos
publicos e notérios na afericdo da notoriedade e do prestigio.

4. Todos os requerimentos e elementos de prova devem ser apresentados
em lingua portuguesa. No entanto, podem ser admitidos documentos
anexos aos requerimentos ou as pegas processuais noutra lingua.
Quando forem apresentados documentos noutra lingua que nao o

portugués, o INPI pode, oficiosamente ou a requerimento, exigir traducéo
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sob cominacdo de, em caso de incumprimento no prazo estabelecido
pelo INPI, o documento n&o traduzido n&o ser tomado em consideracao.
. O INPI n&o procede a inquiricdo oral de testemunhas nem a audicao de
partes, devendo a prova que assente em declaracdes ser feita sob a
forma escrita. Para o efeito, os interessados poderdo apresentar
juntamente com o pedido de declaragéo de nulidade ou de anulacao, ou
com a respetiva resposta, declaracdes escritas de terceiros. Nos casos
em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificara
a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa, declaracdes
escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido
este prazo, o INPI procedera a notificacdo, a parte contraria, do pedido
de declaracdo de nulidade e/ou de anulacdo, ou da respetiva resposta,
com todos os elementos a data disponiveis.

Perante a falta de indicacdo de matéria de facto e de elementos
probatérios que fundamentem o pedido, o INPI convidara o interessado
a correcao do requerimento que os ndo contenha. A ndo apresentacdo
da correcao no prazo estabelecido pelo INPI, levam ao seu indeferimento
liminar.

. Os pedidos de declaragéo de nulidade e/ou de anulagéo sao apreciados
pela ordem cronoldgica em que forem apresentados no INPI.

No caso de ser apresentado, em simultaneo, um pedido de modificacdo
de decisdo e um pedido de nulidade ou de anulacdo sobre o mesmo
registo, o pedido de modificacdo sera apreciado em primeiro lugar,
originando a suspenséao do estudo dos restantes.

No caso de ser apresentado um pedido de declaracao de nulidade ou de
anulacdo num registo que ja € objeto de um mesmo pedido em
reconvencao num processo com outro interessado, o INPI suspende a

apreciacdo do pedido até decisao sobre o pedido reconvencional.
Regra 16 — Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.2, 35.°, 296.° e 297.°
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=

O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo sé se considera
efetuado com a liquidacdo da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas
em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.

2. Caso essa taxa nao seja liquidada no momento da apresentacdo do
pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo, o requerente é
notificado para, no prazo de 10 dias uteis, proceder a sua regularizacao,
sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.

3. Nos casos em que o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo
referido no niUmero anterior, a taxa é devolvida ao requerente.

4. Se o requerente demonstrar que deu ordem e pagamento dentro do prazo

referido no n.° 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentacédo do

requerimento.

Regra 17 — Legitimidade
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 296.° e 297.°

1. O requerente s6 tem de demonstrar interesse nos pedidos de declaracao
de nulidade em que invocar que o pedido de registo foi efetuado de ma-fé
e nos pedidos de anulagéo.

2. Os pedidos de declaracédo de nulidade ou de anulacdo, bem como todos
0s atos relativos a estes processos, s6 podem ser promovidos sob a
responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial, advogado
ou solicitador devidamente identificado e com procuragao, nos casos em

gue esta for devida.

Regra 18 — Tempestividade
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.9, 296.° e 297.°

1. O pedido de declaracdo de nulidade pode ser apresentado a todo o

tempo.
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O pedido de anulacédo deve ser apresentado no prazo maximo de cinco
anos a contar do despacho de concesséao do registo sobre o qual incide.
Nos casos em que o pedido for apresentado através dos servigos online
do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informatico, ndo
seja possivel cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente
fazer prova de que esse constrangimento néo lhe é imputével.

Quando o pedido de anulagéo for extemporaneo, o INPI indefere-o
liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento

também ao titular do registo impugnado.

Regra 19 — Verificacdo de admissibilidade
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 296.° e 297.°

Apresentado o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacéo, o INPI
avalia as condicbes de admissibilidade e apura a existéncia de
irregularidades absolutas ou relativas.

Consideram-se irregularidades absolutas:

Pedido apresentado contra um direito que ainda n&o foi deferido;
Pendéncia de um pedido reconvencional em tribunal com o0 mesmo objeto
e entre as mesmas partes;

Pedido apresentado contra um registo sobre o qual j& incidiu um pedido
de declaracdo de nulidade ou de anulagdo relacionado com o mesmo
objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, ja objeto de
uma decisdo de mérito, administrativa ou judicial, com caracter definitivo.
Consideram-se irregularidades relativas:

Falta de apresentacdo de formulario proprio;

Erro na identificacdo do registo contra o qual é apresentado o pedido de
declaracéo de nulidade ou de anulacéo;

Falta de fundamentacao do pedido e de elementos de prova,

Erro na identificacdo do titular do registo impugnado ou do requerente do
pedido de declaracao de nulidade ou de anulagao.
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. As irregularidades absolutas referidas no nimero 2 sdo insanaveis e
determinam a inadmissibilidade do pedido.

Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de
admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar
sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

Depois de decorrido o prazo referido no nimero anterior, se o INPI
considerar que ha efetivamente uma irregularidade absoluta, o pedido é
indeferido.

. As irregularidades relativas referidas no n.° 3 sdo sanaveis pelo
requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo
INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido é
indeferido por inadmissibilidade.

. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra sao enviadas por correio

registado com aviso de rececéo.

Regra 20 — Notificacao do titular do registo e contraditorio
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 296.°, 297.° ¢ 298.°

Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaracdo de nulidade
ou de anulacdo é notificado ao titular do registo impugnado para
querendo, responder no prazo de dois meses prorrogavel, uma unica
vez, por mais um meés.

Da resposta, se a houver, é o requerente notificado.

. O requerente e o titular do registo podem apresentar exposicoes
suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal reputem
necessario para um cabal esclarecimento do processo.

