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EXPOSICAQO DE MOTIVOS

1. CONTEXTO DAPROPOSTA
Raz0es e objetivos da proposta

O Comité Permanente do Direito das Marcas, dos Desenhos e Modelos Industriais e das
Indicacbes Geograficas funciona como forum da Organizacdo Mundial da Propriedade
Intelectual (OMPI) para debater questdes, facilitar a coordenacao e fornecer orientagdes sobre
o desenvolvimento internacional progressivo do direito das marcas, desenhos e modelos
industriais e indicagbes geograficas, incluindo a harmonizacdo das legislacdes e
procedimentos nacionais.

As primeiras propostas de harmonizacdo internacional e simplificagdo dos procedimentos de
registo de desenhos e modelos foram apresentadas ao Comité Permanente em 2005.

Apo6s um levantamento das possiveis areas de convergéncia até 2009, o secretariado do
Comité Permanente apresentou ao comité, em 2010, o primeiro projeto de disposi¢cdes sobre a
legislacdo e a pratica em matéria de desenhos e modelos industriais.

Em termos historicos, a Unido Europeia (UE ou Unido) tem sido fortemente a favor da
harmonizacdo no setor dos desenhos e modelos e tem apelado a convocacdo de uma
conferéncia diplomética para adotar um Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos
(«Tratado»), que teria potencial para beneficiar todos os Estados-Membros da OMPI,
independentemente do seu nivel de desenvolvimento.

Em 2022, a Assembleia Geral da OMPI decidiu convocar duas conferéncias diplomaticas, a
realizar até 2024: uma conferéncia para concluir um instrumento juridico internacional
relativo & propriedade intelectual, aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais
associados aos recursos genéticos (instrumento RG) e a outra para celebrar e adotar um
Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

A fim de preparar a conferéncia diplomatica e estabelecer as modalidades necessarias dessa
conferéncia, a Assembleia Geral da OMPI decidiu convocar um comité preparatério para o
segundo semestre de 2023. O comité preparatdrio analisou o projeto de regulamento interno a
apresentar para adocdo pela conferéncia diplomatica, a lista de convidados a participar na
conferéncia e os projetos de convite, bem como outras questdes organizacionais relacionadas
com a conferéncia. O comité preparatério aprovou igualmente a proposta de base relativa as
disposic¢oes administrativas e finais do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos.

O Comité Preparatorio decidiu convidar a UE para a conferéncia diplomatica na qualidade de
delegacéo especial.

A Assembleia Geral da OMPI ordenou ainda que o Comité Permanente do Direito das
Marcas, dos Desenhos e Modelos Industriais e das Indicagfes Geograficas se reunisse numa
sessao especial no segundo semestre de 2023, antes do comité preparatério, a fim de colmatar
as lacunas existentes no projeto de Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos a um
nivel suficiente.
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2. RESULTADOS DA CONSULTA DAS PARTES INTERESSADAS E DAS
AVALIACOES DE IMPACTO

Né&o aplicavel.

3. ELEMENTOS JURIDICOS DA RECOMENDAQAO
Proposta basica sobre o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos

O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar determinados
aspetos e formalidades processuais dos pedidos de desenhos e modelos industriais. Trata, por
exemplo, das diferentes etapas para a apresentacdo de um pedido, a publicacédo dos pedidos, o
periodo de caréncia, a representacdo do desenho ou modelo no pedido, a descricdo e a
obrigacdo de registar as licencas nos registos de propriedade intelectual. No entanto, ndo afeta
questdes de direito substantivo (a definicdo de um desenho ou modelo, as condi¢des de
validade ou o0 @mbito da protecgéo).

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos contém essencialmente disposicbes
processuais em matéria de defini¢bes (artigo 1.°), principios gerais (artigo 1.°-A), ambito de
aplicacdo (artigo 2.°), conteido dos pedidos de desenhos e modelos (artigo 3.9), representacédo
(artigo 4.9), regras para a atribuicdo de uma data de depdsito (artigo 5.°), regras relativas ao
periodo de caréncia para o depdsito de um pedido de desenho ou modelo em caso de
divulgacdo anterior (artigo 6.°), obrigacdo de apresentar o pedido em nome do autor
(artigo 7.9), alteracOes e divisbes (artigo 8.°), publicacdo do desenho ou modelo (artigo 9.9),
comunicagdes (artigo 10.°), conteldo dos pedidos de renovacdo (artigo 11.°), medidas de
compensacdo em matéria de prazos (artigos 12.° a 13.°), corre¢cdo ou aditamento de
reivindicagdes de prioridade (artigo 14.°), pedidos de registo de uma licenca e efeitos do néo
registo de uma licenca (artigo 15.° a 17), indicacdo do titular da licenca (artigo 18.°), registo
da mudanca de proprietario (artigo 19.°), alteracbes de nomes ou enderecos (artigo 20.9),
correcdo de erros (artigo 21.°), assisténcia técnica as partes contratantes (artigo 22.°) e
regulamentos anexados ao Tratado (artigo 23.°).

