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Marca: caducidade por não utilização séria e renovação

Trademark: Revocation for non- use and renewal

Augusto Teixeira Garcia*

Sumário: 1. Prelúdio; 2. introdução; 3. o direito à marca em Macau: enquadramento
legal; 4. Registo e direito à marca; 5. caducidade por não utilização séria da marca:
fundamentos; 6. o ónus da utilização séria da marca no direito de Macau; 6.1. a utilização
séria da marca; 6.2. o período de graça e a contagem do prazo de não utilização séria da
marca; 7. situações em que a não utilização séria não determina a caducidade da marca;

* Professor associado da Faculdade de direito da universidade de Macau.
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Resumo: o objeto do presente texto é o
estudo dos efeitos da renovação da marca
no prazo de caducidade por não uso da
mesma. começaremos por ver em que é que
consiste a caducidade por não uso da marca,
quais as razões que justificam a sua previsão
na generalidade dos ordenamentos jurídicos,
assim como as situações que impedem a
contagem do prazo de caducidade ou sanam
a que se tivesse já verificado. em seguida,
abordaremos a renovação da marca, em
que é que consiste, quais as suas vantagens,
e respectivos fundamentos. confrontaremos,
então, a causa de caducidade por não utili-
zação séria da marca com a causa de cadu-
cidade do registo por decurso do prazo (não
renovação), o que nos permitirá concluir
pela não influência da renovação no prazo
de caducidade por não uso. confirmaremos
esta conclusão com a convocação da proble-
mática do redepósito de marca.
Palavras chave: marca, caducidade, justo
motivo, renovação, uso sério, redepósito.

Abstract: The purpose of this text is the
study of the effects of the renewal of a
trademark in the period of non- use as
cause for its revocation. We will address
what is the non- use as cause of revocation
of the trademark, what are the reasons that
explains its provision in most legal systems,
when non- use is justified and how the
trademark owner can prevent the revocation.
Next, we will address the renewal of the
trademark, what are its advantages and its
fundaments. We will compare then the cause
of revocation for non- use with the cause of
revocation for non- renewal, concluding that
the renewal bears no influence in the expiry
period of non- use for revocation purposes.
We will confirm this conclusion looking into
the problematic of refiling of trademarks.
Keywords: trademark, revocation, proper
reason, renewal, genuine use, refiling.



7.1. os justos motivos para a não utilização séria da marca; 7.2. o uso reabilitante e o
período de suspeição; 8. consequências da não utilização séria da marca; 8.1. a não
utilização séria da marca como causa de caducidade não automática; 8.2. invocação e
efeitos da caducidade por não utilização séria; 9. a renovação do registo da marca e o
prazo de não utilização séria como causa de caducidade; 9.1. caducidade por decurso do
prazo (não renovação) e caducidade por não utilização séria; 9.2. interesses que justificam
as duas causas de caducidade; 9.2.1. a declaração de intenção de uso sério no cPi 1995;
9.3. Renovação: efeitos; 9.4. o estado da questão no direito comparado; 10. novo registo
do mesmo sinal (rideposito, refiling, Wiederholungseintragung); 11. conclusão.

1. Prelúdio

Recentemente, foi solicitada a nossa atenção para uma orientação jurisprudencial
que se vinha afirmando em Macau, quanto às implicações da renovação do registo
da marca no prazo de caducidade por não utilização séria.

a questão, como enunciada no acórdão do tribunal de segunda instância1,
de 3 de Março de 2011, atentas as particularidades da situação sub judice, prende- se
com “saber se com a renovação do registo da marca (...) se inicia um novo período
de caducidade (por não utilização séria2) ou se para verificação desta se deve
considerar também o anterior período de caducidade entretanto decorrido.”

os tribunais de Macau, no seguimento do entendimento sufragado no acórdão
referido, vinham considerando3 que a renovação do registo dá início a um novo
prazo de não utilização séria de três anos ininterruptos. esta orientação acaba de
ser revertida pelo tribunal de Última instância4.

É o estudo desta questão que iremos abordar no presente texto.

1 o tribunal de segunda instância será, de ora em diante, designado pela sigla tsi.
2 intercalação nossa.
3 ac. tsi, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007; ac. tsi, de 11/11/2021, proc.º n.º 607/2021; ac.
tsi, de 11/11/2021, proc. n.º 735/2021 (todas as decisões dos tribunais de Macau referidas no
presente texto, são acedíveis in www.court.gov.mo).
4 acórdão do tribunal de Última instância, de 18 de Maio de 2022, proc.º n.º 48/2022, a que o
relator, por lhe ter sido distribuído, decidiu apensar o proc.º n.º 51/2022, que decorria entre as
mesmas partes, representadas pelos mesmos mandatários, e tendo por objecto a mesma questão de
direito. o tribunal de Última instância será, de ora em diante, designado pela sigla tui.

augusto teixeira Garcia
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2. Introdução

a marca é um sinal aposto nos produtos (bens ou serviços)5 através do qual
o empresário6 visa distinguir os seus produtos, quer (normalmente) dos produtos
dos seus concorrentes7, quer dos seus demais produtos8, permitindo ao público
interessado identificá- los9, evitando do mesmo passo a confusão entre os produtos
dos vários concorrentes10. Por isso, é um sinal distintivo na concorrência de produtos,
e integra a propriedade industrial11.

a marca permite a diferenciação dos vários produtos comercializados nos
vários sectores de mercado. através da marca é possível identificar dentro de cada
classe de produtos o concreto grupo de produtos que tem origem em determinada
empresário. a proveniência de certa fonte empresarial é o critério fundamental do
processo de diferenciação a que a marca vai dirigida. Para o empresário a marca é
um meio que permite agrupar os seus produtos, permitindo- lhe diferenciá- los dos
produtos dos seus concorrentes12.

a utilização de uma marca visa a captação de uma clientela13 para produtos,
permitindo aos consumidores um meio fácil e cómodo de identificar aquilo que
pretendem adquirir14. com a ajuda da marca, o consumidor pode escolher dentro

5 o produto é o resultado da produção, é aquilo que se produz, podendo ser bens ou serviços (Jorge
coutinHo de abReu, Curso de direito comercial: Introdução. Atos de comércio. Comerciantes. Empresas.
Sinais distintivos, vol. i, 10.ª ed., almedina, coimbra, 2016, p. 371).
6 o que não quer dizer que apenas empresários possam registar marcas (artigo 201.º do Regime
Jurídico da Propriedade industrial (RJPi), aprovado pelo d/l n.º 97/99/M, de 12 de dezembro).
7 carlos FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio de la marca registrada, “actas de derecho industrial
y derecho de autor”, tomo iii, a, 1976, p. 15.
8 Produtos aos quais o titular não apõe a marca (a. FeRReR coRReia, Lições de direito comercial,
leX, lisboa, 1994, (reprint), pp. 180, 183), ou aos quais apõe uma marca diferente.
9 FeRReR coRReia, Lições, cit., pp. 179-180; Maria MiGuel caRvalHo, A marca enganosa, almedina,
coimbra, 2010, p. 21; carlo emanuele MayR, L´onere di utilizzazione del marchio d´impresa,
cedaM, Pádua, 1991, p. 99.
10 luís M. couto Gonçalves, Função distintiva da marca, almedina, coimbra, 1999, pp. 26-34;
id., Manual de direito industrial Propriedade industrial e concorrência desleal, 4.ª ed. Revista e
actualizada, almedina, coimbra, 2013, pp. 161-163.
11 José de oliveiRa ascensão, Direito comercial – Direito industrial, volume ii, lisboa, 1988, p.
139.
12 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 15.
13 como ensina oRlando de caRvalHo (Direito das coisas, (coord.) Francisco liberal
Fernandes/Maria Raquel Guimarães/Maria Regina Redinha, coimbra editora, coimbra, 2012, p.
140), a marca, como os demais sinais distintivos, v.g., firma, nome e insígnia da empresa, é essen-
cialmente um colector de clientela.
14 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 15.
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de cada grupo de produtos aqueles que sendo de determinado empresário possuem
as caraterísticas que melhor correspondem às suas preferências15.

a marca contribui, também, para a transparência do mercado. num mercado
em que dentro de cada classe de produtos figuram múltiplas subclasses, que se dis-
tinguem entre si pela qualidade, características, duração, etc., a contraposição entre
as várias subclasses de produtos será facilitada se os produtos tiverem uma marca16.

a marca é um bem imaterial, que necessita de se materializar em algo tangível
para poder ser apreendida pelos interessados. seja no próprio produto, se se trata
de bem corpóreo, seja em outros meios que a revelem, v.g., publicidade. a união
da marca com o produto é concebida pelo empresário, mas essa união apenas se
afirma no tráfico quando é apreendida pelos consumidores. antes disso, é pouco
mais do que uma marca em potência, mas não uma marca viva. a captação e
retenção na memória dos consumidores da ligação de certo símbolo com certo
produto é que vai permitir à marca cumprir o seu desiderato de mecanismo de di-
ferenciação/identificação, consolidando a sua função de colector de clientela17 e
de bem imaterial18.

a retenção na memória do público da identificação entre certo símbolo e de-
terminados produtos desencadeia a representação de que os produtos com a marca
provêm de uma certa origem empresarial, ainda que se possa não saber qual é essa
origem19, e de que tais produtos, porque neles se encontra aposta aquela marca,
têm certas características20.

a memorização pelo público de certa marca ligada a certos produtos depende,
em primeiro lugar, da actuação do empresário, que escolhe o símbolo que constituirá
a marca dos seus produtos, ou de certos dos seus produtos, e depois da sua divulgação
junto do público consumidor potencial. nomeadamente, através da aposição da
marca nos produtos, mas também através da publicidade da ligação da marca com
concretos produtos, de modo a acelerar o processo de memorização, e, por
conseguinte, de associação entre a marca e o produto no espírito do consumidor.
a utilização da marca vem assim a ser um aspecto fundamental do seu processo
de consolidação no mercado21.

15 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 15.
16 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 15.
17 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 16.
18 Juan FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio de la marca registrada, civitas, cizur Menor, 2012, p. 13.
19 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 107; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 13-14.
20 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., pp. 16-17.
21 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., pp. 16-17; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit.,
p. 14.
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sendo que a imagem do produto resultante da força atractiva da marca, que
acaba por se constituir em símbolo de status social, é a principal razão da preferência
do consumidor22.

3. O direito à marca em Macau: enquadramento legal

a marca era até 1999 o único direito industrial relativamente ao qual existia
regulamentação privativa de Macau, constante do d/l n.º 56/95/M, de 6 de
novembro23, que revogou o capítulo iv, do título ii do código da Propriedade
industrial de 1995, aprovado pelo d/l n.º 16/95, de 24 de novembro24, consagrando
uma regulamentação muito próxima da constante do código da Propriedade
industrial de 194025, que havia sido revogado por este último diploma legal. o
seu regime jurídico consta agora do d/l n.º 97/99/M, 12 de dezembro, que
consagrou o Regime Jurídico da Propriedade industrial (RJPi), e revogou aquele
diploma legal privativo da disciplina jurídica da marca e da concorrência desleal26.

4. Registo e direito à marca

como sabido, a protecção de um sinal como marca pode sustentar- se no uso
(sistema declarativo) ou no registo (sistema constitutivo ou atributivo)27 ou em
ambos (sistema misto)28. o primeiro sistema privilegia a função distintiva da marca,

22 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 107.
23 Publicado no boletim oficial de Macau (boM) n.º 45, i série, de 6 de novembro de 1995. de
ora em diante, este diploma legal será referido pela sigla lMM. Para além da marca, a lMM regu-
lava também a matéria da concorrência desleal, nos art.os 79.º e 80.º.
24 Publicado no boM n.º 36, i série, de 4 de setembro de 1995. 
25 aprovado pelo decreto n.º 30 679, de 24 de agosto de 1940, publicado no boM n.º 12, de 24
de Março de 1959.
26 a concorrência desleal está regulada nos artigos 156.º a 173.º do código comercial, aprovado
pelo d/l n.º 40/99/M, de 3 de agosto, alterado pelas lei n.º 6/2000, lei n.º 16/2009 e lei n.º
4/2015.
27 Marco RicolFi, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Giappichelli, turim, 2015, p.
91. sistema prevalecente no direito comparado (Karl-Heinz FezeR, Der Benutzungszwang im
Markenrecht, duncker & Humblot, berlim, 1974, p. 18; id., Markenrecht, 3.ª ed., verlag c.H.beck,
Munique, 2001, pp. 282, 1191).
28 FeRReR coRReia, Lições, cit., pp. 190-191; caRlos olavo, Marca registada em nome próprio por
agente ou representante, “Roa”, ano 59, vol. ii, 1999, p. 577; Mônica christina RodRiGues MoRGado,
O uso da marca registrada – Caducidade do registro, tese. (doutorado em Propriedade intelectual e
inovação) – coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, instituto nacional da Propriedade
industrial – inPi, Rio de Janeiro, 2018, pp. 53-54 (in https://www.gov.br/inpi/pt-br/).
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sendo mais amigável das pequenas iniciativas empresariais29, o segundo a certeza
jurídica, favorecendo as grandes iniciativas empresariais30, o terceiro visa conciliar
ambos31. em Macau, no seguimento da opção tradicional no direito português32,
a protecção da marca depende do registo do sinal respectivo33. nos termos do
artigo 218.º, n.º 134, a duração do registo da marca é de 7 anos35, indefinidamente
renovável. e, nos termos do artigo 219.º, n.º 1, o direito à marca atribui ao titular
o exclusivo da sua utilização, com a amplitude tradicional, quer positiva, quer
negativa (ius prohibendi)36.