. O INPI pode convidar as partes a apresentar observacoes as vezes que
considerar necessario.

. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra Sao enviadas por correio

registado com aviso de rececao
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Regra 21 — Deciséo
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 296.° e 297.°

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, € proferida decisédo
sobre o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacao,
devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a
tempestividade do requerimento e a analise substancial.

2. O INPI profere a sua decisdo com base nos argumentos de facto e de
Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de
declaragéo de nulidade ou de anulacéo.

3. Da decisao proferida e do BPI da respetiva publicacdo, sao as partes
notificadas, procedendo-se, se for 0 caso, as necessarias retificacées
e na base de dados do INPI.

4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra sdo enviadas por correio

registado com aviso de rececao.

Processo de invalidade de registos de Denominacbes de Origem ou

Indicacbes Geograficas

Regra 22 — Pedido

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

1. O processo de declaracao de nulidade de um registo de denominacao de
origem ou indicacédo geografica inicia-se apenas com a apresentacéo de
um requerimento apresentado pelo interessado.

2. O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo de um registo de

denominacéo de origem ou indicacéo geografica deve conter:
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a) A identificacdo do registo que se pretende ver declarado nulo ou
anulado, com indicagéo do respetivo numero;

b) O nome e o endereco tanto do titular do registo impugnado como do
interessado na declaracdo de nulidade ou anulacdo do registo, e do
respetivo mandatario;

c) A narracdo da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua
subsuncao a matéria de Direito, com indicagdo das normas do CPI e/ou
da legislacdo da Unido Europeia (ou ainda de acordos internacionais de
gue a Unido Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o
interessado considera violadas pelo registo impugnado;

d) Os elementos de prova que sustentam a matéria de facto do pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulacdo devem ser expressamente
identificados pelo interessado no pedido de declaracao de nulidade ou de
anulacdo. O INPI, se o considerar oportuno, convidara as partes a
apresentar um indice dos elementos de prova. Quando os elementos de
prova se encontrarem acessiveis online, o interessado pode apresentar
capturas de ecré (screenshots) ou impressdes (printscreens) das paginas
de internet pertinentes, devendo os referidos elementos, neste caso,
conter a data e o endereco eletronico a partir do qual a informacgéo foi
recolhida e pode ser acedida. Se as capturas de ecrd ou as impressoes
forem integradas no articulado onde a fundamentacdo é apresentada,
devem ser igualmente apresentadas, isoladamente, num documento
autébnomo;

e) No que respeita ao pedido de anulacao, o interessado deve identificar
expressamente o(s) direito(s) que considera violado(s).

3. No pedido de anulagcdo em que seja invocada a violagdo de uma marca
notéria ou de prestigio (n.° 2 do artigo 302.° do CPI) o respetivo
interessado deve, além de a identificar com indicacdo expressa do
namero de registo e do sinal, apresentar provas que demonstrem essa
notoriedade ou prestigio. Para este efeito o interessado deve assegurar
gue os elementos de prova atestem o conhecimento da marca em

Portugal, a duracéo, intensidade e alcance geografico do uso e a quota
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de mercado. O INPI pode ter em conta factos publicos e notérios na
afericdo da notoriedade e do prestigio.

4. Todos os requerimentos e elementos de prova em lingua portuguesa.
No entanto, podem ser admitidos documentos anexos aos requerimentos
ou as pecas processuais noutra lingua. Quando forem apresentados
documentos noutra lingua que ndo o portugués, o INPI pode,
oficiosamente ou a requerimento, exigir traducado sob cominacdo de, em
caso de incumprimento no prazo estabelecido pelo INPI, o documento ndo
traduzido néo ser tomado em consideracao;

5. O INPI ndo procede a inquiricdo oral de testemunhas nem a audigdo de
partes, devendo a prova que assente em declaracdes ser feita sob a forma
escrita. Para o efeito, os interessados poderdo apresentar juntamente
com o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo, ou com a
respetiva resposta, declaracdes escritas de terceiros. Nos casos em que,
indevidamente, forem arroladas testemunhas, o INPI notificara a parte
que as arrolou para apresentar, em alternativa, declaracdes escritas de
terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez decorrido este prazo,
o INPI procedera a notificacéo, a parte contraria, do pedido de declaracdo
de nulidade e/ou de anulacdo, ou da respetiva resposta, com todos o0s
elementos a data disponiveis.

6. Perante a falta de indicacdo de matéria de facto e de elementos
probatérios que fundamentem o pedido, o INPI convidara o interessado a
correcdo do requerimento que os ndo contenha. A ndo apresentacao da
correcdo no prazo estabelecido pelo INPI, leva ao seu indeferimento
liminar.

7. Os pedidos de declaragao de nulidade e/ou de anulacéo sdo apreciados
pela ordem cronolégica em que forem apresentados no INPI.

8. No caso de ser apresentado, em simultaneo, um pedido de modificacao
de decisdo e um pedido de nulidade ou de anulacdo sobre o mesmo
registo, o pedido de modificacdo serd apreciado em primeiro lugar,
originando a suspenséao do estudo dos restantes.

9. No caso de ser apresentado um pedido de declaracédo de nulidade ou

de anulacdo num registo que ja € objeto de um mesmo pedido em

Pagina 190 de 211



MANUAL DE APLICACAO DO CPI

=

reconvencao num processo com outro interessado, o INPI suspende a

apreciacdo do pedido até deciséo sobre o pedido reconvencional.

Regra 23 — Pagamento de taxa

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

O pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo sO se considera
efetuado com a liquidacdo da respetiva taxa, prevista na tabela de taxas
em vigor, que deve ser satisfeita no momento em que é apresentado.
Caso essa taxa nao seja liquidada no momento da apresentacdo do
pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacdo, o requerente é
notificado para, no prazo de 10 dias uteis, proceder a sua regularizacao,
sob pena de indeferimento do requerimento apresentado.