Além disso, o artigo 3.° do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos permitiria as
partes contratantes exigir aos requerentes que divulgassem a origem ou fonte das expressoes
culturais tradicionais, dos conhecimentos tradicionais ou dos recursos biolégicos/genéticos
utilizados ou incorporados no desenho ou modelo industrial. Embora seja de natureza
diferente do requisito de divulgacdo obrigatdria proposto no instrumento RG, que as partes
contratantes seriam obrigadas a introduzir no seu direito interno, o Tratado pode ainda assim
ter efeitos disruptores na obtencdo da protecdo de desenhos e modelos nas jurisdicBes que
optem pela sua aplicacao.

As disposi¢es administrativas e as clausulas finais contém o quadro institucional que regera
0 Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos. Ai se inclui a assembleia, na qual as
partes contratantes estardo representadas e tratardo de todas as questBes referentes a
manutencdo e ao desenvolvimento do Tratado, entre outras tarefas (artigo 24.°), e a secretaria
internacional da OMPI, que tera de desempenhar as funcGes administrativas relativas ao
Tratado (artigo 25.°).

Séo igualmente estabelecidas regras sobre a revisao do Tratado sobre o Direito dos Desenhos
e Modelos (artigo 26.°), a elegibilidade das partes contratantes (artigo 27.°), a entrada em
vigor (artigo 28.°), a dendncia (artigo 30.°), as linguas, a assinatura e o depositéario
(artigos 31.° e 32.9).

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos Industriais beneficiara, em especial, as
industrias criativas e os criadores industriais, tornando o registo internacional de desenhos e
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modelos mais facil e previsivel. No entanto, o requisito de divulgacdo pode ser considerado
incoerente com as regras processuais em matéria de procedimentos de concecdo industrial.

Competéncia da UE

E necessario proceder a uma avaliagdo preliminar da competéncia da UE antes do inicio das
negociagdes sobre o texto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos na conferéncia
diplomatica. A avaliacdo preliminar ndo afeta a avaliacdo final da competéncia da UE, que
deve ser realizada depois de as partes nas negociagdes chegado a acordo sobre o texto. A este
respeito, o artigo 3.2, n.* 1 e 2, do Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia (TFUE)
séo relevantes para a decisdo sobre a competéncia da UE no que diz respeito ao Tratado sobre
o Direito dos Desenhos e Modelos.

Nos termos do artigo 3.%, n.° 1, do TFUE, a UE tem competéncia exclusiva em matérias no
ambito da politica comercial comum. Os compromissos internacionais relativos a propriedade
intelectual podem ser abrangidos pela politica comercial comum se apresentarem uma ligacédo
especifica com o comércio internacional, na medida em que: i) se destinam essencialmente a
promover, facilitar ou regular esse comércio; e ii) tenham efeitos diretos e imediatos sobre
ele. De modo a avaliar se estas condi¢cdes sdo cumpridas, € necessario ter em conta a
finalidade e o conte(ldo dos compromissos internacionais.

O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar 0s
procedimentos de aplicacdo de desenhos e modelos industriais, estabelecendo assim regras
comuns para o setor. No entanto, o projeto de texto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos ndo tem qualquer disposicdo especifica que especifique o seu objetivo. Contribui
para a seguranca juridica e a coeréncia e, por conseguinte, beneficia o sistema de desenhos e
modelos industriais. A harmonizacdo dos requisitos formais e do periodo de caréncia, com
base no qual os requerentes podem obter protecdo de desenhos e modelos, contribui para a
participacdo em pé de igualdade dos operadores econdémicos que operam em todo o mundo.
Com base nestes elementos, pode concluir-se que o principal objetivo do Tratado sobre o
Direito dos Desenhos e Modelos é melhorar a eficacia, a transparéncia, a coeréncia e a
seguranca juridica do sistema de desenhos e modelos industriais, de modo a promover,
facilitar e reger o comércio internacional.