5. Caducidade por não utilização séria: fundamentos

a atribuição de amplas prerrogativas ao titular de marca registada, que impõem
uma obrigação de abstenção37 a todos os demais, não só relativamente ao concreto
sinal protegido como marca, mas também relativamente a todo e qualquer sinal

29 FezeR, Markenrecht, cit., p. 282; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 93.
30 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 92-93.
31 FezeR, Der Benutzungszwang, cit., p. 18; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 94.
32 FeRReR coRReia, Lições, cit., pp. 190-192.; caRlos olavo, Marca registada, cit., p. 580. É
também o sistema, p.e., do direito alemão (FezeR, Der Benutzungszwang, cit., p. 21; id., Markenrecht,
cit., p. 282, 1201) e espanhol (FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 14), e da marca
comunitária (FezeR, Markenrecht, cit., p. 282; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 100).
33 acórdão tsi, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014.
34 de ora em diante, todas as disposições legais citadas, sem indicação do diploma legal a que respeitam,
pertencem ao RJPi.
35 o RJPi manteve o período de duração da protecção da marca em 7 anos, no seguimento da
redução do período de protecção operada pela lMM, relativamente ao cPi 1940. a lMM, seguindo
o artigo 18.º adPic (acordo sobre os aspectos dos direitos de Propriedade intelectual relacionados
com o comércio (tRiPs, na sigla inglesa), publicado no boM n.º 9, de 26 de Fevereiro de 1996),
reduziu ao período mínimo de protecção, determinado por este instrumento de direito internacional,
a duração da protecção da marca. Recorde-se que no cPi 1940 (artigo 125.º) e do cPi 1995 (artigo
205.º) a duração do direito de marca era de 10 anos.
36 Que se vai sempre, por via jurisprudencial, intensificando (criticamente, aurea suñol lucea, El
presupuesto de uso en el tráfico económico para productos o servicios en el actual derecho de marcas: “Un paso
más hacia la protección ilimitada de las marcas”, “indret” (www.indret.com), n. 3, 2012, pp. 45-50, que
alerta para as limitações à liberdade de expressão e à liberdade de concorrência daí resultantes).
37 segundo FeRReR coRReia (Lições, cit., pp. 203-204), o direito à marca é um direito absoluto
(real), que, por isso, goza de eficácia erga omnes. impondo uma correspondente obrigação passiva
universal a terceiros, cujo conteúdo é mais amplo do que a obrigação passiva universal correspondente
aos tradicionais direitos reais, na medida em que o círculo de proibição é mais amplo do que o
círculo de utilização. sobre a natureza jurídica dos direitos privativos industriais, vide couto
Gonçalves, Manual, cit., pp. 24-31.
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que possa com ele ser confundido ou que tão- só crie o risco de confusão para o
consumidor (artigo 219.º, n.º 1), só encontra justificação na pressuposição da lei
de que o titular quer, efectivamente, usar o sinal registado como marca para
distinguir os seus produtos (bens e serviços), nomeadamente em face dos seus
concorrentes38.

contudo, verificou- se que em muitos casos o titular não usava os sinais
registados como marcas. dando origem àquilo que Franceschelli39 expressivamente
designou como “cimiteri e fantasmi di marchi”40.

inicialmente, não se considerou que existisse nada de censurável na não
utilização das marcas. simplesmente, foi- se adquirindo consciência da inconveniência
da existência de um número cada vez maior de sinais registados como marcas,
assegurando a utilização exclusiva ao titular registado, mas que não eram pura e
simplesmente utilizados. não podendo, por outro lado, ser utilizados por terceiros,
porque, justamente, sobre a utilização dos mesmos recaía o direito de exclusivo
do titular41.

com o aumento do número de sinais registados como marca diminui, con-
comitantemente, o número de possibilidades de escolha de sinais aptos para serem

38 Frédéric Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999, p. 586;
Maria MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório da marca registada, in estudos em comemoração do
décimo aniversário da licenciatura em direito da universidade do Minho, almedina, coimbra,
2004, p. 654; simone scHinneRl, Zur Löschung von Marken wegen Nichtbenutzung anhand
ausgewählter aktueller Judikatur, diplomarbeit zur erlangung des academischen Grades Magistra
der Rechtswissenchaften, Johannes Kepler universität linz, linz, 2018, p. 29 (https://epub.jku.at/).
39 Apud couto Gonçalves, Função distintiva, cit., p. 100. 
40 noutra impressiva imagem, abandoned vessels in the shipping lanes of trade (expressão do Juiz
Jacob do High Court of Justice, no caso la MeR tecHnoloGy inc v laboRatoRies GoeMaR sa.,
apud Richard davis, thomas st Quintin, Guy tRitton, Tritton on intellectual property in Europe,
5.ª ed., sweet & Maxwell, 2018, p. 480, nota 1080).
41 sobre a paulatina consciencialização da inconveniência da protecção de marcas registadas mas
não utilizadas, e a consequente introdução na legislação de vários países do ónus da utilização
da marca registada, que acabou por ser recolhida na convenção de Paris para a protecção da
Propriedade industrial, de 28 de Março de 1883, publicada em suplemento ao boM n.º 4, de
29 de Janeiro de 1986 (de ora em diante, cuP), através do aditamento de um novo parágrafo
ao artigo 5.º, pela conferência para a revisão da cuP, realizada em Haia em 1925, vide MayR,
L´onere di utilizzazione, cit., pp. 11-12, 17-19, 23-25; RodRiGues MoRGado, O uso da marca,
cit., pp. 113-114. José Gabriel Pinto coelHo, Lições de direito comercial, 1.º vol., 2.ª ed. Revista,
lisboa, 1945, pp. 450-451, a propósito da introdução no ordenamento jurídico português do
referido ónus, refere que o referido aditamento ao artigo 5.º da cuP se terá verificado na conferência
de londres de 1934. Mas nesta conferência apenas se introduziu a nova designação da norma
(artigo 5 c-1), cujo conteúdo havia sido introduzido como último parágrafo do artigo 5.º, na
conferência de Haia. 
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protegidos como marca42. agravando as condições dos concorrentes43. tanto mais
que a aptidão de um sinal para constituir uma marca eficaz (forte, para efeitos
concorrenciais44), no sentido de capaz de suscitar a atenção e atracção do público,
de ser, pois, um eficaz colector de clientela45, é muito diversa46.

Por outro lado, o facto de a não utilização da marca não acarretar quaisquer
consequências negativas para o titular permitiu aos maiores empresários o registo
de um número cada vez maior de sinais, que ficavam indisponíveis para terceiros
(açambarcamento), reforçando a posição económica daqueles, e enfraquecendo
do mesmo passo as possibilidades de desenvolvimento de uma concorrência efectiva
por parte de terceiros47.

acresce que a existência de um grande número de marcas registadas sem serem
usadas cria inconvenientes aos serviços competentes48, aumentando também os
conflitos entre interessados49.

a necessidade de libertar50 os serviços de marcas mortas- vivas, desmotivando
o registo de marcas de reserva, de defesa ou de bloqueio51, que não são registadas

42 Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 586; RicolFi, Trattato dei marchi,
cit., p. 92.
43 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 109, 111-112; Pollaud-dulian, Droit de la propriété
industrielle, cit., p. 92; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 655; id., A marca enganosa,
cit., p. 297; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 934.
44 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 108-109.
45 oRlando de caRvalHo, Direito das coisas, cit., p. 140.
46 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 104, nota 84, 106-107, 109; Pollaud-dulian, Droit de
la propriété industrielle, cit., p. 92; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 655; FlaQueR
RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 15.
47 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 19-20, 37, 104, nota 84, 106-107.; RicolFi, Trattato dei
marchi, cit., pp. 92, 934. sobre a ligação da marca com a concorrência, vide MayR, L´onere di
utilizzazione, cit., pp. 111-112, 114-117, que liga o ónus da utilização da marca ao princípio da
lealdade de concorrência (ib., p. 118).
48 albert cHavanne, Jean-Jacques buRst, Droit de la propriété industrielle, 4.ª ed., dalloz, Paris,
1993, pp. 584-585; Joanna scHMidt, Jean-luc Pierre szaleWsKi, Droit de la propriété industrielle,
litec, Paris, 1996, p. 220; baldo KResalJa Rossello, El uso de la marca registrada en el Perú, “anuario
andino de derechos intelectuales”, ano iii, n.º 4, 2007, p. 315; adriano vanzetti, vincenzo di
cataldo, Manuale di diritto industriale, 6.ª ed., Giuffrè editore, Milano, 2009, pp. 266-267;
Jacques azÉMa, Jean-christophe GallouX, Droit de la propriété industrielle, 8.ª ed., dalloz, 2017,
p. 1113; davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., p. 479.
49 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 934-935.
50 vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., pp. 266-267.
51 DALLOZ ENCYCLOPÉDIE JURIDIQUE, Répertoire de droit commercial, tomo iv, dalloz-sirey, Paris,
Marques de fabrique, de commerce ou de service, n.º 298 (cit. RÉPeRtoiRe dalloz); cHavanne/buRst,
Droit de la propriété industrielle, cit., pp. 584-585; andré R. beRtRand, Droit des marques. Signes
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para serem utilizadas, e diminuir o número de conflitos potenciais, assim
como promover um sentido útil para o privilégio do exclusivo assegurado ao
titular da marca, explicam a introdução generalizada do ónus52 da utilização da

distinctifs – noms de domaine, 2.ª ed., dalloz, Paris, 2005, n.º 9.511; azÉMa / GallouX, Droit de
la propriété industrielle, cit., pp. 1113-1114.
52 a opinião de que o chamado uso obrigatório da marca representa não uma obrigação, mas um
ónus jurídico é generalizada no direito comparado (vide, FezeR, Der Benutzungszwang, cit., p. 23;
id., Markenrecht, cit., pp. 102, 1197, 1199, 1226, 1269; elKe WiedMann, Der Rechtsmissbrauch
im Markenrecht, Dissertation, universität Konstanz, 2002, pp. 227, 229 (in https://d-nb.info/96472118X/
34); Maria MiGuel caRvalHo, Da caducidade do registo de marca por falta de uso, «actas de derecho
industrial y derecho de autor», tomo XXiv, 2003, p. 196; id., A marca enganosa, cit., p. 296, nota
746; Georg FucHs-WisseMann, “Nur reine benutzte Marke ist eine gute Marke” – Zum Benutzungszwang
im Markenrecht, “MarkenR – zeitschrift für deutsches, europäisches und internationales
Kennzeichenrecht”, n.º 10, 2015, p. 469); scHinneRl, Zur Löschung, cit., p. 7; Justus Gaden, Die
Wiederholungsmarke: Zur Umgehung des Markenrechtlichen Benutzungszwangs durch
Wiederholungsanmeldungen auf nationaler und europäischer Ebene, v&R unipress, Göttingen, 2012,
p. 17; RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., pp. 111-112. em Portugal, couto Gonçalves
(Manual, cit., p. 314, nota 780) defende que se trata de uma verdadeira e própria obrigação de
fonte legal; acompanha esta posição, João Francisco apolinário Pinto PeReiRa Mota, O princípio
do esgotamento do direito de marca pelo seu não uso, ucP, 2014, p. 18 (in https://repositorio.ucp.pt/).
também parece ser esse o entendimento de américo da silva caRvalHo, Direito de marcas, coimbra
editora, coimbra, 2004, pp. 533, 553. na verdade, a propósito do justo motivo de não uso, diz
que o mesmo se verifica quando o não uso resulta de um impedimento que não é imputável ao
titular da marca, a título de culpa ou negligência. constrói, pois, o não uso sério da marca como
incumprimento culposo de uma obrigação do titular: a de utilizar a marca. 
o titular tem o direito de usar a marca, não tem qualquer dever de usar a marca! simplesmente,
corre o risco de a perder, por caducidade, se a não usar por três anos consecutivos (FucHs-WiesseMann,
“Nur eine benutzte Marke ist eine gute Marke”, cit., p. 469). nem a direcção dos serviços de economia
(dse), nem qualquer interessado têm qualquer meio coercitivo à sua disposição para obrigarem o
titular a usar a marca (scHinneRl, Zur Löschung von Marken, cit., p. 5). a dse não tem qualquer
meio para obrigar o titular a usar a marca, nem, mesmo que o titular não use pelo prazo relevante,
pode declarar a caducidade, já que a mesma não é de conhecimento oficioso (FezeR, Markenrecht,
cit., pp. 1197, 1269). e um qualquer interessado (v.g., concorrente) apenas pode pedir a declaração
de caducidade, verificados os respectivos pressupostos. Mas já não pode exigir que o titular use a
sua marca. e, por isso, não dispõe de qualquer acção para efectivar esse suposto dever (scHinneRl,
Zur Löschung von Marken, cit., p. 5). aliás, em boas contas, o interesse dos concorrentes não se
satisfaz pelo uso da marca pelo titular, mas, justamente, pelo seu não uso. Pois que é este (não uso)
que lhes pode aproveitar, se vier a resultar em caducidade, permitindo-lhes, declarada a mesma,
registar o sinal a seu favor. Por consequência, a perda do direito à marca é uma consequência negativa,
sim, mas não é uma sanção para o incumprimento de um dever (Fezer, Markenrecht, cit., p. 1197). 
em Macau, a utilização séria da marca como ónus jurídico encontra um apoio normativo no artigo
223.º, que estabelece: “sem prejuízo do disposto quanto à caducidade do direito à marca, a utilização
desta é facultativa (...)”. Por conseguinte, o titular não é obrigado a utilizar a marca, mas corre o
risco de a perder por caducidade. a lei vê a utilização séria da marca como um ónus jurídico, que
impende sobre o titular. não obstante, outro parece ser o entendimento do tsi. assim, no acórdão
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marca nos vários países, vulgarmente designado por uso obrigatório da marca
registada53.

na cuP (artigo 5.º c- 1), atentas as diversas posições dos países membros
sobre a questão, a preocupação não foi tanto impor a obrigatoriedade da utilização
da marca registada, quanto impedir, naqueles países que impusessem a obrigatoriedade
do uso da marca registada, que o titular do direito registado ficasse desprovido do
seu direito sobre a marca por não uso não justificado, sem que o mesmo atingisse
certo limiar temporal54. daí que não se estabelecesse qualquer prazo mínimo para
a relevância do não uso, mas apenas se determinasse que esse não uso, sem causa
justificativa, tinha de se verificar por um prazo razoável55.

no mesmo sentido vai o adPic, que no artigo 19.º, n.º 1 determina que,
se o uso da marca registada for obrigatório, para efeitos de manutenção do direito
sobre a marca registada, o não uso relevante não pode ser inferior a 3 anos, e a
especificar, embora não de modo exaustivo, duas causas justificativas do não uso56.

6. O ónus da utilização séria da marca no direito de Macau

as preocupações relacionadas com a subsistência de marcas registadas que não
eram utilizadas, transformando os serviços competentes em criptas de Dráculas, e

tsi, de 22/5/2014, proc. n.º 39/2014, escreveu-se: “(...) só constitui motivo justo para o não uso
aquele motivo que não tenha permitido a uma pessoa normal, diligente e devidamente informada
e cuidadosa cumprir as obrigações que impendem sobre ela. existe justo motivo quando o não uso
não provém da vontade do titular do registo, nem lhe é imputável a título de mera culpa.”;
argumentação repetida pelo acórdão tsi, de 21/2/2019, proc. n.º 482/2018. o equívoco decorre
do facto de o primeiro daqueles arestos judiciais inspirado na questionável argumentação de silva
caRvalHo (Direito de marcas, cit., pp. 530, 533 e 553), esquecer a norma do artigo 223.º, que não
tem paralelo no direito português.
53 M. MiGuel caRvalHo, A marca enganosa, cit., p. 296, nota 746; Micael dos santos azevedo,
A caducidade do registo da marca por falta de uso, dissertação de mestrado, escola de direito,
universidade do Minho, 2014, pp. 6, 9-10 (in: https://repositorium.sdum.uminho.pt/); suñol
lucea, El presupuesto de uso, cit., pp. 55-56; Giulio enrico siRoni, Il marchio e gli altri segni distintivi,
in Diritto industriale italiano, tomo primo, Diritto sostanziale, (coord.) Massimo scuffi, Mario
Franzosi, cedaM, Milão, 2014, p. 300; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit.,
pp. 113-114; davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., pp. 479-480;
scHinneRl, Zur Löschung von Marken, cit., pp. 7-8; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p. 18.
54 Pinto coelHo, Lições, cit., p. 455; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 659, nota
26; RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., p. 114.
55 Pinto coelHo, Lições, cit., p. 455; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 114;
RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., p. 114.
56 M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 660, nota 27.
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impedindo os concorrentes interessados de poderem utilizar efectivamente o sinal,
conforme a sua função normal e útil, levou também entre nós à introdução do
ónus de utilização da marca registada.

a primeira lei que se ocupou da questão em Macau foi o cPi 1940, que, no
seu artigo 124.º, 3.º57, previa a caducidade da marca que não fosse usada durante
três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificado.

o não uso continuou a ser considerado causa de caducidade no artigo 216.º,
n.º 1, al. a) do cPi 1995, embora com algumas modificações. assim, o prazo de
não uso relevante para efeitos de caducidade foi aumentado para cinco anos,
conforme à solução generalizada no direito comparado, e passou o uso a ser
qualificado: o uso tinha de ser sério. no n.º 5 do mesmo preceito legal, a lei indicava
em duas alíneas, outros tantos exemplos do que se considerava uso sério.