Nos casos em gue o pagamento for efetuado depois de decorrido o prazo
referido no niUmero anterior, a taxa é devolvida ao requerente.

Se o requerente demonstrar que deu ordem de pagamento dentro do
prazo referido no n.° 2, é admitido o pagamento e aceite a apresentacao

do requerimento.

Regra 24 — Legitimidade

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

1. O requerente s6 tem de demonstrar interesse nos pedidos de
declaracdo e nulidade em que invocar que o pedido de registo foi
efetuado de ma-fé e nos pedidos de anulacao.

2. Os pedidos de declaracdo de nulidade ou de anulagdo, bem como
todos os atos relativos a estes processos, s6 podem ser promovidos

sob a responsabilidade de um agente oficial da propriedade industrial,
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advogado ou solicitador devidamente identificado e com procuracao,

nos casos em que esta for devida.

Regra 25 — Tempestividade
Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

O pedido de declaracdo de nulidade pode ser apresentado a todo o
tempo.

O pedido de anulacédo deve ser apresentado no prazo maximo de cinco
anos a contar do despacho de concessao do registo sobre o qual incide.
Nos casos em que o pedido for apresentado através dos servi¢os online
do INPI e que, devido a um eventual constrangimento informatico, ndo
seja possivel cumprir o prazo previsto para o efeito, deve o requerente
fazer prova de que esse constrangimento néo lhe é imputavel.

Quando o pedido de anulagéo for extemporaneo, o INPI indefere-o
liminarmente, dando conhecimento do despacho de indeferimento

também ao titular do registo impugnado.

Regra 26 — Verificagédo de admissibilidade

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

Apresentado o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacao, o INPI
avalia as condicbes de admissibilidade e apura a existéncia de
irregularidades absolutas ou relativas.

Consideram-se irregularidades absolutas:

Pedido apresentado contra um direito que ainda nao foi deferido;
Pendéncia de um pedido reconvencional em tribunal com o0 mesmo objeto
e entre as mesmas partes;

Pedido apresentado contra um registo sobre o qual ja incidiu um pedido
de declaracdo de nulidade ou de anulagédo relacionado com o mesmo
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1.

objeto e a mesma causa de pedir entre as mesmas partes, ja objeto de
uma decisdo de meérito, administrativa ou judicial, com caracter definitivo.
Consideram-se irregularidades relativas:

Falta de apresentacao de formulario proéprio;

Erro na identificacdo do registo contra o qual é apresentado o pedido de
declaracéo de nulidade ou de anulacéo;

Falta de fundamentacao do pedido e de elementos de prova,

Erro na identificacéo do titular do registo impugnado ou do requerente do
pedido de declaracao de nulidade ou de anulagao.

As irregularidades absolutas referidas no numero 2 sao insanaveis e
determinam a inadmissibilidade do pedido.

Nos casos em que se verificar uma irregularidade absoluta de
admissibilidade, o requerente do pedido é notificado para se pronunciar
sobre a mesma no prazo estabelecido pelo INPI.

Depois de decorrido o prazo referido no nimero anterior, se o INPI
considerar que ha efetivamente uma irregularidade absoluta o pedido é
indeferido.

As irregularidades relativas referidas no n.° 3 sdo sanaveis pelo
requerente, sendo este notificado para o fazer no prazo estabelecido pelo
INPI. Se, findo o prazo, a irregularidade relativa se mantiver o pedido &
indeferido por inadmissibilidade.

Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra sao enviadas por correio

registado com aviso de rececao.

Regra 27 — Notificacado do titular do registo e contraditorio

Artigos relacionados: 32.°, 33.°, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

Uma vez devidamente formalizado, o pedido de declaracéo de nulidade

7

ou de anulacdo € notificado ao titular do registo impugnado para
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guerendo, responder no prazo de dois meses prorrogavel, uma unica vez,
por mais um més.

Da resposta, se a houver, € o requerente notificado.

O requerente e o titular do registo podem apresentar exposi¢cdes
suplementares nos prazos legalmente previstos, caso tal reputem
necessario para um cabal esclarecimento do processo.

O INPI pode convidar as partes a apresentar observacoes as vezes que
considerar necessario.

Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificacbes previstas na presente regra sao enviadas por correio
registado com aviso de rececéo.

Regra 28 — Decisao

Artigos relacionados: 32.°, 33.2, 34.°, 35.°, 307.° e 308.°

1. Analisados os argumentos de ambas as partes, é proferida decisao
sobre o pedido de declaracdo de nulidade ou de anulacao,
devidamente fundamentada segundo os factos alegados, a
tempestividade do requerimento e a andlise substancial.

2- O INPI profere a sua decisdo com base nos argumentos de facto e de
Direito apresentados pelas partes no processo relativo ao pedido de
declaracdo de nulidade ou de anulacéo.

3. Da decisao proferida e do BPI da respetiva publicacdo, sédo as partes
notificadas, procedendo-se, se for o caso, as necessarias retificagfes
no BPI e na base de dados do INPI.

4. Salvo os casos em que forem expedidas pela plataforma B2B, as
notificagcbes previstas na presente regra sao enviadas por correio

registado com aviso de rececao-
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B) Pedidos de declaracéo de caducidade
Regra 1 — Processo de declaracao de caducidade — Legitimidade
Artigos relacionados — 36.°, 268.° e 269.°

O INPI s6 tem legitimidade para declarar oficiosamente a caducidade de
direitos de propriedade industrial com fundamento na expiragéo do prazo da
sua duracao ou na falta do pagamento de taxas.

Os pedidos de caducidade com outros fundamentos dependem de um
requerimento apresentado pelo respetivo interessado-

Os pedidos de declaracao de caducidade, bem como todos os atos relativos
a estes processos, s6 podem ser promovidos sob a responsabilidade de um
agente oficial da propriedade industrial, advogado ou solicitador devidamente
identificado e com procuracédo, nos casos em que esta for devida.