O contetdo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos trata principalmente das
formalidades aplicaveis aos pedidos de desenhos e modelos e ndo contém disposicdes
substantivas (elegibilidade dos desenhos e modelos para protecdo, ambito de protecdo dos
desenhos e modelos, etc.), para além do periodo de caréncia. Pode considerar-se que a
harmonizacdo das formalidades afeta o comércio internacional. Por exemplo, no processo C-
389/15%, o Tribunal de Justica da Unido Europeia considerou que a criacdo de um mecanismo
de registo Unico levaria a que o Acordo de Lisboa revisto relativo as denominagdes de origem
e as indicacOes geogréficas tivesse o efeito direto e imediato de alterar as condi¢des relevantes
entre a UE e os paises terceiros (ver ponto 70). Além disso, o Tratado sobre o Direito dos
Desenhos e Modelos inclui uma disposi¢cdo substantiva (artigo 6.°): a harmonizacdo do
periodo de caréncia (para 6 ou para 12 meses). A duracdo do periodo de caréncia tem um
efeito direto sobre a elegibilidade da protecdo de um desenho ou modelo que tenha sido
divulgado antes do depdsito de um pedido de protecdo de desenhos e modelos. Esta
disposicdo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos poderia ter efeitos diretos e
imediatos nos litigios em materia de desenhos e modelos que surjam no contexto do comércio
internacional de mercadorias elegiveis para protecdo de desenhos e modelos.

1 Ac6rdao de 25 de outubro de 2017, C-389/15, EU:C:2017:798
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Nos termos do artigo 3.°, n.° 2, do TFUE, a UE dispde de competéncia exclusiva para celebrar
acordos internacionais, desde que o referido acordo seja suscetivel de afetar regras comuns da
UE ou de alterar o alcance das mesmas se 0s compromissos disserem respeito a um dominio
ja em grande medida abrangido por essas regras (sem que os dominios tenham de coincidir
totalmente). Uma analise efetuada nos termos do artigo 3.°, n.° 2, do TFUE deve ter em conta:
i) os dominios abrangidos pelas regras da UE e pelas disposi¢cdes do projeto de acordo
internacional; ii) a sua evolucgdo futura previsivel; e iii) a natureza e o teor dessas regras e
disposicoes, a fim de determinar se o acordo internacional é suscetivel de por em causa a
aplicacdo uniforme e coerente das regras da UE e o bom funcionamento do sistema que
instituem.

Ha dois atos legislativos da UE (e duas propostas legislativas) para os desenhos e modelos,
cuja pertinéncia deve ser avaliada no contexto do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos.

Diretiva 98/71/CE relativa a protecdo juridica de desenhos e modelos
Proposta de diretiva relativa a protecéo legal de desenhos ou modelos 2022/0392(COD)

O Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é aplicavel a todos os desenhos e modelos
industriais que possam ser registados nos termos da legislacdo de uma parte contratante
(artigo 2.°). Inclui disposi¢des que regem o procedimento aplicivel aos pedidos e ao registo de
desenhos ou modelos, incluindo os requisitos permitidos que podem ser incluidos nos pedidos
(artigo 3.9), as regras relativas as datas de deposito (artigo 5.°), as regras relativas ao periodo
de caréncia (artigo 6.°), os prazos e as medidas de compensacdo (artigo 12.°). Inclui
igualmente disposicGes especificas relativas ao restabelecimento dos direitos (artigo 13.°) e a
correcdo de erros (artigo 21.°). Algumas destas disposicGes deixam uma certa margem de
manobra as partes contratantes. Por exemplo, o artigo 3.° (relativo aos pedidos) prevé que
«[q]ualquer parte contratante pode exigir que um pedido contenha alguns ou todos os
seguintes elementos...». No entanto, essa margem de manobra ndo ¢é absoluta, uma vez que 0
artigo 3.°, n.°2, dispde que «[n]do pode exigir-se qualquer indicacdo ou elemento
relativamente ao pedido, para além dos referidos no n.° 1 e no artigo 10.°. Por conseguinte, 0
artigo estabelece um limite externo ao ambito da liberdade da parte contratante de determinar
0S seus proprios requisitos processuais. Por outro lado, algumas disposi¢Ges permitem que as
partes contratantes derroguem as obrigacGes substantivas nos casos em que a concessao do
pedido ndo seja autorizada ao abrigo do direito interno (ver, por exemplo, o artigo 21.° sobre a
correcdo de erros).