Manteve- se a possibilidade de o não uso poder ser justificado, alargando- se
as situações relevantes, além de casos de força maior, através da fórmula “justo
motivo”.

Por outro lado, admitia- se, inovadoramente, que o início ou reatamento do
uso sério da marca, antes de apresentado o pedido de caducidade por não uso,
sanasse a caducidade – o chamado uso reabilitante – (artigo 216.º, n.º 8 cPi
1995). contudo, o começo ou recomeço do uso da marca registada seria insusceptível
de impedir a caducidade do registo, caso se verificasse nos três meses anteriores à
apresentação do pedido de caducidade, se as diligências para o início ou reatamento
do uso só se verificassem depois de o titular tomar conhecimento da possibilidade
de ser pedida a caducidade da sua marca por não uso sério (n.º 9 do artigo 216.º
cPi 1995).

esta situação veio a alterar- se com a entrada em vigor da lMM. este diploma
legal de produção local, restrito à disciplina das marcas e da concorrência desleal,
substancialmente, afastou- se da disciplina do cPi 1995 a favor da disciplina do
cPi 1940. isso é particularmente visível no facto de que a lMM, pese embora
tivesse mantido como causa de caducidade do direito à marca o não uso (artigo
72.º, n.º 2, al. b)), contrariamente ao artigo 216.º, n.º 1, al. a) do cPi 1995, mas
conforme ao artigo 124.º, 3.º do cPi 1940, não exigir que esse uso tivesse de ser
sério. tendo restringido a casos de força maior, as situações justificativas de não
uso. Por outro lado, reduziu, a exemplo daquele preceito do cPi 1940, o prazo

57 em Portugal, a primeira norma sobre a questão foi o artigo 58.º da lei n.º 1972, de 21 de Junho
de 1938 (que autorizava o Governo a elaborar e a publicar o código da Propriedade industrial),
cujo conteúdo, com ligeira alteração de redacção, foi transposto para o artigo 124.º, 3.º do cPi
1940 (Pinto coelHo, Lições, cit., pp. 450-451).

Marca: caducidade por não utilização séria e renovação

339RFdul-llR, lXiv (2023) 1, 329-377



de não uso relevante para três anos58. sendo que, conformemente ao cPi 1940,
mas contrariamente ao cPi 1995, tão- pouco admitiu a figura do uso reabilitante.

o RJPi manteve, no artigo 231.º, n.º 1, al. b), o não uso como causa de ca-
ducidade. a exemplo da lMM e do cPi 1940, mas contrariamente ao cPi 1995,
e da tendência generalizada do direito comparado59, o prazo de não uso relevante
continua a ser de três anos. Recuperou a qualificação do uso relevante para impedir
a caducidade como tendo de ser sério, a exemplo do cPi 1995. e o conceito in-
determinado dos justos motivos, do cPi 1995, como critério de justificação do
não uso. Por outro lado, e aproximando- se da disciplina deste último diploma
legal, admitiu a figura do uso reabilitante, considerando que, o início ou recomeço
da utilização séria da marca, pelo menos, nos três meses antecedentes a um pedido
de caducidade, contados do momento em que se complete o prazo de três anos
consecutivos de não uso sério, impede a declaração de caducidade. contudo, a ca-
ducidade será, não obstante, declarada, se o titular, quando diligencia ou prepara
o começo ou reatamento de utilização séria, sabe da iminência da apresentação de
um pedido de caducidade (artigo 232.º n.º 4).

a exemplo do cPi 1995, a lei actual indica no artigo 232.º exemplos de uso
sério. acrescentando às hipóteses referidas naquele diploma de 1995, e no seguimento
do n.º 2 do artigo 19.º adPic, a utilização séria por terceiro sobre o controlo do
titular, para efeitos de manutenção do direito sobre a marca registada (al. c) do
n.º 1 do artigo 232.º).

Pode concluir- se que o direito de Macau, a exemplo do seu congénere português,
não impõe de modo positivo a obrigatoriedade da utilização séria da marca, mas
sim de modo negativo60. ligando consequências negativas para a subsistência do
direito sobre a marca à sua não utilização séria durante certo período de tempo
ininterrupto. não obstante, é inegável a existência no direito de Macau de um
ónus de utilização séria da marca registada que impende sobre o titular da mesma.

significa isto que, pese embora o direito à marca se adquira com o registo,
que assim tem um carácter constitutivo61, e que sem o registo o uso de um sinal

58 um incompreensível e infeliz exemplo de “regresso ao passado”, encontramos na qualificação
pelo actual RJPi (artigo 51.º, n.º 1, alínea c)) da renúncia como caso de caducidade, a exemplo do
artigo 124.º, 1.º cPi 1940. a lMM (artigo 73.º), tal como o cPi 1995 (artigo 37.º), não consi-
derava, e bem, a renúncia como caso de caducidade.
59 ainda que concorde com o prazo mínimo do artigo 19.º, n.º 1 do adPic.
60 Para o direito português, M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 661.
61 acórdão tsi, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014; acórdão stJ, de 24/4/2012, proc. n.º
424/05.7tyvnG.P1.s1; acórdão stJ, de 26/11/2016, proc. n.º 267/2001.e2.s2; acórdão stJ,
de 20/12/2017, proc. n.º 144/11.3tylsb.l2.s2; acórdão stJ, de 5/6/2018, proc. n.º
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como marca (marca livre ou de facto) apenas incipientemente é protegido, pela
atribuição de um direito de prioridade ao titular que primeiro usar, e apenas durante
um prazo de seis meses (artigo 202.º, n.º 1)62/63, a verdade é que o simples registo
sem utilização, séria, é insuficiente para a manutenção do direito, desde que essa
não utilização séria adquira certa consistência temporal, que a lei fixa em três anos
consecutivos.

em suma, se o registo permite adquirir o direito sobre a marca, já não permite,
por si só, a manutenção desse direito64. a manutenção do direito sobre a marca
registada está dependente do uso sério da mesma65. o direito à marca nascido com
o registo necessita de se vivificar na utilização séria do sinal. Por isso se fala em uso
obrigatório da marca. a utilização séria é condição de sobrevivência do direito
sobre a marca registada66. se o direito à marca nasce com o registo, apenas vive
com o uso sério.

consequentemente, o registo de marca ficará sujeito a caducidade (artigo
231.º, n.º 1, al. b)), que pode ser pedida por qualquer interessado (v.g., um
concorrente, associação de consumidores67), se o titular não usar de modo sério a
marca no prazo de três anos a contar da concessão do registo, ou, tendo usado a
marca dentro desse prazo, subsequentemente tenha deixado de o fazer, tenha, pois,
suspenso aquela utilização séria, por um período ininterrupto de três anos.

torna- se assim essencial determinar em que consiste a utilização séria da marca.

143/16.9yHlsb.l1.s1 (todos os arestos dos tribunais portugueses citados no presente texto são
acessíveis in www.dgsi/pt); FeRReR coRReia, Lições, cit., pp. 190-192; caRlos olavo, Marca
registada, cit., pp. 576, 580; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 651; couto Gonçalves,
Manual, cit., pp. 171-172; PeReiRa Mota, p. 7.
62 esgotado o prazo de prioridade para o registo, a marca de facto apenas terá a protecção que, even-
tualmente, as regras de concorrência desleal lhe assegurem (acórdão stJ, de 5/6/2018, proc. n.º
143/16.9yHlsb.l1.s1; FeRReR coRReia, Lições, cit., pp. 192-193; couto Gonçalves, Manual,
cit., p. 172; coutinHo de abReu, Curso, cit., pp. 403-404; PeReiRa Mota, pp. 8-9). 
63 acórdão stJ, de 20/12/2017, proc. n.º 144/11.3tylsb.l2.s2. outros casos indicados pelos
autores (p.t., M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 652), em que o uso tem implicações
jurídicas quanto à protecção da marca, são o da marca notória e da marca de prestígio (artigo 214.º,
n.º 1, als. b) e c), respectivamente), ainda que subordinada ao registo em Macau (artigo 230.º, n.os

2 e 3, respectivamente), e o da aquisição de valor distintivo (secondary meaning), como consequência
do uso, por um sinal descritivo ou usual (artigo 214.º, n.º 3).
64 siRoni, Il marchio, cit., p. 299; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 93.
65 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 93.
66 siRoni, Il marchio, cit., p. 299.
67 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 142; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 980.
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6.1. A utilização séria da marca

Quanto ao que se deva entender por utilização séria da marca registada deve
ter- se presente o disposto no artigo 232.º, n.º 1. segundo este preceito, a utilização
séria será a levada a cabo pelo titular ou por um seu licenciado de um sinal que
não difira da marca tal como está registada, salvo se for em elementos que não
alterem o seu carácter distintivo (al. a))68/69; a que seja efectuada através da
exportação dos produtos marcados (al. b)); a efectuada por um terceiro, sob
controlo do titular70.

contudo, nada na norma nos diz por que forma ou modo é que essa utilização
deve ser efectuada para que se possa considerar como séria. diz- se que a marca
deve ser usada tal como está registada, aceitando- se que possa haver divergência
quanto aos seus elementos característicos, desde que não fique em causa a capacidade
distintiva da mesma; diz- se também que releva a utilização71 exclusiva na exportação
dos produtos, e que para a utilização séria relevar deve ser efectuada pelo titular,

68 Para este efeito, há que atender ao disposto no artigo 224.º, n.os 2 e 3, que indica quais as mo-
dificações que não prejudicam a identidade da marca.
69 esta limitação tem origem na cuP, art. 5.º c-2, introduzida na conferência de londres, visando
dar resposta às preocupações relacionadas com a utilização da marca em países diferentes com li-
geiras modificações, relativamente ao sinal registado, por causa de adequação fonética ou linguística
(MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 26-27; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 953-954).
70 normalmente, o terceiro que usa a marca sob controlo do titular será um licenciado (M. MiGuel
caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 679; FezeR, Markenrecht, cit., p. 1245; scHinneRl, Zur Löschung
von Marken, cit., p. 16), mas poderá ser qualquer outro interessado, desde que sob controlo do titular,
v.g., usufrutuário (M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 680; FezeR, Markenrecht, cit.,
p. 1245), ou o putativo licenciado, se o contrato de licença for inválido (cHavanne/buRst, Droit
de la propriété industrielle, cit., p. 589; siRoni, Il marchio, cit., p. 303, nota 737), por razões que não
contendam com o interesse público (FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1246-1247), uma sociedade filial
do titular (cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 589; FezeR, Markenrecht, cit.,
pp. 1246-1247). em todo o caso, é necessário que se trate de um consentimento positivo, não basta
uma simples tolerância (FezeR, Markenrecht, cit., p. 1246; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p.
25; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1116; scHinneRl, Zur Löschung von
Marken, cit., p. 17). o consentimento do titular para um terceiro utilizar a marca sob o seu controlo,
em regra, terá natureza contratual (vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 267), mas não neces-
sariamente (FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 96-99).
71 a utilização a que se refere a lei consiste na aposição da marca em Macau nos produtos exclusivamente
destinados a exportação. vide a crítica de FlaQueR RiutoRt (El uso obligatorio, cit., p. 67) à fórmula
inicial do art. 39.2, b) da ley de Marcas, de 7 diciembre, que falava em “utilizácion” – antes da
modificação de 2018, passando a norma correspondente a ser o 39.3, b), que agora fala em “poner”
– relativamente à directiva sobre Marca comunitária (directiva 89/104/cee, do conselho de 21
de dezembro de 1988) que fala em colocação da marca nos produtos.
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por um seu licenciado inscrito, ou por outro terceiro, desde que sob o controlo
do titular. só.

o artigo 232.º trata de aspectos formais (forma da marca usada) e subjectivos
(sujeitos cujo uso da marca releva), mas não materiais.

o tribunal de Justiça da união europeia (tJue)72, perante a norma comunitária
correspondente, teve oportunidade, no acórdão Ansul, de 11 de Março de 2003
(Processo c- 40/01), de considerar que “uma marca é objeto de uso sério quando é
utilizada em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de
origem dos produtos ou serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar
um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico
que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca”73.

É esse também o entendimento do tribunais superiores de Macau74, para quem
a utilização séria da marca se revela: “ (...) através de actos concretos, reiterados e
públicos, manifestados no âmbito do mercado local de produtos ou serviços75,
sendo certo que um uso meramente simbólico, esporádico ou em quantidades ir-
relevantes (neste último caso não se esquecendo da dimensão da empresa e o tipo
de produto ou serviço em consideração) não preenche o requisito de uso efectivo.”

É necessário, assim, que a marca seja usada a título de marca, que os actos em
que se traduz a utilização da marca correspondam à finalidade típica deste sinal,
enquanto destinado a identificar/diferenciar produtos76. e que se traduzam, pois,
na venda de produtos (bens ou serviços), nos quais a marca é aposta77.