No pedido de caducidade deve o interessado providenciar:

a) A identificacédo do registo que se pretende ver caducado, com indicagao
do respetivo nimero e sinal,

b) O nome e o endereco do interessado do pedido de caducidade do registo,
e do respetivo mandatario;

c) A narracdo da matéria de facto que fundamenta o pedido e a sua
subsunc¢do a matéria de Direito, com indicacdo das normas do CPI e/ou da
legislacdo da Unido Europeia (ou ainda de acordos internacionais de que a
Unido Europeia seja parte ou outros que vinculem Portugal) que o
interessado considera violadas pelo registo caducando.

O INPI ndo procede a inquiricdo oral de testemunhas nem a audicdo de
partes, devendo a prova que assente em declaracdes ser feita sob a forma
escrita. Para o efeito, os interessados poderdo apresentar juntamente com o
pedido de caducidade, ou com a respetiva resposta, declaracdes escritas de
terceiros. Nos casos em que, indevidamente, forem arroladas testemunhas,
o INPI notificara a parte que as arrolou para apresentar, em alternativa,
declaracgbes escritas de terceiros, no prazo estabelecido pelo INPI. Uma vez

decorrido este prazo, o INPI procedera a notificacdo, a parte contraria, do
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pedido de declaracdo de caducidade, ou da respetiva resposta, com todos 0s

elementos a data disponiveis.

Regra 2 - Fundamento e 6nus da prova
Artigos relacionados — 36.°, 267.°, 268.° e 270.°

1. Nos pedidos de declaragdo de caducidade com fundamento na
transformacédo da marca numa designacdo usual do produto ou servico
para que foi registada, como consequéncia da (in)atividade do seu titular, cabe
ao interessado fazer prova dessa transformacao.

2. Nos pedidos de declaragdo de caducidade com fundamento na
suscetibilidade de a marca induzir o publico em erro, nomeadamente acerca
da natureza, qualidade e origem geografica dos produtos e/ou servicos que
protege, no seguimento do uso feito pelo seu titular, cabe ao interessado fazer
prova dessa indugdo em erro.

3. Nos pedidos de declaracdo de caducidade com fundamento na falta de uso
sério da marca, cabe ao titular do registo ou ao seu licenciado provar 0 uso
sério, dentro do prazo que o INPI Ihe conceder para o efeito, sob pena de

declaracéo de caducidade do registo.

Regra 3 - Resposta ao pedido de caducidade
Artigos relacionados — 269.°

1. Do pedido de declaracdo de caducidade é o titular do registo impugnado
notificado para responder, querendo, no prazo de um més, o qual pode ser
prorrogado, uma Unica vez, por mais um més.

2. Cabe ao titular do registo objeto do pedido de caducidade, apresentar, na sua
resposta, e de forma clara, os argumentos e respetivos elementos
probatdrios. O INPI, se o considerar oportuno, convidara o titular a apresentar

um indice dos elementos de prova.
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Regra 4 — Provas de uso
Artigos relacionados — 268.°

No que respeita a apreciacdo das provas de uso apresentadas em sede de
pedido de caducidade, aplicam-se os critérios constantes da parte X do presente

Manual designada por “Da apreciagao das provas de uso”.

Regra 5 - Provas de justo motivo

Artigos relacionados — 268.°

1. No contexto do n.° 1 do artigo 268.° do CPI, como justo motivo para a falta
de uso entendem-se todos os casos de forga maior e circunstancias néao
imputéveis ao titular (por si imprevisiveis, ndo controlaveis e exteriores a
sua vontade).

2. Por casos de forgca maior, que inviabilizam o uso da marca entendem-se,
nomeadamente, a impossibilidade de obtencdo de matérias-primas, a
destruicdo dos meios de producédo, um embargo comercial que afete a
importagcao dos produtos assinalados pela marca ou uma proibicao estatal
ao comeércio destes produtos por razbes de saude publica ou defesa
nacional.

3. Porcircunstancias ndo imputaveis ao titular, que inviabilizam o uso da
marca, entendem-se, nomeadamente, situacbes provenientes de
disposicdes legais, decisdes administrativas ou judiciais. Nao cabem no
ambito das circunstancias ocorridas independentemente da vontade do
titular, dificuldades econdmicas, financeiras e/ou comerciais associadas,
entre outros, a periodos de recessao econémica.

4. A simples ameaca de um procedimento administrativo ou judicial de
impugnacédo da marca ou a pendéncia de uma acao de invalidade contra

a mesma nao constituem um justo motivo para a abstencéo do seu uso.
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5. O periodo durante o qual existir a causa ou a circunstancia que justifica o
ndo uso da marca nao é tido em consideracdo na determinacdo do
periodo relevante para afericdo do uso da marca.

Exemplo:

Pedido de caducidade apresentado em 01.02.2015

Periodo relevante — 01.02.2010 a 01.02.2015

Motivo justificado para o0 n&o uso — 01.02.2011 a 01.02.2014

Este periodo — 01.02.2011 a 01.02.2014 — nado € considerado para
afericdo do periodo relevante

6. A transmissdo do registo da marca durante o periodo relevante no ambito
do pedido de declaragéo de caducidade ndo constitui justo motivo para o

nao uso.

C) Renuncia
Regra 1 — Disposicdes gerais

Artigo relacionado: 37.°

1. A declaracao de renuncia, nos termos do artigo 37.° do CPI, deve ser inequivoca
e incluir:
a) O numero de registo ou do processo, bem como a respetiva modalidade de
propriedade industrial;

b) O nome e o endereco do titular do direito;

c) A indicagcédo expressa do que nao se pretende abranger com a extingado do

direito, quando a renuncia respeitar apenas a parte do objeto de protecéao.