A Diretiva 98/71/CE («diretiva») harmoniza determinados aspetos do direito substantivo em
matéria de desenhos e modelos dos Estados-Membros da UE. O artigo 6.° da diretiva prevé
um periodo de caréncia para obter a protecdo de desenhos ou modelos anteriormente
divulgados — o mesmo objeto que o artigo 6.° do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos regula.

A evolucgdo futura previsivel do direito da UE também deve ser tida em conta na andlise da
competéncia para celebrar o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos. A proposta de
diretiva relativa a protecdo legal de desenhos e modelos 2022/0392 (COD) («diretiva
proposta») foi adotada pela Comissdo em 28 de novembro de 2022 e estd agora sujeita a
adogdo pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no &mbito do processo legislativo ordinério
no final de 2024.

A diretiva proposta visa harmonizar a legislagdo em matéria de desenhos e modelos n&o s6 do
ponto de vista material, mas também no que diz respeito a determinados aspetos de
procedimento e registo. Inclui novas disposi¢cdes sobre os requisitos do pedido (artigo 25.9), a
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representacdo do desenho ou modelo (artigo 26.°), a data de depdsito (artigo 28.°) e o
adiamento da publica¢do (artigo 30.9), todas matérias igualmente reguladas pelo Tratado sobre
o Direito dos Desenhos e Modelos.

Quanto aos seus objetivos, o considerando 10) da diretiva proposta prevé que «é necessario
aproximar as regras processuais de modo a facilitar a aquisicéo, gestdo e protecdo dos direitos
sobre desenhos ou modelos na Unido. Por conseguinte, devem ser alinhadas determinadas
regras processuais de base no dominio do registo de desenhos ou modelos nos Estados-
Membros e no sistema de desenhos ou modelos da UE. No que se refere aos procedimentos
previstos na legislacdo nacional, é suficiente definir principios gerais, dando liberdade aos
Estados-Membros para estabelecerem regras mais especificas.»

Relativamente a relacdo entre procedimentos nacionais e o direito da UE, o considerando 3)
da diretiva proposta reconhece explicitamente que «a coexisténcia e o equilibrio dos sistemas
de protecdo de desenhos ou modelos a nivel nacional e da Unido constituem a pedra angular
da abordagem da Unido a protecdo da propriedade intelectual.» O considerando 9) prevé
que «torna-se necessario alargar a aproximacao das legislacdes alcancada pela Diretiva
98/71/CE a outros aspetos do direito substantivo em matéria de desenhos ou modelos que
rege os desenhos ou modelos protegidos atraves do registo nos termos do Regulamento (CE)
n.% 6/2002».

Quanto a forma como as disposicdes sdo formuladas, ha alguma variacdo entre as diferentes
obrigacgdes. Em alguns aspetos, a diretiva proposta estabelece requisitos minimos obrigatérios,
mas deixa aos Estados-Membros a possibilidade de adotarem medidas adicionais. Por
exemplo, o artigo 25.° estabelece os requisitos minimos do pedido. Outras disposi¢cdes sao
inteiramente facultativas. Por exemplo, o artigo 28.°, n.° 2, permite que os Estados-Membros
imponham uma taxa a atribuicdo da data do depdsito (mas ndo a torna obrigatoria). Uma
terceira categoria de disposi¢fes combina uma regra fixa com o direito de cobrar taxas (veja-
se por exemplo o artigo 25.°, n.°2, relativo ao depoésito). Com efeito, a diretiva fixa
expressamente varios prazos. Deixa-se aos Estados-Membros uma maior margem para
determinar os procedimentos nacionais de nulidade, mas esses procedimentos devem, no
entanto, respeitar determinados requisitos minimos (artigo 31.°).

Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitarios

Proposta de regulamento que altera o Regulamento (CE) n.° 6/2002 do Conselho relativo aos
desenhos ou modelos comunitarios e que revoga o Regulamento (CE) n.° 2246/2002
da Comisséo

O Regulamento (CE) n.° 6/2002 estabelece um sistema a escala da UE para obter um desenho
ou modelo comunitario abrangido pela protecdo unitéria. Estabelece igualmente o
procedimento de registo de desenhos ou modelos comunitarios junto do Instituto da
Propriedade Intelectual da Unido Europeia. Todas as disposi¢Ges do Tratado sobre o Direito
dos Desenhos e Modelos tém equivalentes neste regulamento. Quer isto dizer que 0s
compromissos assumidos pela UE ao celebrar o Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos se inserem num dominio ja abrangido pelo direito da UE.