72 originalmente designado tribunal de Justiça das comunidades europeias.
73 couto Gonçalves, Manual, cit., p. 317; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 16.
74 acórdão tui, de 18/5/2022, proc.º 48/2022; acórdão tsi, de 10/06/2004, proc. nº 17/2004,
acórdão tsi, de 28/10/2004, proc. nº 204/2004, acórdão tsi, de 22/5/2014, proc.º n.º 39/2014.
75 esta asserção tem de ser entendida cum granu salis, atendendo a que a lei considera utilização
séria a mera aposição da marca em produtos destinados a exportação (artigo 232.º, n.º 1, alínea
b)). Por conseguinte, não destinados ao mercado local (FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1240-1242;
davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., p. 490). neste caso, o essencial
é, por conseguinte, não tanto que a marca se manifeste no mercado local de produtos ou serviços,
mas sim que seja aposta aos produtos em Macau, ainda que os mesmos se destinem a exportação,
ao mercado estrangeiro, não local, pois.
76 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 35; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété indus-
trielle, cit., p. 1114.
77 cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 588; FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., p. 42; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1115. a oferta
promocional de produtos com a marca (refrigerantes), juntamente com os (diversos) produtos
vendidos (roupa) não é considerada uso sério, não se destina a obter uma quota de mercado para
aqueles produtos (tJue, sentença de 15 de Janeiro de 2009, caso c-495/07 (silbeRQuelle GMbH
v Maselli-stRicKMode GMbH) (davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property,
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depois é necessário que a marca seja usada nos produtos para os quais foi
registada. a sua utilização em produtos diferentes daqueles para os quais se encontra
registado o sinal como marca não releva78.

essa utilização tem de ser clara, não ambígua ou equívoca; i.e., a utilização
da marca tem de ser efectuada nessa condição de sinal para a distinção de produtos.
a utilização do sinal como firma ou nome de empresa/estabelecimento não é
relevante, por equívoca79.

não basta um acto isolado ou actos esporádicos ou em quantidades irrelevantes80,
é necessário que se trate de um mínimo de actos que permita, como diz o tJue,
a conquista de um mercado81. o que não significa que se tenha de tratar de um
elevado número de actos82. nem tão- pouco que seja necessário que tenha de se
tratar de um uso contínuo83. isso dependerá das concretas condições do mercado
dos produtos em questão84. como diz o tJue, no acórdão Ansul, já referido: “a
apreciação do carácter sério do uso da marca deve assentar na totalidade dos factos
e das circunstâncias adequados para provar a existência da exploração comercial
da mesma, em especial, dos usos considerados justificados no sector económico
em questão para manter ou criar partes de mercado em benefício de produtos
ou serviços protegidos pela marca, na natureza destes produtos ou serviços, nas
características do mercado, na extensão e frequência do uso da marca”85.

a mera publicidade, se não acompanhada de uma efectiva utilização da marca
nos produtos, ou, pelo menos, de concreta referência aos produtos86, não é relevante87.

cit., pp. 420, 490; cRistina ottonello, Uso effettivo del marchio e motivo legittimo al suo non uso,
dPce online, vol. 41, n.º 4, 2019, p. 3044). 
78 azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1115.
79 beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.516; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 41-43;
azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1114; FucHs-WisseMann, “Nur eine
benutzte Marke ist eine gute Marke”, cit., p. 473; scHinneRl, Zur Löschung von Marken, cit., p. 29.
com distinções, RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 950-952.
80 acórdão tsi, de 10/06/2004, proc. nº 17/2004; coutinHo de abReu, Curso, cit., p. 410.
81 acórdão stJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.e2.s2; cHavanne/buRst, Droit de la propriété
industrielle, cit., pp. 590-591; Giulio enRico siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà
industriale, a cura di adriano vanzetti (coord. Giulio enrico sironi), Giuffrè editore, Milão, 2013,
pp. 590-591. É também o entendimento da jurisprudência espanhola, vide FlaQueR RiutoRt, El
uso obligatorio, cit., p. 45.
82 acórdão tsi, de 14/2/2019, proc.º n.º 240/2017.
83 Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 590; vanzetti / di cataldo, Manuale,
cit., p. 267; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 17.
84 acórdão tsi, de 14/02/2019, proc.º n.º 240/2017. 
85 Apud santos azevedo, A caducidade, cit., p. 18.
86 acórdão tsi, de 26/01/2017, proc.º n.º 787/2016. FezeR, Markenrecht, cit., p. 1224.
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similarmente, a utilização da marca na internet só releva se referir a um concreto
produto e uma concreta oferta ao público do mesmo88. um uso no âmbito interno
do produtor também não, por não permitir o contacto comercial com o público
consumidor (v.g., concepção e desenho do sinal, encomenda de embalagens com
a marca, venda apenas na própria empresa)89.

a utilização da marca tem de ter um carácter externo90, dirigido ao público
alvo, pois só assim se consegue aquela união de símbolo e produto, que permita
a sua retenção na memória dos consumidores. Mas não constitui uso sério o mero
uso traduzido em actos que, ainda que públicos, não correspondem à função típica
da marca (anúncio num jornal a cada três anos91), visando apenas impedir a ca-
ducidade92. Por conseguinte, qualquer utilização que não seja dirigida e susceptível
de apreensão directa pelos consumidores não será, em princípio, qualificável como
séria, para efeitos de evitar a caducidade93. assim, considerou- se que a inscrição
de uma marca de medicamentos na lista dos serviços de segurança social, numa
entrada de um dicionário especializado, em estudos teóricos, teses, trabalhos
científicos, em actos preparatórios ou publicitários destinados a testar o produto
sem o colocar no mercado94, ensaios clínicos95, é insuficiente, pois não se trata da
utilização da marca na sua função típica, dirigida à captação de clientes, visando

87 acórdão tsi, de 22/5/2014, proc.º n.º 39/2014; acórdão Rl, de 24/2/2015; acórdão Rl, de
25/10/2016; FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 33; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio,
cit., pp. 54-56. 
88 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1225. Recentemente a Cancellation Division do European Union
Intellectual Property Office (euiPo), decisão 14 788 c, de 11/01/2019, declarou a caducidade por
não uso da marca biG Mac, tendo considerado: “However, the mere presence of a trade mark on
a website is, of itself, insufficient to prove genuine use unless the website also shows the place, time
and extent of use or unless this information is otherwise provided.” não julgou, assim, suficiente
a mera indicação da marca para o produto, exigindo demonstração de efectiva e concreta negociação
do produto com a marca.
89 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., p. 23; FezeR, Markenrecht, cit., p. 1219; FlaQueR
RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 37, 62-63. 
90 FÉRnandez-nóvoa, El uso obligatorio, cit., pp. 21-22; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit.,
pp. 26, 37.
91 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 303; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 591.
92 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 306; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 590;
vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 267; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 29;
azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1115.
93 beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.516; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 26.
94 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 57.
95 tJue, sentença de 3 de Julho de 2019, processo c-668/17 P (viRidis PHaRMaceutical v
euiPo, HecHt-PHaRMa), que confirmou a sentença do tGue, de 15 de setembro de 2017, pro-
cesso t-276/16, relativo à caducidade por não uso da marca bosWelan.

Marca: caducidade por não utilização séria e renovação

345RFdul-llR, lXiv (2023) 1, 329-377



a conquista de um mercado96, ou não ultrapassam a esfera interna do produtor97,
não representando, assim, actos de utilização séria98.

e pelas mesmas razões, por não se dirigirem à captação de clientela, não se
dirigirem, pois, ao potencial público consumidor, entende- se que a prática de actos
exclusivamente junto dos competentes serviços da administração pública99 (v.g.,
renovação do registo de marca100, acção de contrafacção101), ou a celebração de
um contrato de franquia, ou de um contrato de licença de exploração de marca102,
ou de cessão de marca103, por si sós, não representam actos de utilização séria104.

Podemos em suma dizer que a marca é utilizada de modo sério quando essa
utilização é típica, não equívoca, externa, regular, consistente.

96 cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 590; FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., pp. 31, 35.
97 tJue, sentença de 3 de Julho de 2019, processo c-668/17 P (viRidis PHaRMaceutical v
euiPo, HecHt-PHaRMa).
98 Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 589.
99 Fezer, Markenrecht cit., p. 1219.
100 Pierre-Jean decHRiste, L´action en decheance de marque pour defaut d´usage serieux, these de
doctorat en droit, 1er juillet 1997, université de Metz, p. 174 (in: http://docnum.univ-lorraine.fr).
na jurisprudência, Corte d´Appelo di Torino, sentenza 8 marzo 2013, in “il Foro italiano”, vol. 137,
n.º 4 (Aprile 2014), pp. 1283/1284-1289/1290.
101 decHRiste, L´action en decheance, cit., p. 648. e em geral o mero exercício do ius prohibendi
(FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 39-40).
102 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 305. Cour D´Appel Paris, 13 décembre 2016, RG 15/05152, onde se
julgou que a celebração de um contrato de licença (simples acto jurídico, RÉPeRtoiRe dalloz, n.º
305) não basta para sustentar uma utilização séria: sem prova da colocação no mercado de produtos
com a marca, o mesmo é insuficiente para demonstrar um uso sério, para efeitos do art. l 714-5
code de la Propriété intellectuelle. Quanto à cessão, o Tribunal Grande Instance Paris, 10 février
1973 considerou não ser acto de exploração, mas apenas um simples acto jurídico indiferente para
a caducidade (RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 305). em espanha, a Audiencia Provincial de Barcelona
(sentença de 18 de Junho de 1999) determinou que a celebração da escritura pública de um contrato
de cessão dos direitos de uso da marca não representa um uso sério. tão-só um uso aparente (FlaQueR
RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 29).
103 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 305; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 589.
104 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 305; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 589.
Quanto à licença e cessão de marca, vide a jurisprudência referida na nota 102. Quanto à renovação,
vide jurisprudência indicada infra, nota 244. como se disse, em Corte d´Appelo di Torino, sentenza
8 marzo 2013 (in “il Foro italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), pp. 1283/1284-1289/1290), a
renovação enquanto simples procedimento administrativo, não basta para evitar a caducidade da
marca por não uso, já que, considerando a ratio legis, apenas o uso efectivo da marca pode evitar a
caducidade. no caso, a renovação tinha sido pedida no decurso do prazo de não uso efectivo (sério),
não tendo interrompido o mesmo. Justamente, porque o tribunal entendeu que apenas o uso efectivo
pode evitar a caducidade.

augusto teixeira Garcia

346



6.2. O período de graça e a contagem do prazo de não utilização séria da marca

apesar de sobre ele impender o ónus de utilização séria da marca, o titular não
tem de iniciar essa utilização imediatamente após a concessão do registo. em princípio,
os primeiros três anos a contar do registo constituem um período de graça
(Entwicklungszeitraum105) para o titular iniciar a utilização da marca106. Período de
graça porquanto, independentemente de usar ou não a marca, o titular goza de todas
as prerrogativas que o direito registado comporta107. a lei estabelece este período de
graça, tendo em conta que, em muitos casos, o titular não pode começar a utilizar
a marca de imediato. Pois precisa de tempo para assegurar as condições materiais
(v.g., entrada em funcionamento da unidade de produção, aquisição de matérias
primas), jurídicas (v.g., obtenção de autorização administrativas) necessárias para a
produção e comercialização dos produtos, em que vai apor a marca108. ou simplesmente
celebrar um contrato (v.g., de licença) com terceiro para que este use a marca109. não
obstante, se ao fim desse período de graça a marca nunca tiver sido usada, esse período
passa a relevar como prazo de não uso para efeitos de caducidade110.

com efeito, em qualquer altura após o registo poderá começar o prazo de não
utilização séria. a lei não estabelece qualquer momento temporal relevante para o
efeito. Poderá, pois, começar imediatamente a partir do registo, como será o caso nas
marcas de reserva, de defesa ou de bloqueio, as quais, por definição, o titular não tem
qualquer intenção de usar; ou em qualquer outro momento após um período inicial
de utilização séria. no primeiro caso, o prazo de não utilização séria deve contar- se a
partir da data do registo; no segundo caso, da data do último acto de utilização séria111.

105 WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 149, 185.
106 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1197; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p. 30; scHinneRl,
Zur Löschung von Marken, cit., p. 25; davis / st Quintin / tritton, Tritton on Intellectual Property,
cit., p. 480. 
107 FezeR, Der Benutzungszwang, cit., pp. 27-28; WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 162,
180.
108 WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., p. 164; RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., p.
196.
109 WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 161-162, 164.
110 nesse caso, existirá uma sobreposição entre o período de graça de uso da marca e o prazo de não
uso para efeitos de caducidade. Mas, de regra, os dois prazos são autónomos (scHinneRl, Zur
Löschung von Marken, cit., p. 25). o período de graça começa a partir do registo (→); o prazo de
não uso conta-se regressivamente (←), a partir do momento em que a caducidade por não uso é
invocada, v.g., pedido de caducidade apresentado na dse.
111 FezeR, Der Benutzungszwang, cit., pp. 27-28; id., Markenrecht, cit., pp. 1486-1487; Pollaud-
dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 587; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório,
cit., p. 664; beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.515.
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7. Situações em que a não utilização séria não determina a caducidade
da marca

a não utilização séria da marca por um período ininterrupto de três anos,
pelo menos, só não constituirá causa de caducidade, caso exista um justo motivo
(al. b), in fine, do n.º 1 do artigo 231.º), ou se o titular iniciar ou recomeçar a
utilização séria da sua marca antes da apresentação de um pedido de caducidade,
fora do período de suspeição, ou se, dentro deste, não tiver sido motivado pelo
conhecimento da apresentação iminente de um pedido de caducidade (artigo
232.º, n.º 4)112.

só a verificação de qualquer uma destas duas circunstâncias impedirá que a
caducidade seja declarada, a pedido de qualquer interessado113. Fora destes dois
casos, a declaração de caducidade não poderá ser evitada, se a marca registada não
tiver sido usada seriamente durante, pelo menos, três anos ininterruptos.

sendo que o prazo de não utilização não se considera interrompido pelo facto
de a marca registada ter sido transmitida, ou de o titular da marca registada, quando
sociedade, se ter fundido com outra sociedade, ou simplesmente porque foi renovado
o registo de marcas. nenhum destes factos determina a contagem de um novo
prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade114. nestes casos, os períodos
de não utilização somam- se115.

7.1. Os justos motivos para a não utilização séria da marca

a não utilização séria da marca registada, mesmo que por um período ininterrupto
de três anos ou mais, não será causa de caducidade, se existir um justo motivo (al.
b), in fine do artigo 231.º)116. Quanto ao que se deva entender por justo motivo,
para estes efeitos, a lei nada refere.

a reserva dos justos motivos desculpabilizantes do não uso sério surge na cuP,
artigo 5.º c- 1, in fine. aí não se falava de justos motivos, mas tão- só se determinava
que a caducidade da marca registada por falta de uso só poderia ser pronunciada

112 M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 664.
113 M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 664.
114 vide infra, n.º 9.3.
115 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 305; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 597;
KResalJa Rossello, El uso de la marca, cit., p. 310; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp.
130-131; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119.
116 Para o que se deva considera justo motivo, vide decHRiste, L´action en decheance, cit., pp. 
615-675, com copiosa citação de jurisprudência francesa.
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após o decurso de um prazo razoável (délai equitable), e se o titular não justificasse
a sua inacção117.

conforme o artigo 19.º, n.º 1 adPic, a caducidade da marca registada, por
não uso por um período ininterrupto de, pelo menos, três anos, apenas pode ser
declarada, se o titular não apresentar razões válidas baseadas na existência de
obstáculos a essa utilização. considerando- se razões válidas, circunstâncias inde-
pendentes da vontade do titular que constituam um obstáculo à utilização da
marca. como exemplos, são referidas as restrições à importação ou outras medidas
impostas pelas autoridades públicas em relação aos produtos ou serviços protegidos
ao abrigo da marca.

Por conseguinte, o justo motivo para a não utilização séria da marca registada
corresponderá às razões válidas, para efeitos do adPic118. estarão em causa cir-
cunstâncias, de facto ou de direito, independentes da vontade do titular da marca,
que tornem impossível ou irrazoável a utilização da marca119. não é preciso que
se trate forçosamente de uma impossibilidade absoluta, como a força maior, mas
é necessário que se trate de um obstáculo sério, exterior à esfera de influência do
titular da marca120. Pode tratar- se de obstáculos de facto, como, p.e., a impossibilidade
ou grande dificuldade de obter as matérias primas ou produtos intermédios
necessários à produção (v.g., produtos semicondutores (chips)121), situações de
conflito bélico122, etc., como de obstáculos de direito, p.e., a proibição de exploração123,

117 originalmente, terá pretendido acompanhar a solução proposta para as patentes, que admitiam
justificação do não uso (artigo 5.º, a-4 cuP), e visando prevenir a caducidade das marcas defensivas
(MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 20-21).
118 RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., pp. 211-214, 217.
119 tJue, de 14 de Junho de 2007, c-246/05 (acórdão HäuPl v lidl). M. MiGuel caRvalHo,
O uso obrigatório, cit., p. 665; beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.517; p. 268; FlaQueR
RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 165-166; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268;
azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119; RicolFi, Trattato dei marchi, cit.,
p. 970; RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., p. 209.
120 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 312; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 596;
vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp.
165- 166; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 970; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle,
cit., p. 1119; david Rastelli, Sul “motivo legittimo” di mancato uso ultraquinquennale del marchio
ai fini impeditivi della decadenza del segno distintivo: un fondamentale approdo giurisprudenziale nella
interpretazione della clausola di salvezza sancita dall’art. 24 C.P.I., p. 3 (www.studiocorazzarastelli.it/).
121 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 312; FezeR, Markenrecht, cit., p. 1231; FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., p. 172.
122 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1231; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 172; RicolFi,
Trattato dei marchi, cit., p. 970.
123 era o caso em Portugal, da proibição de venda da coca-cola (clÁudia sobRal, Maldita Coca- Cola,
in Público, 8 de Maio de 2011)! em França, p.e., da proibição de venda de contraceptivos até à loi
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a espera de uma autorização administrativa indispensável para comercializar o
produto, a existência de uma situação de monopólio do estado que impede a
exploração da marca124, ou de uma acção de contrafacção contra o titular da marca
ou outro contencioso sobre a titularidade da marca, enquanto a competente acção
judicial não for decidida125.