2. No caso de estar averbada a titularidade de um direito derivado, o INPI notifica o
titular desse direito para que se possa substituir ao titular do direito principal, o
que, a verificar-se, ndo implica a extincdo do direito de propriedade industrial,

mas sim a modificacdo do seu titular.
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Parte Xlll — Taxas

Regra 1 — Disposicdes gerais
Artigos relacionados: 365.° a 368.°

Pela prética dos atos previstos no CPI, sdo devidas as taxas fixadas na tabela
em vigor, salvo as excecdes legalmente consagradas.

As taxas respeitantes aos diversos atos previstos no CPI sao fixadas por
Portaria de Taxas e anualmente atualizadas, no més de julho. A tabela de
taxas encontra-se disponivel para consulta no portal do INPI.

No caso dos requerimentos apresentados através dos servicos online do
INPI, a taxa deve ser totalmente liquidada nos 3 dias subsequentes ao da
submissdo do requerimento, nos quais se incluem sabados, domingos e
feriados, sob pena de o ato requerido ndo produzir quaisquer efeitos.

A néo producao de efeitos, em caso de falta de liquidacédo da taxa no prazo
indicado no numero anterior, € informada ao requerente aquando da
submisséo do ato.

Aos atos praticados por via eletrdnica aplica-se uma reducdo no valor das
respetivas taxas, sendo o mesmo de 50% face ao valor da taxa respeitante
aos atos praticados em papel por via de correio postal ou presencialmente.3°
Pela manutencdo de sinais distintivos de comércio sdo devidas taxas, a
regularizar a cada 10 anos da vigéncia do direito (contados da data do
pedido), sem limite de renovacdes.

Pela manutencédo do registo de desenhos ou modelos sdo devidas taxas a
regularizar de 5 em 5 anos (quinquénios), até ao respetivo limite de vigéncia

(25 anos a contar da apresentacao do pedido).

30 Presentemente e até 31.12.2020 os atos previstos no Cédigo da Propriedade Industrial sdo
exclusivamente praticados através dos servicos online do INPI, nos termos do disposto Decreto-
Lei 30-A/2020, de 29 de junho. Este diploma veio prorrogar até 31 de dezembro de 2020 a
vigéncia do Decreto-Lei n.° 16/2020, de 15 de abril, que consagrou excecionalmente a
obrigatoriedade da pratica de atos exclusivamente online.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Pela manutencdo da protecdo das patentes e modelos de utilidade s&o
devidas taxas a regularizar anualmente, até ao limite de vigéncia dos
respetivos direitos (20 anos e 10 anos, respetivamente).

Antes do vencimento de taxas de manutencdo e qualquer direito de
propriedade industrial, quer no que respeita aos pagamentos iniciais, quer
aos subsequentes, o INPI avisa nos ultimos seis meses de validade do direito,
e a titulo meramente informativo, os titulares dos direitos do termo dos
respetivos prazos de pagamento, ou, quando exista mandato, os respetivos
mandatarios.

N&o é aceite como justificacdo do ndo pagamento pontual de qualquer taxa,
a invocagdao, pelo titular do direito, da falta de rececdo dos avisos para
pagamento referidos no niumero anterior, nos termos do disposto no n.° 8 do
artigo 368.°.

No caso de as taxas devidas pelos diversos atos ndo serem pagas dentro
dos prazos normais previstos no CPIl podem, ainda, ser satisfeitas mediante
0 pagamento de uma sobretaxa (acréscimo de 50% face ao valor em divida),
no prazo de seis meses a contar do termo da validade dos direitos, sob pena
de caducidade, sem prejuizo do recurso ao mecanismo da revalidacdo
previsto na regra 3 da parte Xlll do presente Manual.

Quando se verifiqgue que 0 montante entregue € inferior ao valor exigivel, o
INPI notifica o requerente ou o titular do direito, ou quando exista mandato, o
respetivo mandatério, para, no prazo de dez dias, proceder ao pagamento da
importancia remanescente, sob pena de indeferimento do ato requerido, nos
termos da alinea a) do n.° 1 do artigo 23.° do CPI.

Nos casos em que o requerente/titular ndo se encontre representado por
mandatario, e rececione correspondéncia a solicitar pagamento de taxas -
devidas pela concesséo de sinais distintivos do comércio ou manutencédo de
direitos de propriedade industrial - devera, previamente a liquidacdo de
qualquer valor, contactar o INPI no sentido de verificar se tal correspondéncia
tem proveniéncia oficial.

Sempre que rececionada eventual correspondéncia a solicitar que seja
efetuado um pagamento para determinada conta ou IBAN, devera, de igual

modo, o destinatario contactar previamente o INPI, uma vez que nao é pratica
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corrente deste Instituto indicar, em comunicacdes oficiais ou avisos

recordatorios, essa forma para pagamento de taxas.

Regra 2 — Contagem de taxas periodicas

Artigos relacionados: 367.° e 368.°

1. No que concerne a patentes e modelos de utilidade, as duas primeiras
anuidades consideram-se incluidas nas respetivas taxas de pedido, a 32
e 42 anuidades encontram-se isentas do pagamento de taxas, sendo
apenas exigido o efetivo pagamento a partir da 5.2 anuidade e seguintes.

2. Sem prejuizo do referido no numero anterior, a 3.2 e 4.2 anuidades,
embora isentas do pagamento de taxas, carecem de um impulso por parte
do requerente, que devera apresentar, nos seis meses que antecipam o
vencimento das referidas anuidades, requerimento a taxa 0€, uma vez
gue tais atos tém que ser praticados, sob pena de caducidade do direito.

3. No que respeita as anuidades da via Europeia, e aos demais casos
previstos no n.° 3 do artigo 368.° do CPI, devem as mesmas ser liquidadas
de uma s6 vez quando estiverem vencidas e ter em consideracdo as
anuidades que ja tiverem sido liquidadas junto do IEP.