Tendo em conta a evolucao futura previsivel do direito da UE, a proposta de regulamento que
altera 0 Regulamento (CE) n.°6/2002 do Conselho relativo aos desenhos ou modelos
comunitarios e que revoga o Regulamento (CE) n.° 2246/2002 da Comissdo («regulamento
proposto») foi adotada pela Comissdo em 28 de novembro de 2022 e estd agora sujeita a
adogdo pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho no &mbito do processo legislativo ordinério
no final de 2024.
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O regulamento proposto visa modernizar e melhorar as disposi¢cdes em vigor e melhorar a
acessibilidade, a eficiéncia e a acessibilidade econémica da prote¢do de desenhos e modelos
da UE. As disposi¢bes do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos tém também os
seus equivalentes no regulamento proposto.

Apreciacao

As matérias abrangidas pelo &mbito de aplicacdo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos devem ser consideradas da competéncia exclusiva da Unido.

Em primeiro lugar, as matérias reguladas pelo Tratado sobre o Direito dos Desenhos e
Modelos inserem-se num dominio ja regulado pelo direito da Unido, como se vé pelo ambito
de aplicacdo substancial do Regulamento (CE) n.° 6/2002 e pela harmonizacao do periodo de
caréncia para a obtencao da protecdo de desenhos ou modelos anteriormente divulgados no
artigo 6.° da diretiva.

Em segundo lugar, o mesmo dominio € afetado pela evolucgdo futura previsivel do direito da
Unido, tal como resulta do regulamento proposto e da diretiva proposta. Com efeito, a diretiva
proposta reflete uma escolha explicita do legislador da Unido de regulamentar e harmonizar
0s requisitos processuais no dominio dos desenhos e modelos que tinham sido deixados a
discricdo dos Estados-Membros na Diretiva 98/71/CE. Ao seguir essa substancial
harmonizacdo adicional, a diretiva proposta deixara apenas uma certa margem de manobra
residual aos Estados-Membros no que diz respeito a questdes processuais.

Com base nas disposicdes precedentes, decorre que a celebracdo do Tratado sobre o Direito
dos Desenhos e Modelos é abrangida pela competéncia exclusiva da UE nos termos do
artigo 3., n.” 1 e 2, do TFUE.
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Recomendacdo de

DECISAO DO CONSELHO

gue autoriza a abertura de negociacdes relativas ao Tratado sobre o Direito dos

Desenhos e Modelos

O CONSELHO DA UNIAO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da Unido Europeia, nomeadamente o
artigo 218.°, n.* 3 e 4,

Tendo em conta a recomendacdo da Comisséo Europeia,

Considerando o seguinte:

(1)

)

(3)

(4)

(5)

Desde 2005 que estdo em curso, sob os auspicios da Organizacdo Mundial da
Propriedade Intelectual (OMPI), esforcos para harmonizar a nivel internacional certos
aspetos processuais relativos aos pedidos de desenhos e modelos industriais.

Em resultado destes esforcos, a assembleia geral da OMPI convocou em 2022 uma
conferéncia diplomatica para concluir e adotar um Tratado sobre o Direito dos
Desenhos e Modelos, que tera lugar até 2024.

A conferéncia diplomaética para negociar as futuras disposi¢cdes do Tratado sobre o
Direito dos Desenhos e Modelos devera ter lugar entre 11 e 22 de novembro de 2024.

O objetivo do Tratado sobre o Direito dos Desenhos e Modelos é harmonizar
determinados procedimentos e formalidades de pedidos de desenhos e modelos
industriais em beneficio das indUstrias criativas e dos criadores industriais, ao tornar o
registo internacional de desenhos e modelos mais facil e previsivel.

A Unido deve participar nas negociacgdes relativas ao Tratado sobre o Direito dos
Desenhos e Modelos,

ADOTOU A PRESENTE DECISAO:

Artigo 1.°

A Comissao fica autorizada a iniciar, em nome da Unido, a negociacdo de um Tratado sobre o
Direito dos Desenhos e Modelos no &mbito da Organizagdo Mundial da Propriedade
Intelectual, em consulta com o Grupo da Propriedade Intelectual (comité especial).

Artigo 2.°

As diretrizes de negociagédo constam do anexo da presente decis&o.
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Artigo 3.°
A destinataria da presente decisdo é a Comissao.
Feito em Bruxelas, em

Pelo Conselho
Charles Michel
O Presidente
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