Mas já não são causas justificativas as respeitantes ao risco normal da empresa,
decorrentes quer de razões técnicas (v.g., dificuldades tecnológicas ou mecânicas),
quer económicas (v.g., insuficiência de capitais, má conjuntura económica,
concorrência muito intensa)126.

É ao titular da marca registada que incumbe a invocação e demonstração da
existência de um justo motivo para a sua não utilização séria127.

7.2. Uso reabilitante e período de suspeição

a não utilização séria da marca por um período ininterrupto de três anos
também não será invocável como fundamento de caducidade, caso o titular tenha
começado ou reiniciado a utilização séria da sua marca antes da apresentação de
um pedido de caducidade. está em causa o início ou reatamento do uso sério que

neuwirth de 28 décembre 1967 (RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 312; cHavanne/buRst, Droit de la
propriété industrielle, cit., p. 593).
124 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 312; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 593.
125 a questão é duvidosa (FucHs-WisseMann, “Nur reine benutzte Marke ist eine gute Marke”, cit.,
p. 471). Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 597; decHRiste, L´action en
decheance, cit., pp. 656-659 (com especial interesse, a descrição do célebre caso da marca Carl Zeiss
Iena, a pp. 652-656); beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.517; FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., pp. 174-178. a jurisprudência francesa (decHRiste, L´action en decheance, cit.,
pp. 647-648, 656-659) e a italiana de mérito (Rastelli (Sul “motivo legittimo”, cit., p. 3) indica
TRIBUNALE ROMA, sentenza 22 maggio 2003, Tribunale Bologna, sentenza n. 1562/2011) tendem a
aceitar como justo motivo a existência de litígios sobre a marca, nomeadamente quando podem
dar lugar ao pagamento de indemnizações avultadas. a jurisprudência espanhola tem uma posição
menos favorável (FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 174-178), embora a doutrina admita
a existência de justo motivo, se existirem riscos económicos consideráveis (FlaQueR RiutoRt, El
uso obligatorio, cit., p. 176, nota 86). em Macau, o acórdão tsi, de 21/2/2019, proc. n.º 482/2018,
decidiu que o facto de o titular da marca se encontrar envolvido em vários litígios judiciais não era
justo motivo de não utilização da marca, e confirmou a sentença do tribunal Judicial de base que
pronunciou a caducidade da marca por não utilização séria. 
126 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 312; FezeR, Markenrecht, cit., p. 1231; FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., p. 167; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268; azÉMa / GallouX, Droit
de la propriété industrielle, cit., p. 1119; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 972.
127 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 168; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p.
268; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 973.
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se verifica depois do escoamento do prazo ininterrupto de três anos de não
utilização128. o chamado uso reabilitante129. o início ou reatamento da utilização
séria antes de se cumprir o prazo ininterrupto de três anos, obviamente, impede
a caducidade, porquanto, justamente, não se chega a cumprir um prazo ininterrupto
de três anos, como exigido na lei130.

o começo ou recomeço da utilização séria da marca não impedirá, contudo,
a declaração de caducidade, se o titular, quando iniciou os preparativos ou diligências
para o efeito, tinha conhecimento, independentemente de como isso sucedeu131,
da iminência da apresentação de um pedido de caducidade do registo por um
terceiro (artigo 232.º, n.º 4)132.

os três meses anteriores à apresentação de um pedido de caducidade por falta
de utilização séria, mas subsequentes ao consumar do prazo de caducidade, são
assim vistos como um período de suspeição133. suspeição de que o titular apenas
terá iniciado ou reiniciado o uso sério da marca, não porque esteja verdadeiramente
interessado na utilização da marca para futuro, mas porque tomou conhecimento
de estar iminente a apresentação de um pedido de caducidade134.

o período de três meses de suspeição não é imposto contra o interessado na
declaração de caducidade, cuja intenção está apenas balizada pela verificação dos

128 cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 587; Pollaud-dulian, Droit de la
propriété industrielle, cit., pp. 590-591; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268; RicolFi,
Trattato dei marchi, cit., pp. 978, 979, nota 273; siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà
industriale, cit., p. 510. 
129 M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., p. 197, nota 9; santos azevedo, A caducidade,
cit., pp. 44-46; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 978-979.
130 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1199; Giuseppe sena, Il diritto dei marchi: marchio nazionale e
marchio comunitario, 4.ª ed., Giuffrè editore, Milão, 2007, p. 196; siRoni, commento art. 24, in
Codice della proprietà industriale, cit., p. 510; davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual
property, cit.,p. 480. o acórdão tsi, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007, lavra no equívoco de que
este prazo de 3 meses corresponde aos últimos 3 meses do prazo de não uso de 3 anos. na verdade,
tendo em vista o artigo 232.º, n.º 4, aí se diz: “expliquemo-nos: esta disposição permite que o
titular impeça a caducidade do registo mediante o início ou reinício da utilização séria da marca
nos três meses anteriores ao fim do período de 3 anos consecutivos.”
131 M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., p. 197, nota 9; RicolFi, Trattato dei marchi, cit.,
p. 979, nota 273.
132 siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 510.
133 cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 587; M. MiGuel caRvalHo, Da
caducidade, cit., p. 197, nota 9; beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 9.515; FlaQueR RiutoRt,
El uso obligatorio, cit., p. 138; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1118.
134 vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p.
138; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1118.
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pressupostos da declaração de caducidade por não uso sério, mas sim contra o
titular da marca. visando aproveitamentos de última hora, cujo fim é apenas
impedir a declaração de caducidade devida135. decorrido o prazo ininterrupto de
não uso sério, para efeitos de caducidade, qualquer interessado pode apresentar,
de imediato, o pedido de caducidade. e esse pedido será provido, se o titular da
marca não demonstrar que, antes da apresentação do pedido de caducidade, tinha
começado ou recomeçado a utilização séria da marca. cabendo nesse caso ao
interessado na declaração de caducidade demonstrar que isso se verificou em
momento temporal não antecedente em mais de três meses a apresentação do
pedido de caducidade, e só depois de o titular saber da iminência da apresentação
do mesmo136.

Por conseguinte, o período de três meses não é estabelecido como um período
de graça para o titular ainda poder começar ou retomar o uso sério, sem que possa
ser limitado pela actuação do interessado na caducidade, mas sim como um período
de suspeição137. suspeição de que o titular apenas começou ou retomou o uso sério
da marca por ter tomado conhecimento da iminência da apresentação de um
pedido de declaração de caducidade por não uso138. se o titular começa ou reinicia
a utilização séria da marca, desconhecendo a iminência da apresentação de um
pedido de caducidade, é indiferente o momento em que isso se verifica139. desde
que anterior à apresentação do pedido de caducidade, esse uso, contanto que sério,
sanará a causa de caducidade, impedindo que a mesma seja declarada.

com o começo ou reinício da utilização séria da marca, verificado depois do
decurso de um prazo ininterrupto de três anos de não uso, após cumpridos, pois,
os pressupostos desta causa de caducidade, não só a mesma fica sanada, não podendo
ser declarada a caducidade com esse fundamento, mas também recomeça a contagem
de um novo prazo de três anos de não utilização séria, para efeitos de caducidade140.

daqui que o que a lei pretende, ao dizer que o período de três meses se conta
do termo do prazo de não utilização séria relevante, é apenas clarificar que qualquer
período anterior àquele momento não integra o período de suspeição.

135 vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 269; siRoni, Il marchio, cit., p. 307; couto Gonçalves,
Manual, cit., p. 314, e nota 781.
136 santos azevedo, A caducidade, cit., p. 45.
137 basta, como sabemos, que o titular conheça a iminência da apresentação de um pedido de caducidade
ao momento em que começa os preparativos ou diligências para iniciar ou retomar o uso sério.
138 vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 269; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle,
cit., p. 1118.
139 siRoni, Il marchio, cit., p. 307, nota 763.
140 FezeR, Markenrecht, cit., p. 102; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 127. 
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com efeito, se a lei se limitasse a dizer que o início ou reinício da utilização
séria, nos três meses anteriores à apresentação de um pedido de caducidade por
não uso sério, não relevaria para impedir a declaração de caducidade, se o titular
conhecesse a iminência da apresentação de um tal pedido, quando começou ou
retomou o uso sério, poder- se- ia considerar que, desde que nos três meses anteriores
à apresentação do pedido de caducidade, independentemente de se antes ou depois
do termo do prazo de não uso, o começo ou recomeço do uso sério não teria força
reabilitante. Pelo que, desde que o titular conhecesse a iminência da apresentação
do pedido de caducidade, o início ou recomeço do uso sério da marca não impediria
a caducidade, se não antecedesse em mais de três meses a apresentação do pedido
de caducidade. o que significaria que, em abstracto, os últimos três meses do prazo
de três anos de não uso sério integrariam o período de suspeição. e assim, e desde
que o titular conhecesse a iminência da apresentação do pedido de caducidade, o
começo ou recomeço do uso sério não bastaria para impedir a caducidade. e foi
isso, como dissemos, que a lei não quis.

ao dizer que o prazo de três meses se conta do fim do prazo de não uso sério
de três anos, quis que o período de suspeição não se iniciasse antes da verificação
dos pressupostos de caducidade por não utilização séria: decurso de, pelo menos,
três anos ininterruptos. o uso iniciado ou reiniciado antes de se esgotar o prazo
de três anos ininterruptos de não utilização séria impede que se atinja o prazo de
não utilização séria relevante, e, por conseguinte, se verifique a respectiva causa de
caducidade com esse fundamento141. Por isso, se diz que aqueles três meses de
suspeição se contam do fim do prazo ininterrupto de não uso sério142.

141 o acórdão tsi, de 3/3/2011, proc.º n.º 282/2007, cai no equívoco de considerar que os três
meses do chamado período de suspeição coincidem com os últimos três meses do prazo de não
utilização séria, relevante para efeitos de caducidade. se a utilização séria da marca é iniciada ou
retomada nos últimos três meses antecedentes à expiração do prazo de não uso determinante da
caducidade, é bom de ver que o mesmo se não cumpre! e, por conseguinte, se não verifica o
pressuposto de tal causa de caducidade: não utilização séria por três anos consecutivos (FezeR,
Markenrecht, cit., p. 1199). 
142 no artigo 58.º, n.º1, alínea a) do Regulamento de marcas comunitário (Regulamento (eu)
2017/1001 do Parlamento europeu e do conselho, de 14 de Junho de 2017), esta ideia é clara. aí
se diz, especificando o sentido do artigo 19.º, n.º 3 da directiva (ue) 2015/2436 do Parlamento
europeu e do conselho, de 16 de dezembro de 2015, que: “no entanto, o início ou reinício da
utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido
reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto
de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou
reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade
de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional” (destaque nosso).
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o conhecimento pelo titular da iminência da apresentação de um pedido de
caducidade, quando efectua as diligências para iniciar ou retomar a utilização séria
da marca, não impede a caducidade. Mas o desconhecimento da iminente apresentação
de um pedido de caducidade, no momento em que inicia os preparativos para
começar ou retomar o uso sério, é suficiente para afastar a caducidade, mesmo
que, quando esse começo ou reinício é concretizado, o titular da marca já saiba
da proximidade da apresentação daquele pedido de caducidade? Respondem
afirmativamente vanzetti / di cataldo143.

8. Consequências da não utilização séria da marca

a possibilidade prevista na lei de um uso reabilitante logo nos esclarece que o
facto de não ser utilizada seriamente durante um período ininterrupto de três anos
não tem, só por si, qualquer reflexo na situação formal da marca registada. Por isso,
é que, não obstante a não utilização séria por um período consecutivo de, pelo
menos, três anos, tal não impedir o titular de iniciar ou retomar o uso sério da sua
marca registada, reabilitando- a. e, por conseguinte, sanar a causa de caducidade
por não uso144. vale isto por dizer, em suma, que o simples facto da não utilização
séria da marca registada, mesmo que por um período ininterrupto de três anos, ou
mesmo mais, não acarreta, por si só, consequências negativas para o titular145.

cria as condições para que qualquer interessado apresente um pedido de
caducidade ou a invoque contra o titular, é verdade, mas enquanto isso não suceder,
e não obstante a verificação de uma situação objectiva de caducidade, tudo
permanecerá como até então146. e se o interessado iniciar ou retomar a utilização
séria da sua marca registada, e contanto que isso não se verifique dentro do período
de suspeição, depois de o titular tomar conhecimento da possibilidade de um
pedido de caducidade ser apresentado, deixará de ser possível a qualquer terceiro
invocar a caducidade da marca por não uso sério147.

sendo que, quando se verifique o início ou recomeço da utilização séria pelo
titular no período de suspeição, é o terceiro interessado na declaração de caducidade

143 vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 269.
144 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1488; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 268; FlaQueR
RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 124, 131, 133. 
145 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 299; FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1483, 1488; FlaQueR RiutoRt, El
uso obligatorio, cit., pp. 124, 131, 133.
146 santos azevedo, A caducidade, cit., p. 49.
147 sena, Il diritto dei marchi, cit., p. 196.

augusto teixeira Garcia

354



por não uso que, para afastar a excepção do uso reabilitante do titular, tem o ónus
de provar que o titular conhecia a possibilidade de ser apresentado um pedido de
declaração de caducidade por não utilização séria148. o que não se apresentará, do
ponto de vista prático, isento de dificuldades149.

8.1. A não utilização séria da marca como causa de caducidade não automática

Para que a caducidade por falta de utilização séria produza efeitos necessita
de ser invocada por qualquer interessado. não opera, por si, pelo mero decurso
do prazo, ipso facto. não é, pois, automática150. nem tão- pouco de conhecimento
oficioso151. na verdade, se nenhum interessado apresentar o competente pedido
de declaração de caducidade da marca junto da dse (artigo 52.º, n.º 1), a marca
registada apesar de não ser objecto de utilização séria continuará a produzir os
seus efeitos152. só no fim de um processo administrativo153, iniciado por impulso
de um interessado, e que terá lugar junto da dse (artigo 52.º, n.º 1), é que a
marca poderá ser declarada caducada por não uso sério. como diz M. Miguel
carvalho154, a caducidade por não uso não decorre ex lege, nem produz efeitos
ipso iure.