4. Ainda no que concerne ao primeiro pagamento de anuidades respeitantes
a direitos da via europeia e internacional, se as anuidades que se
encontrarem a pagamento, nos prazos referidos no n.° 3 do artigo 368.°
do CPI, forem liquidadas simultaneamente, considera-se este o primeiro
pagamento efetuado em Portugal. Caso sejam liquidadas separadamente
dentro do prazo de pagamento, considera-se que 0 primeiro pagamento
respeita o n.° 3 do artigo 368.° do CPI, e o segundo estara de acordo com
o disposto no n.° 6 do mesmo artigo.

5. Nos certificados complementares de prote¢édo séo devidas, no maximo, 5
anuidades, contando-se do dia seguinte ao termo de validade da respetiva

patente.
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6. Pela concessédo do registo de marcas e logotipos € devida a taxa de
registo que deve ser paga nos seis meses que se seguirem a data da
publicacdo da concesséo no BPI, sob pena de caducidade do direito no
caso de essa taxa ndo vir a ser paga em prazo normal nem em sobretaxa.

7. Tratando-se de registo de marcas, caso o titular solicite a renovacao
apenas em relacdo a alguns dos produtos ou servigos incluidos no registo,
considera-se que renuncia a protecdo no que respeita aos restantes,
devendo esta sua intencdo constar de forma inequivoca no respetivo
formulario.

8. No caso de pedidos de registos de marcas nacionais que resultem de
transformacao de pedidos ou de registos de marcas da Unido Europeia,
a data relevante para os efeitos de contagem de taxas periddicas, no
ambito do n.° 3 do artigo 367.° do CPI, é a da apresentacédo do pedido de

registo da marca nacional decorrente da transformac¢ao em Portugal.

Regra 3 — Revalidacéao
Artigos relacionados: 369.°

1. Os pedidos de revalidacdo apenas podem ser apresentados no ano
subsequente a data da publicacdo do aviso de caducidade do direito de
propriedade industrial a que respeitam e devem ser acompanhados do
pagamento do triplo das taxas em divida. Apds a respetiva apresentacéo sdo
0S mesmos submetidos a exame formal e publicados no BPI.

2. Os pedidos de revalidacdo podem, além dos direitos expressamente
referidos no n.° 1 do artigo 369.° do CPI, ter como objeto certificados
complementares de protecéo.

3. No caso de a revalidacao ser requerida em relacdo a sinais distintivos do
comeércio e uma vez que a revalidacdo sé pode ser autorizada ndo havendo
prejuizo de direitos de terceiros, apos a publicacao referida no n.° 1 anterior
sdo efetuadas pesquisas de anterioridade com o intuito de verificar se ha

possibilidade de lesdo de direitos de terceiros.
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. Quando dois registos, cujos sinais sejam semelhantes, tiverem coexistido
pelo menos durante cinco anos e ndo havendo nos processos qualquer
indicio de litigio entre eles, o pedido de revalidacdo daquele que tenha
caducado por falta de pagamento de taxas ndo deve ser indeferido,
aplicando-se neste contexto, por analogia, o disposto no artigo 261.° do CPI.
. Quando a coexisténcia entre as duas marcas referidas no nimero anterior
apenas tiver ocorrido por um periodo inferior a cinco anos, o pedido de
revalidacdo também nao deve ser indeferido oficiosamente, uma vez que
aguando da analise do pedido de registo posterior, o INPI considerou néo se
encontrarem reunidos 0s requisitos cumulativos do conceito juridico de
imitacéo.

. As partes sdo sempre notificadas das decisdes do INPI sobre pedidos de
revalidacdo, sendo-lhes enviada copia do despacho em caso de
indeferimento da pretenséo.

. Os despachos proferidos sobre pedidos de revalidagdo sao publicados no
BPI, s6 entdo podendo, nos termos do n.° 4 do artigo 369.° do CPl e em caso

de deferimento, qualquer interessado deduzir oposi¢ao a revalidacao.

Regra 4 — Reducdo de taxas
Artigos relacionados: 370.°

. Areducao de taxas apenas € aplicavel a pedidos de patentes, de modelos de
utilidade, de registos de topografias de semicondutores e de registos de
desenhos ou modelos, e deve ser formalizada através de requerimento do
interessado, apresentado em momento anterior a submissao dos pedidos de
protecdo a que respeitam.

. O pedido de reducédo é submetido a deliberacédo do conselho diretivo do INPI,
ou de seu membro em que tal competéncia seja delegada, devendo ser
devidamente fundamentado e sO6 sendo deferido se o0s respetivos
requerentes fizerem prova da situagcdo impeditiva do pagamento da taxa,
designadamente, através da apresentacdo de Atestado de Insuficiéncia
Econdmica emitido pela Junta de Freguesia da area de residéncia.
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Em caso de impossibilidade de emisséo do atestado a que se refere o nimero
anterior, 0os requerentes podem apresentar provas de que auferem
rendimentos inferiores ao dobro do salario minimo mensal nacional, no caso
de se tratar de pessoa singular.

Para prova do mencionado no numero anterior, sdo aceites declaracdes de
IRS, recibos de ordenado, recibos de pensdes de reforma ou invalidez, ou
outros documentos que, mediante despacho do conselho diretivo do INPI,
venham a ser considerados comprovativos da insuficiéncia de rendimentos.

Quando o requerente for uma pessoa coletiva, o conselho diretivo do INPI
decide caso a caso analisando se os fundamentos e a prova apresentada
pelos respetivos requerentes comprovam a incapacidade de pagamento
integral da taxa.

Os requerentes de registos de desenhos ou modelos que apresentem
pedidos de reducdo de taxas cumprindo os requisitos fixados nos nimeros
anteriores beneficiam da reducao atribuida, relativamente a todas as taxas,

até ao segundo quinquénio, inclusive.

Regra 5 — Restituicdo de taxas
Artigos relacionados: 371.°

Para efeitos de restituicdo de taxas deve considerar-se pagamento indevido
0 pagamento de taxas ndo devidas pelo ato requerido, ou de taxas que
tenham sido ja satisfeitas.