148 siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 510; santos azevedo,
A caducidade, cit., p. 45.
149 siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 510.
150 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 299; couto Gonçalves, Manual, cit., p. 315; santos azevedo, A
caducidade, cit., p. 48. 
151 acórdão tsi, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014.
152 FezeR, Der Benutzungszwang, cit., p. 22; id., Markenrecht, cit., p. 1483; M. MiGuel caRvalHo,
Da caducidade, cit., p. 198; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 49.
153 a caducidade pode, no entanto, ser invocada em juízo, como excepção peremptória (v.g., no
âmbito de uma defesa contra uma acção de anulação da marca (artigo 230.º, n.º 4)), e também
fora de juízo (artigo 51.º, n.º 3; artigo 231.º n.º 5), v.g., em face dos serviços competentes (dse),
para afastar uma eventual recusa de registo do mesmo sinal, por este se encontrar já registado a
favor de terceiro (artigo 9.º, n.º 1, alínea d), artigo 10.º, n.º 1, als. a) e b), art. 27.º, n.º 1); neste
caso, parece que a invocação da caducidade perante a des deve ser acompanhada do concomitante
pedido de declaração de caducidade. se a marca não for objecto de utilização séria, o ulterior registo
do mesmo sinal como marca por terceiro não pode ser anulado a requerimento do titular da marca
anterior (n.º 4 do artigo 230.º). embora a lei o não diga, isso apenas sucederá se a não utilização
séria tiver atingido o limiar de relevância temporal da caducidade por não uso (caRlos olavo,
Marca registada, cit., p. 583; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 153). e, por conseguinte,
o que a lei prevê neste preceito é apenas uma hipótese de invocação em juízo da caducidade por
não uso (excepção peremptória), independentemente da apresentação de um pedido reconvencional
de caducidade com o mesmo fundamento (artigo 51.º, n.º 3 e artigo 231.º, n.º 5).
154 A caducidade, cit., p. 198.
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com efeito, e apesar de a lei considerar a não utilização séria por um período
ininterrupto de três anos, pelo menos, como causa de caducidade, a verdade é que
se trata de uma caducidade especial155. de uma caducidade que, pelo modo como
opera, e pelos seus efeitos está mais próxima da prescrição do que da tradicional
caducidade civilística156. como diz oliveira ascensão, a caducidade civilista é
“caracterizada por uma actuação fatal, após um prazo pré- fixado para o exercício
do direito. Mas aqui, a extinção surge quando decorre um período (...) de não
utilização que é susceptível de justificação”157.

Por isso, Mayr158 diz que o ónus de utilização séria da marca se apresenta mais
conforme com a prescrição do que com a caducidade, pois requer o decurso de um
período de não uso do direito, e atribui relevância à situação em que se vem objectivamente
a encontrar o titular (justos motivos de não uso). contudo, não é possível reconduzir
a não utilização séria temporalmente relevante ao instituto da prescrição, na medida
em que o simples exercício do direito interrompe a prescrição (v.g., acção de contrafacção),
enquanto que a satisfação do ónus de utilização exige o uso sério do sinal registado
como marca enquanto tal, não bastando a simples defesa da marca159.

8.2. Invocação e efeitos da caducidade por não utilização séria

a não utilização séria da marca registada por um período ininterrupto de três
anos, pelo menos, constitui causa específica160 de caducidade da marca, como
vimos. a caducidade, vimos também, não opera automaticamente (artigo 51.º,
n.º 3), nem é de conhecimento oficioso161, necessitando de ser pedida por qualquer
interessado junto dos serviços competentes, a dse (artigo 52.º, n.º 1). apresentado
o pedido de declaração de caducidade da marca, a dse notifica o titular da
marca registada para responder, querendo, no prazo de 2 meses (artigo 52.º, n.º 2).

155 acórdão stJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.e2.s2; couto Gonçalves, Manual, cit., p.
315; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 47.
156 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 71; 
157 José de oliveiRa ascensão, Marca comunitária, in direito industrial, vol. ii, almedina, coimbra,
2002, p. 17.
158 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 71.
159 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 71; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle,
cit., p. 589.
160 Porque não está indicada entre as causas gerais de caducidade, indicadas no artigo 51.º. encon-
trando-se prevista, como se disse, no capítulo iv, relativo à disciplina privativa das marcas, no artigo
231.º, n.º 1, alínea b). constituindo, assim, uma causa específica de caducidade da marca registada
(artigo 231.º, n.º 5).
161 acórdão tsi, de 15/1/2015, proc. n.º 347/2014. 
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o ónus da prova da utilização séria recai sobre o titular da marca ou o seu licenciado
(artigo 232.º, n.º 5)162, não sobre o requerente da declaração de caducidade163. se
o titular não cumprir o ónus de demonstrar o uso sério da sua marca, por si ou
por terceiro sob o seu controlo (artigo 232.º, n.º 1, al. c)), a mesma presume- se
não usada. decorrido o prazo de resposta, a dse decide sobre o pedido de caducidade
no prazo de 1 mês. a dse declarará a caducidade da marca, caso o titular não
responda ou, respondendo, não consiga demonstrar que usou de modo sério164,
nos termos vistos, a sua marca165. Pois presume a lei, nesse caso, que não houve
utilização séria da marca (n.º 5 do artigo 232.º).

a declaração de caducidade determina a extinção do direito sobre o sinal
registado como marca, mas só produz efeitos em relação a terceiros a partir do
respectivo averbamento (artigo 57.º, n.º 1, al. g) e n.º 2)166. não obstante, a
caducidade poderá ser invocada por qualquer interessado em juízo (v.g., como
exceção peremptória)167 ou fora dele (v.g., perante a dse) (artigo 51.º, n.º 3 ;
artigo 231.º, n.º 5). o que significa que, pese embora a marca continue formalmente

162 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 96, 99.
163 sobre o ónus da prova da utilização séria, vide decHRiste, L´action en decheance, cit., pp. 412,
463. a inversão do ónus da prova é justificada com a dificuldade de prova (probatio diabolica) de
factos negativos (FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 157-158, 161-162; azÉMa / GallouX,
Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1121). Mesmo onde a inversão do ónus da prova do uso
sério não estava consagrada (RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 1026), como era o caso de itália
até à entrada em vigor, em 23 de Março de 2019, do decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019,
que fez a adaptação do ordenamento jurídico italiano à directiva sobre marca comunitária (directiva
(ue) 2015/2436 do Parlamento europeu e do conselho, de 16 de dezembro de 2015), a prova
era aligeirada pela admissão de prova indirecta, v.g., presunções (art. 121/1.º cPi italiano; na
doutrina, p.t., RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 426, 1027). não obstante, a inversão do ónus
da prova pode prestar-se a abusos (RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 1028-1029). actualmente,
depois da adaptação do direito italiano à directiva sobre a marca comunitária, o ónus da prova do
uso sério recai sobre o titular da marca registada.
164 ou que teve um justo motivo para o não fazer (artigo 231.º, n.º 1, alínea b)).
165 decHRiste, L´action en decheance, cit., p. 288; scHinneRl, Zur Löschung von Marken, cit., p. 24.
166 M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., p. 214; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 79.
167 o artigo 230.º, n.º 4 determina que o registo de marca não pode ser anulado se a marca anterior, que
seja invocada em oposição, não satisfizer o requisito de utilização séria. Por conseguinte, intentada acção
de anulação da marca, por violação de marca anterior (artigos 48.º, n.º 1, 219.º, n.º 1), de acordo com
as regras gerais em matéria de distribuição do ónus da prova, o autor provará o seu direito com o registo
do sinal como sua marca (artigo 335.º, n.º 1 código civil), e o titular da marca conflituante deveria provar
a caducidade por não uso, pois que se trata de facto extintivo do direito (artigo 335.º, n.º 2 código civil).
contudo, e tendo em conta aquele n.º 5 do artigo 232.º, invocada a excepção de caducidade (com um
mínimo de verosimilhança, v.g., declarações de comerciantes do ramo (acórdão stJ, de 24/11/2016,
proc. n.º 267/2001.e2.s2; acórdão Rl, de 24/6/2010, proc. n.º 720/06.6tylsb.l1-2), o ónus da prova
inverte-se por força deste preceito, sendo o autor que deve provar a utilização séria da marca. 
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válida, a partir do momento em que se consumam os pressupostos da caducidade
por não uso, em que se torna, pois, caducanda, a lei recusa- lhe protecção e força
invalidante168.

sem prejuízo, enquanto nestes casos os efeitos da não prova de uso sério – pois
que é ao titular da marca a quem incumbe essa prova, se pretende invalidar ou opor- se
ao registo de marca conflituante (artigo 232.º, n.º 5)169– se restrigem aos interessados
respectivos, no caso da caducidade por não uso sério os efeitos produzem- se erga
omnes170. Por outro lado, e tratando- se de registo de marca conflituante com marca
anterior, a não prova de uso sério da marca anterior vai determinar a imediata
apropriação do sinal pelo titular da marca conflituante. a caducidade por não
utilização séria não determina a apropriação do sinal por ninguém, tão- só o coloca
na situação de res nullius, podendo ser apropriado por qualquer interessado171.

contudo, se a marca respeitar a vários produtos, e a não utilização séria se
verificar apenas quanto a alguns deles, a declaração de caducidade apenas se aplicará
à marca relativamente a esses produtos (artigo 231.º, n.º 4). o que significa que
a marca continuará válida relativamente aos demais produtos, pelo que a declaração
de caducidade será apenas parcial172. i.e., o cancelamento do registo não será total,
mas tão- só parcial. Relativamente àqueles para os quais foi declarada caducada a
marca, o sinal respectivo, em princípio173, passa a estar no domínio público (res
nullius), à disponibilidade de qualquer interessado174.

9. A renovação do registo da marca e o prazo de não utilização séria
como causa de caducidade

voltemos agora a atenção para a questão que constitui a preocupação central
da presente reflexão.

168 FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1483-1484; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p. 17; RicolFi,
Trattato dei marchi, cit., pp. 427, 935.
169 não fora esta norma, o ónus da prova competiria àquele que se pretende prevalecer do não uso,
de acordo com as regras gerais (artigo 335.º, n.º 2 código civil). ao titular bastar-lhe-ia invocar
o seu registo (artigo 335.º, n.º 1 código civil), e o direito de exclusivo que o mesmo lhe granjeia
(artigo 219.º, n.º 1).
170 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 426-427, 937.
171 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 124; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 426-427,
937.
172 M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., p. 214; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 79.
173 Quanto ao sentido desta reserva, vide santos azevedo, A caducidade, cit., pp. 79-80.
174 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 107; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle,
cit., p. 597; M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., p. 215.
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nas situações objeto de apreciação pelos tribunais de Macau, que referimos,
discutiu- se a questão de saber se a renovação do registo da marca reinicia ou não
a contagem de um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade.

tendo as instâncias considerado175 que a renovação do registo dá início a um
novo prazo de não utilização séria de três anos ininterruptos.

escreveu- se:

“ (...) renovado o registo da marca, se reinicia a contagem de novo período de
7 anos de duração do registo e, dentro deste, um novo período de 3 anos consecutivos.
(...) na verdade, com a renovação do registo, tudo se reinicia, incluindo todos os pres-
supostos de que depende a caducidade, como se da primeira vez se tratasse. se assim
não fosse, estar- se- ia logo à cabeça a retirar uma grande parte da eficácia da renovação.
o que se nos afigura intolerável”176.

a posição das instâncias sustentava- se numa argumentação puramente formal,
que desatendia quer as diferenças estruturais entre as causas de caducidade relevantes
(expiração do prazo de duração do direito e não utilização séria), quer os interesses
que constituem os fundamentos de uma e de outra, para além de se colocar em
manifesta e frontal divergência com o entendimento pacífico no direito comparado177,
quanto à questão. Por isso, só se pode saudar a nova orientação afirmada pelo
tribunal de Última instância178.

9.1. Caducidade por decurso do prazo (não renovação) e caducidade por não
utilização séria

a extinção do direito à marca por expiração do prazo de duração (não renovação)
como causa de caducidade está naturalmente presente sempre que se discute a re-
novação, pois esta visa evitar a caducidade da marca, tal como a utilização séria.

a primeira diferença estrutural entre a caducidade por expiração do prazo de
duração do registo e por não utilização séria respeita à sua natureza: aquela é uma
causa geral de caducidade dos direitos de propriedade industrial (artigo 51.º, n.º
1, al. a)), esta, uma causa de caducidade específica (artigo 231.º, n.º 1, al. b), e
artigo 51.º, n.º 3). depois, a expiração do prazo de duração do registo à marca é
uma causa de caducidade automática (artigo 51.º, n.º 1, al. a), e n.º 2); a não

175 no seguimento do entendimento firmado no acórdão tsi, de/3/2011, proc. n.º 282/2007.
176 acórdão tsi, de 3/3/2011, proc. n.º 282/2007.
177 vide infra, n.º 9.3, e nota 244.
178 no recentíssimo acórdão tui, de 18/5/2022, proc.os n.º 48/2021 e n.º 51/2021.
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utilização séria da marca é uma causa de caducidade não automática (n.º 3 do
artigo 51.º)179.

em certos casos, a expiração do direito não pode ser evitada (v.g., patentes,
topografia de produtos semicondutores180); noutros (v.g. patentes de utilidade,
desenhos e modelos industriais) pode ser evitada através de renovações do registo
até a um limite temporal máximo181; noutros ainda, é o caso dos sinais distintivos,
pode ser evitada através de sucessivas renovações, sem limite182. É o que sucede
com o direito à marca registada, que, como vimos, nos termos do artigo 218.º,
n.º 1 , tem a duração de 7 anos, renovável indefinidamente183. verdadeiramente
não é o direito registado que tem a duração de 7 anos, mas sim o registo que é o
pressuposto formal da existência do direito à marca (artigo 231.º, n.º 1, al. a)).
aliás, é isso que a lei diz: a duração do registo é de 7 anos (artigo 218.º, n.º 1). e,
por isso, é o registo que é renovado, não o direito. o direito não é renovado,
permanece o mesmo que nasceu com o registo, nas sucessivas renovações deste.

a expiração do prazo de duração do registo é um caso de caducidade automática
(artigo 51.º, n.º 2), que opera ope legis, podendo ser declarada oficiosamente pela
dse (n.º 4, in fine, do artigo 51.º). Por conseguinte, trata- se de uma causa de ca-
ducidade que opera nos termos gerais da caducidade civilista. estruturalmente é
uma causa de caducidade típica.

a duração do registo pode, no entanto, ser prorrogada184, mediante renovação
do registo. o registo é o suporte formal mínimo imprescindível à aquisição do

179 acórdão stJ, de 24/11/2016, proc. n.º 267/2001.e2.s2. 
180 o prazo de duração do direito à patente de invenção é de 20 anos e não pode ser renovado
(artigo 103.º), e o de duração da topografia de produtos semicondutores é de 10 anos, não renovável
(artigo 142.º).
181 o da patente de utilidade (anteriormente designados modelos de utilidade) é de 6 anos, reno-
vável por dois períodos de 2 anos (artigo 121.º, n.º 1); o prazo de duração do direito aos modelos
e desenhos industriais é de 5 anos, que pode ser renovado por iguais períodos, até a um máximo
de 25 anos (artigo 176.º, n.º 1).
182 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 117.
183 e, por isso, a sua duração é potencialmente perpétua (siRoni, Il marchio, cit., p. 211; RicolFi,
Trattato dei marchi, cit., p. 924).
184 É disso que, efectivamente, se trata, como observam cHavanne/buRst, Droit de la propriété
industrielle, cit., p. 565. Pois não há um novo registo, que permanece o mesmo. simplesmente se
estendem no tempo, prorrogam pois, os efeitos do registo inicial e único. na alemanha é de Verlängerung
que o § 47 da lei de marcas (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz
– MarkenG), von 25. Oktober 1994) fala (vide, FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1471-1477); igualmente
no brasil, (artigo 133.º da lei 9.279/1996): “o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos” (vide,
RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., p. 194, nota 524).
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direito à marca, embora não suficiente para sua manutenção. Que não dispensa o
uso sério, como vimos. uso sério que constitui a seiva de que se alimenta o direito.

Mas sem um registo válido a marca não se sustenta juridicamente. Pelo que,
independentemente da utilização séria, é sempre inelutável que o sinal esteja e per-
maneça registado185. e, por conseguinte, que o registo do sinal como marca
permaneça em vigor.

se o titular não renovar o registo, o mesmo caduca (caducidade automática,
susceptível de conhecimento oficioso)186, com a consequência de o direito à marca
registada se extinguir. Posto que o direito à marca registada não subsiste sem o registo.
Por isso que a marca é marca registada. dependente formalmente de um registo, pois.

não obstante, isso não impede o titular de continuar a usar a marca, a qual,
contudo, passará a ser apenas uma marca de facto, com a tutela débil que a estas
é dada pela lei187.

Já a caducidade por não utilização séria por um prazo ininterrupto de, pelo
menos, três anos não opera automaticamente, como vimos. não pode ser declarada
oficiosamente pela dse. só pode ser declarada pela dse a pedido de um interessado,
no final de um processo administrativo. não opera, pois, ex lege, nem produz
efeitos ipso iure, como dissemos.

Por outro lado, a não utilização séria pode ser justificada (justos motivos), e
a caducidade pode ser evitada com o início ou reinício de utilização, desde que
não nos três meses antecedentes à apresentação de um pedido de caducidade,
depois de o titular tomar conhecimento de que tal pedido de caducidade poderia
ser concretizado. se não for apresentado qualquer pedido de caducidade, o direito
à marca registada, apesar de não ser utilizado seriamente, não sofrerá qualquer
consequência negativa. desde que suportado formalmente num registo actual188.

daí a importância da renovação do registo189. com efeito, o facto de o registo
permanecer em vigor, pelo facto de ter sido renovado, vai permitir que o titular

185 azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1066.
186 causa de caducidade geral (artigo 51.º, n.º 1, alínea a) e n.º 4, in fine). 
187 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 925.
188 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1488.
189 não se pode assim concordar com PeReiRa Mota (p. 36), quando diz que, se o prazo de cadu-
cidade por não utilização séria já estiver cumprido, o pedido de renovação deve ser recusado. não
só não deve, como não pode. Pois que, até que a caducidade seja pedida por qualquer interessado,
o registo permanece em vigor, podendo ser renovado. Renovação essa que é essencial para a possi-
bilidade de a caducidade do registo ser sanada pelo uso reabilitante, como se diz em texto. É que,
como explica FezeR (Markenrecht, cit., p. 1199), a sanação da causa de caducidade por não uso
sério é sempre possível, na medida em que o decurso do prazo de não uso não faz cessar a protecção
da marca, pois que o chamado uso obrigatório da marca é apenas um ónus jurídico.
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possa, a qualquer momento, começar ou retomar a utilização séria da marca, rea-
bilitando- a, sanando a causa de caducidade por falta de uso sério, que se pudesse
verificar190. contanto, como vimos, que esse uso reabilitante se verifique fora do
período de suspeição, ou, se dentro deste, com desconhecimento da possibilidade
da apresentação de um pedido de caducidade por não uso sério.

Por conseguinte, estruturalmente a chamada caducidade por não utilização séria
representa uma especial, “sui generis”, forma de caducidade, que se afasta, em certos
aspectos, da tradicional caducidade civilista191. Mas diferente ou não continua a ser
caducidade, pois que assim decidiu o legislador. demonstrando com isso pretender
que o não uso ficasse sujeito à disciplina da caducidade prevista no artigo 320.º
código civil192. Pelo que o prazo relevante de não utilização séria, porque de
caducidade, corre ininterruptamente. salvo se a lei previr qualquer causa de suspensão
ou interrupção do mesmo (artigo 320.º código civil). a única causa de interrupção
do prazo de caducidade por não uso é, como vimos, o começo ou recomeço da
própria utilização séria193. afora este caso194, a lei não prevê qualquer outra situação
que possa interromper o prazo de caducidade por não utilização séria195.

190 neste sentido, vide Corte d´Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, vol. 137,
n.º 4 (Aprile 2014), p. 1288, e nota i do comentário). 
191 oliveiRa ascensão, Marca comunitária, cit., p. 17; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit.,
p. 123; couto Gonçalves, Manual, cit., p. 351; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 47. 
192 aprovado pelo d/l n.º 39/99/M, de 3 de agosto, entrado em vigor em 1 de novembro de
1999. o preceito macaense tem o seu correspondente no artigo 328.º do código civil português.
193 Quanto aos justos motivos de não utilização séria, discute-se na doutrina se se trata de causa de
suspensão ou antes de interrupção do prazo de caducidade (M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório,
cit., p. 666, nota 44; couto Gonçalves, Manual, cit., p. 317; santos azevedo, A caducidade,
cit., pp. 42-43; decHRiste, L´action en decheance, cit., pp. 620-621; cHavanne/buRst, Droit de
la propriété industrielle, cit., p. 594; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 597).
na doutrina portuguesa (aa. cits.) e espanhola (p.t., FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp.
178-179, e aa. cits. na nota 89) e alemã (FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1198, 1233) prevalece a tese
de que os justos motivos são causa de suspensão, pois que, de acordo com a valoração da lei (FezeR,
Markenrecht, cit., pp. 1198, 1233), apenas o começo ou recomeço do uso é causa de interrupção
do prazo de não uso. na doutrina francesa, atento que a lei determina que apenas releva o prazo
de não uso ininterrupto, prevalece a tese de que a verificação de um justo motivo interrompe o
prazo (decHRiste, L´action en decheance, cit., pp. 620-621; cHavanne/buRst, Droit de la propriété
industrielle, cit., p. 594; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 597). acompanhando
o entendimento da doutrina francesa, considerando que a lei menciona cinco anos consecutivos de
não uso, vide Pereira Mota, p. 36. contudo, e como evidencia FezeR (Markenrecht, cit., pp. 1198,
1233), a única causa de interrupção do prazo de não uso prevista na lei é o início ou recomeço do
próprio uso sério, mas já não o simples não uso justificado. 
194 vide nota anterior.
195 na falta de previsão de uso reabilitante, como era o caso de Macau, antes da entrada em vigor
do RJPi (e durante o breve prazo de 1 mês em que esteve em vigor, em matéria de marcas, a disciplina
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depois, enquanto a não utilização séria é uma causa de caducidade, que se
traduz num non facere com um mínimo de duração, a renovação, que impede a
caducidade do registo, é um acto positivo, regular mas intermitente.

9.2. Interesses que justificam as duas causas de caducidade

essa diferença estrutural sustenta- se em diferentes razões e fundamentos,
atendendo aos interesses salvaguardados.

a caducidade por expiração do prazo de duração do direito, nos casos em
que o mesmo é susceptível de renovação, tendo inicialmente pretendido responder
ao interesse dos concorrentes em não ter de estender, para lá de limites temporais
razoáveis, com os inerentes custos196, a sua indagação quanto à potencial existência
de marcas conflituantes com o sinal que pretendiam registar como marca197, em
virtude do desenvolvimento do direito de marcas, acabou por se tornar num mero
procedimento burocrático, sem utilidade a não ser a de arrecadação de receitas198.
Que caba por ser equiparável à causa de caducidade por falta de pagamento de
taxas (artigo 51.º, n.º 1, al. b))199, pois que, aquando da renovação, o titular terá
de pagar uma taxa de renovação200. indirectamente, e porque susceptível de co-
nhecimento oficioso (n.º 4, in fine, do artigo 51.º), como meio de expurgar o
registo de marcas não usadas201. Representando um meio eficaz e económico para
o titular abdicar do seu direito sem ter de incorrer em custos202.

do cPi 1995), o decurso do prazo de não uso inelutavelmente produzia a caducidade do direito à
marca registada. Pese embora a caducidade necessitasse de ser invocada por um interessado, a mesma
já estava verificada. Pelo que, a renovação, eventualmente concedida, não sanava a situação, posto
que só pode ser renovado o que ainda existe. É justamente essa circunstância que explica o fenómeno
do redepósito de marca (infra, em texto).
196 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 93.
197 Pinto coelHo, Lições, cit., pp. 448-449.
198 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 71-72, e nota 35.
199 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 72, nota 35.
200 Fixadas pelo despacho do chefe do executivo n.º 57/2005, de 7 de Marco de 2005, publicado
no boM n.º 11, de 14 de Março de 2005.
201 scHMidt / szaleWsKi, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 220. Há mesmo quem entenda
ser esta a principal razão da caducidade por não uso (nuno PiRes de caRvalHo, The TRIPS Regime
of Trademarks and Designs, Kluwer, Hague, 2006, p. 311, apud RodRiGues MoRGado, O uso da
marca, cit., p. 119, e nota 344).
202 tenha-se presente, contudo, que a jurisprudência francesa já entendeu que o titular de uma
marca não usada, sem justo motivo, era responsável civilmente, por abuso de direito, quando não
procedesse ao cancelamento do registo da sua marca (Tribunal Grande Instance Paris, 13 mars 1972;
criticamente, cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit.,p. 597).
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Já a caducidade por falta de utilização séria durante três anos ininterruptos,
como vimos, é explicada por razões ligadas à função da marca como sinal
distintivo/diferenciador de produtos, que apenas se cumpre com a sua exploração
comercial. Que apenas se vivifica, dissemos, com a sua utilização séria. Por con-
seguinte, através da venda dos produtos ou serviços para os quais o sinal foi
registado. Permitindo assim realizar a função útil que o sistema lhe assaca, de
identificar a origem empresarial dos produtos203, a qual constitui a sua raison
d´être; e simultaneamente impedir a prática das marcas de reserva, de bloqueio
ou defensivas204. Que mais não visam do que causar engulhos à concorrência, di-
minuindo as opções disponíveis para a escolha de sinais eficazes como marcas
pelos concorrentes205, dificultando a entrada no mercado de potenciais concorrentes206.
Prática entendida por muitos como configurando um abuso de direito207. Por
isso, a caducidade por não uso sério é reconduzida ao princípio da lealdade de
concorrência208.

enquanto que a renovação, impedindo a caducidade do registo, visa essencialmente
a protecção do interesse do titular da marca, permitindo- lhe manter os pressupostos
formais que sustentam o seu direito, e, por conseguinte, o seu exclusivo sobre o
sinal; a caducidade por falta de utilização séria visa assegurar, a benefício do tráfico,
que a marca cumpre a função que lhe é assacada pelo ordenamento jurídico de
efectivo meio de distinção de produtos e de identificação da origem dos mesmos,
e que não se torna apenas num meio de bloqueio da actividade de terceiros, inerente
ao exclusivo de exploração que ao titular é assegurado209.

Por outro lado, pela intenção do legislador em limpar o registo de marcas
mortas- vivas, marcas que, de facto, não são usadas, mas que, enquanto o registo
se mantiver em vigor, constituem um pesado encargo burocrático para os serviços210,
fonte de custos para o erário público desnecessários.210

203 M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório, cit., p. 654; siRoni, Il marchio, cit., p. 300; davis /
st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., p. 480.
204 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 15, e nota 11.
205 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 106-108; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório,
cit., p. 655; siRoni, Il marchio, cit., p. 300; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 9; davis / st
Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., pp. 479-480.
206 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 109.
207 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 105-108.
208 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 111-112, 114-116, 121-124, 132-134. no seu seguimento,
couto Gonçalves, Função distintiva, cit., pp. 101-102; id. (2013), pp. 316; M. MiGuel caRvalHo,
O uso obrigatório, cit., p. 655; id. (2010), p. 297; santos azevedo, A caducidade, cit., p. 8.
209 Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p. 19; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 932.
210 couto Gonçalves, Função distintiva, cit., p. 100; id. (2013), p. 316; Pollaud-dulian, Droit
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tudo em vista de assegurar o interesse público de que a expressão formal
(registo) corresponda à expressão material (utilização)211. de modo, pois, a que a
realidade formal do registo seja espelho da realidade viva da utilização das marcas
no mercado212.

são, pois, muito diversos os interesses que fundamentam a caducidade por
extinção do prazo de duração do registo/direito (não renovação) e por não utilização
séria por três anos consecutivos. no primeiro caso, razões formais, de protecção
de um interesse individual; no segundo caso, razões substanciais que, em última
instância, se reconduzem à protecção da lealdade de concorrência, logo de tutela
de interesses gerais.

daí decorre que ambas as causas de caducidade percorrem percursos, vias
autónomas, que não se cruzam. a caducidade por expiração do prazo de duração do
registo (direito) pode evitar- se por um acto (administrativo) meramente formal de
renovação213, relativamente ao qual estão ausentes quaisquer preocupações da lei re-
lacionadas com a protecção da lealdade de concorrência214. a caducidade por não
utilização séria apenas pode ser sanada pela própria utilização séria, que se traduz na
prática de actos materiais, nas condições vistas. sendo que, como vimos, e é entendimento
pacífico no direito comparado, a renovação não representa um acto de uso sério215.

na verdade, a renovação é um procedimento administrativo puramente formal.
o interessado apresenta perante os serviços competentes o pedido de renovação,
sem que tenha de justificar as razões por que o faz, nem tão- pouco, apesar de a lei
condicionar a subsistência do direito à sua utilização séria, justificar uma prévia
utilização séria ou sequer a intenção de utilização séria no futuro. Pois que, como
dissemos, não é fundada em quaisquer razões de protecção da concorrência216,
tão- só na protecção do interesse do titular. lembre- se que há ordenamentos jurídicos
que subordinam a renovação à prova de utilização séria anterior (v.g., eua217,
canadá, Ru)218 ou à intenção de utilização séria no futuro219.

de la propriété industrielle, cit., p. 586; vanzetti / di cataldo, Manuale, cit., p. 267; Gaden,
Die Wiederholungsmarke, cit., p. 18; santos azevedo, A caducidade, cit., pp. 9-10; RodRiGues
MoRGado, O uso da marca, cit., p. 119.
211 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 120. 
212 M. MiGuel caRvalHo, A marca enganosa, cit., p. 297.
213 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 929.
214 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p 230.
215 infra, nota 244.
216 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 230.
217 sobre o sistema norte-americano, vide Pereira Mota, pp. 16-17.
218 FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., p. 120; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 925, nota
12; davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., pp. 359-360.
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9.2.1. A declaração de intenção de uso sério no CPI 1995

a preocupação com o facto de a renovação ser meramente formal e não provar
uma utilização séria da marca no período de duração do registo, nem tão- pouco
representar qualquer indício da intenção de usar seriamente no futuro a marca,
levou o legislador português220 a impor a obrigatoriedade de o titular declarar, de
cinco em cinco anos, a intenção de uso sério no futuro, na falta da qual se presumia
o não uso anterior. a exigência de a declaração ser apresentada de cinco em cinco
anos prendia- se com o facto de o prazo de não uso sério, sem justo motivo, para
efeitos de caducidade, ser fixado em cinco anos (artigo 216.º, n.º 1, al. a) cPi
1995)221.

não obstante a crítica acerada da solução222, a mesma foi transposta para o
cPi 1995, no artigo 195.º, n.º 1. a não apresentação da declaração de intenção
de uso permitia a qualquer interessado pedir a caducidade do registo da marca
(n.º 3). se nenhum pedido de caducidade fosse apresentado com este fundamento
(falta de apresentação da declaração de intenção de uso), o registo voltaria a ser
considerado em vigor, desde que o titular fizesse prova de uso da marca (n.º 4).
Mesmo que nem a declaração de intenção de uso, nem a prova de uso da marca
fosse apresentada, a renovação do registo poderia ser deferida, mas o registo
continuava sujeito à aplicação da disciplina dos n.os 3 e 4 do preceito. nomeadamente,
a caducidade podia ser declarada, se pedida por qualquer interessado (n.º 3)223.