Quando se reconheca ter havido pagamento indevido de uma taxa, ou
pagamento de um valor superior ao ato requerido, o INPI procede a
devolugao do valor indevido ou do valor pago em excesso.

O interessado no requerimento de restituicdo de taxas deve indicar o valor e
tipo de taxa a que se refere, sob pena de indeferimento liminar.

Além dos elementos referidos no nimero anterior, o interessado deve indicar
ainda elementos que permitam realizar a transferéncia bancéria do valor a
restituir (IBAN), a ndo ser que disponha de um sistema de conta corrente
junto do INPI.
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Regra 6 — Suspenséo do pagamento
Artigos relacionados: 372.°

. Os atos referentes a manutencédo do direito (renovacao, revalidacdo) na
pendéncia de acéo judicial, penhora, arresto ou outra apreensao de bens,
efetuada nos termos legais serdo considerados indevidos, devendo os
pagamentos das taxas ser restituidos aos requerentes, se solicitarem tal
restituicao.

. Quando qualquer das decisOes referidas no n.° 1 da presente regra, transitem
em julgado, desse facto €é publicado aviso no BPI, iniciando,
consequentemente, o prazo de um ano contado da data dessa publicacéo
para pagamento de todas as taxas em divida, ndo lhe sendo exigivel qualquer
sobretaxa.

. A falta do pagamento atempado das taxas em divida referidas no numero
anterior implica a caducidade do respetivo direito, que € publicada no BPI.

. Ap6s a publicacdo referida no numero anterior, dispbe o titular da
possibilidade de requerer a revalidagcéo, querendo, nos termos previstos no
artigo 369.° do CPI.

Regra 7 — Isencédo de taxas
Artigos relacionados: 373.°

1. Apenas se encontram isentos do pagamento de taxas os direitos
pertencentes ao Estado e desde que ndo sejam explorados por empresas
de qualquer natureza.

2. Os pedidos de isencéo a que se refere o nUmero anterior devem reunir as
condic¢des referidas no artigo 373.° do CPI.

3. Quando estiverem em causa pedidos apresentados por autarquias locais,
instituicbes e outras entidades publicas, devem ser preenchidos os

seguintes requisitos cumulativos:
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a) O ato requerido se enquadre no ambito da sua atividade publica;
b) Seja feita prova da isencéo por disposicéo legal.

4. Para prova do mencionado no numero anterior, S&0 aceites, entre outros,
copias dos estatutos, regulamentos, leis organicas ou outros diplomas
legais comprovativos da isencéo de taxas.

5. O requerimento a solicitar a isencdo deve ser apresentado junto com o ato
gue se pretende promover.

6. Em situacOes de isencdo, deve ser apresentado requerimento a formalizar
0 ato de renovacao — sob pena de caducidade — demonstrando, o titular, por
essa via, interesse na manutencéao do direito.

7. Em caso de co-titularidade, ou de existéncia de varios requerentes para o
mesmo ato, para que a isencdo de taxas seja concedida é indispensavel
gue todos os titulares ou requerentes estejam ao abrigo do regime de

isencdo, sem o que as taxas previstas na Portaria em vigor sao aplicaveis.

Parte XIV - BPI
Regra 1 — Publicacéao

Artigos relacionados: 375.°

1. O BPI €, em regra, publicado em todos os dias Uteis, através do portal do
INPI.

2. Nos dias Uteis em que a publicacdo do BPI nao ocorrer, o INPI, através
do mencionado portal, informa os meios interessados.

3. O BPI é publicado em formato pesquisavel e pode ser descarregado

gratuitamente.

Regra 2 — Publicacéo de decisdes judiciais no BPI

Artigos relacionados: 350.° e 375.°
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. Sao publicadas no BPI as decisdes finais de processos judiciais sobre
propriedade industrial, proferidas no ambito de recursos judiciais, acdes
de declaracao de nulidade ou anulagéo, bem como as decisdes proferidas
pelo INPI sobre pedidos de declaracdo de nulidade e anulacdo de
registos, e ainda todas as decisbes que devam ser levadas ao
conhecimento do publico, nos termos das alineas h) e i) do artigo 375.°
do CPI.

No ambito do disposto no nimero anterior, séo igualmente publicadas no
BPI, gratuitamente, decisfes finais em processos-crime que os tribunais
entendam levar ao conhecimento do publico.

Para os efeitos do disposto no namero anterior, o tribunal pode solicitar a
publicacdo da decisdo integral, nos termos do artigo 375.° do CPI, ou a
publicitacdo por extrato, do qual constem elementos da sentenca e da
condenacédo, bem como a identificacdo dos agentes.

Nos casos em que o tribunal solicita a publicacdo da decisao nos termos
do disposto no artigo 375.° do CPI, o INPI publica a decisao integral, tal
como enviada pelo tribunal, omitindo os dados pessoais referidos no
namero 6.

. Quando o tribunal solicita a publicagdo nos termos do disposto no artigo
350.° do CPI, o INPI publica apenas o extrato que lhe é enviado pelo
tribunal, ou, nos casos em que tiver sido enviada a sentenca integral,
apenas a parte deciséria da mesma contendo os elementos referidos no
namero 6.

Em qualquer das situacdes referidas nos n.°s. 5 a 8, em matéria de dados
pessoais e no que respeita a decisodes finais em processos-crime, o INPI
publica apenas o0 nome do agente e a respetiva data de nascimento,
omitindo da publicacdo quaisquer outros dados pessoais que constem da
decisao/extrato.
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Parte XV — Infracdes

Regra 1 — Coimas, prazo de prescri¢cao e pagamento voluntario em

processos contraordenacionais
Artigos relacionados: 311.°, 330.°, 331.°, 332.°, 333.2, 334.2, 335.° ¢ 336.°

1. O CPI, na versao em vigor, alterou o valor da coima a aplicar pela préatica do
ilicito contraordenacional de concorréncia desleal e introduziu o relativo a
pratica do ilicito de violacdo de segredo comercial protegido; estes valores,
compreendem-se, para os arguidos pessoas singulares, entre os € 1000 e €
30.000, e para os arguidos pessoas coletivas, entre os € 5000 e os € 100.000.
Para os demais ilicitos contraordenacionais, os valores das coimas aplicaveis
mantém-se inalterados. Estes valores, abstratamente aplicaveis, tém
influéncia ndo s6 na censura econémica do arguido como na determinacao

da prescri¢céo dos autos.

2. Decorre da alinea b) do artigo 27.° do Regime Geral das Contraordenacdes,
gue o procedimento contraordenacional extingue-se por efeito da prescricao,
logo que sobre a pratica dos factos censuraveis, tenham decorrido 3 anos,
quando se tratar de um ilicito contraordenacional a que seja aplicavel uma
coima de montante igual ou superior a € 2493,99 e inferior a € 49879,79.
Assim, e na relacdo desta norma com os artigos 311.°, 330.° e 331.° do CPI
nos ilicitos contraordenacionais de concorréncia desleal e de violacdo de
segredo comercial protegido praticados por arguidos que sejam pessoas
singulares, em principio, o procedimento contraordenacional prescreve ao
final de trés anos, salvo se operarem causas de suspensdo e/ou de
interrupcédo do prazo, previstas nos artigos 27.°-A e 28.° do Regime Geral das
Contraordenacdes, estendendo-o0 ao maximo de quatro anos e meio (cinco,

em casos excecionais), como previsto no n.° 3 do artigo 28.° deste Regime.

3. Decorre da alinea a) do artigo 27.° do Regime Geral das Contraordenacdes,
gue o procedimento contraordenacional extingue-se por efeito da prescricao,
logo que sobre a pratica dos factos censuraveis, tenham decorrido 5 anos,

quando se tratar de um ilicito contraordenacional a que seja aplicavel uma
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coima de montante maximo igual ou superior a € € 49879,79. Assim, € na
relagdo desta norma com os artigos 330.° e 331.° do CPI nos ilicitos
contraordenacionais de concorréncia desleal e de violacdo de segredo
comercial protegido praticados por arguidos que sejam pessoas coletivas, 0
procedimento contraordenacional prescreve ao final de 5 anos, salvo se
operarem causas de suspenséo e/ou de interrupcao do prazo, previstas nos
artigos 27.°-A e 28.° do Regime Geral das Contraordenagoes.

4. Nos restantes ilicitos contraordenacionais previstos no CPI, o legislador

manteve os valores das coimas aplicaveis:

a) invocacéao ou uso ilegal de recompensa, os valores compreendidos entre
os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as

pessoas singulares (artigo 332.° do CPI);

b) atos preparatorios, os valores compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000
para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares (artigo
333.°do CPI);

c) uso de marcas ilicitas, os valores compreendidos entre os € 3.000 e €
30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e € 7500 para as pessoas singulares
(artigo 334.° do CPI);

d) uso indevido de nome, de insignia ou de log6tipo, nos valores
compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e

€ 3740 para as pessoas singulares (artigo 335.° do CPI);

e) invocacdo ou uso indevido de direitos privativos, nos valores
compreendidos entre os € 3.000 e € 30.000 para as pessoas coletivas e € 750 e

€ 7500 para as pessoas singulares (artigo 336.° do CPI).

No gue a estes ilicitos diz respeito, decorre da alinea b) do artigo 27.° do Regime
Geral das Contraordenacdes, que o procedimento contraordenacional extingue-
se por efeito da prescricdo, logo que sobre a pratica dos factos censuraveis,
tenham decorrido trés anos, quando se tratar de um ilicito contraordenacional a

que seja aplicavel uma coima de montante igual ou superior a € 2493,99 e inferior
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a € 49879,79. Assim, e na relacdo desta norma com os artigos 332.° a 336.° do
CPI, nos licitos contraordenacionais nestas previstos, o procedimento
contraordenacional prescreve ao final de trés anos, salvo se operarem causas
de suspenséo e/ou de interrupcéo do prazo, previstas nos artigos 27.°-A e 28.°
do Regime Geral das Contraordenacgdes, estendendo-o ao maximo de quatro
anos e meio (cinco em casos excecionais), como previsto no n.° 3 do artigo 28.°

deste Regime.
Regra 2 — Exames periciais
Artigos relacionados: 360.°

1. Na realizacdo de exames periciais em processos relativos a violacao de
direitos sobre sinais distintivos do comércio, a competéncia dos
examinadores do INPI confina-se a analise comparativa entre os sinais
contidos nos objetos peritados e os que se encontram registados, ndo Ihes
competindo considerar outras caracteristicas como a cor, a textura, o odor, a
composicdo, o modelo, a preciséo, a qualidade ou a sua autenticidade.

2. Tal facto deve ser sempre mencionado, quer no oficio de marcacdo de
peritagem, dirigido as autoridades que requerem ao INPI a marcagdo de um

exame pericial, quer no respetivo relatério pericial.
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Lista de abreviaturas

AIM — Autorizagéo de Introducdo no Mercado

AOPI — Agente oficial da propriedade industrial

BPI — Boletim da Propriedade Industrial

CPE - Convengédo sobre a Patente Europeia; EPC (European Patent Convention)
CPI — cédigo da Propriedade Industrial

CUP — Convencéo de Paris para a Propriedade Industrial (Convenc&o da Unido de Paris) de

20 de margo 1883

EUIPO - Instituto da Propriedade Intelectual da Uni&o Europeia

IEP — Instituto Europeu de Patentes

INPI — Instituto Nacional da Propriedade Industrial

PCT — Tratado de Cooperacdo em Matéria de Patentes de 19 de junho de 1970

PIP - Plano de Investigacéo Pediatrica
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