Por conseguinte, a falta da prova do uso da marca não obstava à renovação
do registo, mas não impedia a declaração de caducidade. a renovação não era,
pois, configurada como representando um acto de uso sério, nem como determinando
o surgimento de um novo prazo de não uso, para efeitos de caducidade224. na
verdade, se a renovação fosse considerada como determinando um novo prazo

219 era o caso do cPi 1995.
220 através do d/l n.º 176/80, de 30 de Maio (artigo 1.º). o sistema foi objecto de crítica gene-
ralizada (p.t., oliveiRa ascensão, Direito comercial, cit., pp. 182-183). situação semelhante se
verificou em espanha, vide FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit., pp. 117-118.
221 É o prazo de não uso sério relevante na maioria dos países.
222 supra, nota 220.
223 também se causasse prejuízo a terceiros no momento da concessão de outros registos.
224 isto mesmo foi, aliás, reconhecido, argumentativamente, pelo citado acórdão tsi, de 3/3/2011,
proc.º n.º 282/2007, em face dos n.os 4 e 5 do artigo 256.º cPi de Portugal (2003), que são idênticos
aos n.os 4 e 5 do artigo 195.º cPi 1995, que esteve em vigor em Macau. concluindo, no entanto,
o citado aresto pela não procedência de tal via argumentativa, à falta de norma correspondente
àquela do cPi português no RJPi.
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de não uso sério, logicamente não poderia ser declarada a caducidade por falta
de uso.

a necessidade de o titular do registo apresentar uma declaração regular quanto
à sua intenção de usar seriamente a marca, sob pena de a mesma se considerar não
usada, não foi transposta para o actual RJPi225. o que se compreende, tendo em
conta as críticas que a solução mereceu em Portugal226. Mas sem qualquer consequência
quanto ao entendimento subjacente àquele preceito do cPi 1995, de que a renovação
não impedia a caducidade por não uso anterior à mesma.

a renovação é um simples procedimento administrativo, burocrático, que não
está agora condicionada à prova da utilização séria no período precedente, nem
sequer de qualquer declaração de intenção quanto a uma tal utilização séria no
período subsequente227. o titular tem apenas de apresentar o pedido de renovação,
acompanhado do original do título do registo, nos últimos seis meses do período
em curso (n.º 2 do artigo 218.º). e pagar as taxas devidas. só.

não presidem à renovação quaisquer preocupações concorrenciais como as que
explicam o ónus de utilização séria228, como vimos. É um simples procedimento ad-
ministrativo que esgota os seus efeitos na extensão temporal dos efeitos do registo.

9.3. Renovação: efeitos

a renovação é um acto praticado junto da dse, tendo assim a natureza de acto
administrativo, cuja finalidade é manter em vigor o registo da marca, no final de cada
período de 7 anos, contados do registo ou renovação (artigo 218.º, n.º 1). a renovação
oferece a vantagem de impedir soluções de continuidade na protecção do sinal registado
como marca229. na verdade, se a renovação é efectuada tempestivamente, não tem os
efeitos de um novo registo230, mas apenas a extensão dos efeitos do registo inicial231.

225 nem tão-pouco para os subsequentes diplomas regulamentares da propriedade industrial em
Portugal.
226 oliveiRa ascensão, Direito comercial, cit., pp. 182-183; M. MiGuel caRvalHo, O uso obrigatório,
cit., p. 662, nota 37. Para situação semelhante em espanha, vide FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio,
cit., p. 120.
227 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 925.
228 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 230.
229 Tribunale di Torino, sentenza 14 giugno 2000 (volKsWaGen aG v iveco Fiat s.P.a.). Pollaud-
dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 569; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926.
230 Por isso, e como se disse, em bom rigor, não é de renovação que se trata, mas de prorrogação
dos efeitos do registo inicial.
231 Tribunale Torino, sentenza 14 giugno 2000 (volKsWaGen aG v iveco Fiat s.P.a.).
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Por isso, o pedido de renovação não é submetido a qualquer exame (artigo 209.º), a
publicação do pedido (artigo 210.º) ou a reclamação de interessados (artigo 212.º),
e demais actos a que o pedido de registo está sujeito, por força da lei232.

o facto de o registo inicial e as sucessivas renovações funcionarem sem soluções
de continuidade, como se disse, permite uma protecção ininterrupta do direito.
direito que permanece o mesmo, não é um novo direito233. a renovação estende
os efeitos temporais do registo que concedeu o direito, mas não cria um novo
direito. Permite manter o direito que existe, não origina um novo direito234.

se a renovação permite manter o registo, posto que o renova, rectius prorroga,
já o registo não se pode manter sem o exercício do direito. o registo funda o direito,
mas não subsiste sem o exercício sério do direito, por mais de três anos consecutivos.
o registo é condição do nascimento do direito à marca, mas não da sua perduração.
a perduração do direito está dependente da utilização séria da marca235. e, por sua
vez, a manutenção do registo está dependente da subsistência do direito.

Há, pois, um jogo de influência recíproca entre registo e direito registado,
que determina que um não subsiste sem o outro e vice- versa.

a renovação apenas produz efeitos no plano do registo, mas não do direito. É o
registo que influencia o direito, não a renovação, que se esgota no plano do registo,
estendendo no tempo os respectivos efeitos. Por isso, o direito não se altera ou modifica
com a renovação, permanecendo o mesmo. se a renovação não faz renascer o registo,
pois que, como se disse, tem por efeito principal evitar soluções de continuidade,

232 decHRiste, L´action en decheance, cit., p. 234; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle,
cit., pp. 566, 571; scHMidt / szaleWsKi, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 220; Pollaud-
dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 569; FezeR, Markenrecht, cit., p. 1477; azÉMa /
GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1067; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926.
233 scHMidt / szaleWsKi, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 220. 
234 beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 8.131; Rastelli, Sul “motivo legittimo”, cit., p. 8, nota
6. a jurisprudência francesa considera: “le renouvellement de la marque résultant d´une simple
déclaration sans formalité d´examen et non d´un nouveau dépot ne fait pas naître un nouveau
droit, mais permet simplement de le conserver”, apud beRtRand, Droit des marques, cit., n.º 8.131.
igualmente a jurisprudência italiana: em Tribunale di Torino, sentenza 14 giugno 2000 (volKsWaGen
aG v iveco Fiat s.P.a.), relativamente à renovação, escreveu-se: “non ha una funzione constitutiva
di nuovi diritti, ma serve soltanto a prolungare nel tempo il diritto originario, il cui contenuto e il
cui ambito di tutela sono contenuti nella concessione del primo titolo. Gli effeti del rinovo risalgono
al primo deposito senza alcuna soluzione di continuità.”, apud Rastelli, Sul “motivo legittimo”, cit.,
p. 8, nota 6. 
235 tenha-se presente que a lei não estabelece qualquer prazo de duração mínima da utilização séria
do direito para que o mesmo subsista. Qualquer utilização da marca, contanto que séria, é suficiente
para o efeito. contrariamente, a não utilização séria para efeitos de caducidade deve ter uma duração
mínima de, pelo menos, três anos consecutivos.
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mantendo- se o registo renovado o mesmo, muito menos faz renascer o direito registado.
o direito nasce com o registo e só com o registo236. a renovação não se dirige ao
direito, mas sim, e apenas, ao registo (artigo 218.º, n.º 1). É este que é renovado, não
o direito. Pese embora o direito só subsista suportado formalmente no registo.

Porque se trata do mesmo direito e não de um direito novo, a sua utilização
séria ou não utilização séria não se altera pelo facto de o registo ser renovado. a
renovação esgota os seus efeitos no plano do registo, estendendo a duração do
mesmo. só. e porque esgota os seus efeitos no plano do registo, não faz correr um
novo prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade. isso apenas poderia
suceder se se tratasse de um novo registo, que faria nascer um direito novo. Mas
como o registo é o mesmo, também o direito é o mesmo, pelo que também é o
mesmo o prazo de não utilização séria relevante237.

como se disse, a renovação esgota os seus efeitos no plano do registo, estendendo
a respectiva duração. e por isso não tem implicações directas no plano do direito.
não fazendo correr, pois, um novo prazo de não uso sério. só assim não seria, caso
a lei considerasse a renovação como causa de interrupção do prazo de caducidade
por não uso (artigo 320.º código civil). Mas a lei apenas prevê como causa de
interrupção do prazo de caducidade por não utilização séria, o começo ou recomeço
da utilização da marca (artigo 232.º, n.º 4)238, como vimos.

o titular pode sempre começar ou recomeçar a utilização séria da marca, in-
terrompendo o decurso do prazo de caducidade, que esteja em curso, ou evitando
as consequências de uma situação de caducidade actual, desde que fora do período
de suspeição239, e contanto que o registo se mantenha em vigor. daí a importância
da renovação, como dissemos. a renovação manterá o registo em vigor, e enquanto
o registo permanecer em vigor, o titular pode sempre iniciar ou retomar o uso sério
da marca registada, impedindo a sua caducidade por não utilização séria, desde
que fora do período de suspeição240.

236 o simples uso (marca de facto, que a lei designa de livre ou não registada) pode fundar um
direito de prioridade ao registo (artigo 202.º, n.º 1), e, por conseguinte, à obtenção de um direito
de exclusivo sobre o sinal, mas não basta, por si só, para sustentar o direito à marca. 
237 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926, nota 16.
238 É essa a razão pela qual a ocorrência de justos motivos, no decurso de um prazo de não uso, não
interrompe tal prazo, mas tão-só o suspende (FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1198, 1233).
239 ou, se dentro deste, com desconhecimento da possibilidade de apresentação de um pedido de
caducidade.
240 daí que não se acompanhe aquela posição (maioritária (RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p.
925)) da jurisprudência transalpina, segundo a qual, verificado o decurso de prazo de não uso sério
relevante para efeitos de caducidade, a renovação não surtiria quaisquer efeitos (siRoni, commento
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Mas a renovação, enquanto simples acto administrativo que é, não é um acto
de uso sério241. aliás, a renovação não é de todo um acto de uso da marca242. É apenas
um acto que visa assegurar a manutenção dos pressupostos formais do direito à
marca. Mas não é, em si e por si, um acto de uso comercial da marca. Pois não se
trata de um acto no qual a marca seja utilizada como sinal identificador/diferenciador
de produtos243.

Por isso, dissemos que renovação e uso sério percorrem vias paralelas.

9.4. O estado da questão no Direito Comparado

o entendimento de que a renovação não interrompe o prazo de caducidade
por não uso sério pode dizer- se pacífico no direito comparado. Quer na doutrina,
quer na jurisprudência244.

art. 16, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 272). e tão-pouco se acompanha a outra posição
da jurisprudência transalpina sobre a questão, de acordo com a qual o pedido de renovação con-
verter-se-ia num pedido de novo registo (siRoni, commento art. 16, in Codice della proprietà industriale,
cit., p. 272). o pedido de renovação permanece como tal e produz o efeito a que vai dirigido da
manutenção em vigor do registo, permitindo um uso reabilitante. neste sentido, vide Corte d´Appello
Torino, sentenza 8 marzo 2013, (“il Foro italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014), p. 1288).
241 assim, Corte d´Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile
2014), p. 1286). também agora, o acórdão tui, de 18/5/2022, proc.os n.º 48/2021 e n.º 51/2021.
242 como qualquer acto praticado junto dos competentes serviços públicos (v.g., dse, tribunais),
pois apenas são relevantes os actos de carácter negocial, que fazem a tessitura do tráfico mercantil
(FezeR, Markenrecht, cit., pp. 646, 1219). 
243 FezeR, Markenrecht, cit., p. 1219.
244 na doutrina, vide yves saint-Gal, Protection et defense des marques de fabrique et concurrance
deloyale (droit français et droits etrangers), 5.ª ed., J. delmas et c.ie, Paris, 1982, H6, c); RÉPeRtoiRe
dalloz, n.º 302; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 566; decHRiste,
L´action en decheance, cit., pp. 174, 346; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit.,
p. 587; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119; Jorge otaMendi, Derecho
de marcas, 4.ª ed. actualizada y ampliada, lexisnexis, buenos aires, 2002, p. 214; beRtRand, Droit
des marques, cit., n.º 9513, col. dir.; KResalJa Rossello, El uso de la marca, cit., p. 310; Manuel
lobato, Comentario a la ley 17/2001, de marcas, 2.ª ed., civitas, Madrid, 2007, p. 675, apud
santos azevedo, A caducidade, cit., p. 33, nota 143; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio, cit.,
p. 129; santos azevedo, A caducidade, cit., pp. 32-33; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926,
nota 16; RodRiGues MoRGado, O uso da marca, cit., pp. 196-197; MuRielle caHen, La déchéance
de marque, ii, La déchéance por défaut d´exploitation, a, décembre 2021 (in www.murielle-cahen.com).
Parece ser também a opinião de davis / st Quintin / tRitton, quanto à marca comunitária,
tendo em conta o exemplo apresentado na p. 481.
na jurisprudência, quanto à renovação não dar início a um novo prazo de não uso, vide em
França, Cour D´Appel Paris, 4e ch., 26 février 1997; Tribunal de Grande Instance Paris, 2 juin
1971; Tribunal de Grande Instance Paris, 4 novembre 1980; Tribunal de Grande Instance Paris, 16
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em França, escrevem chavanne/burst245: “em cas de cession de marque, de
fusion d´entreprise ou tout simplement de renouvellement du dépot, un nouveaus
délais de cinq ans ne se met pas à courir. on opere la junction des périodes de non
exploitation.” Pollaud- dulian246: “le renouvellement d´une marque non exploité
ne fera pas courir un nouveau délai.” também é o entendimento de bertrand247,
que transcreve o entendimento da Cour d´Appel Paris (4.e ch., 26 février 1997):
“le renouvellement, n´affecte pas la déchéance, des lors qu´il ne fait pas courir
un nouveau délai de 5 ans”248.

na argentina, diz otamendi249: “la renovácion de la marca no otorga, como
el nuevo registro, otro plazo de cinco años. (...) la renovácion es una formalidade
que no altera ni suple la obligácion esencial de uso.”

em espanha, Flaquer Riutort250: “(...) la renovación de la marca no implica la
apertura de um nuevo plazo, puesto que la facultad que corresponde a todo titular
de renovar su derecho no constituye prueba alguna de su uso real e efectivo (...).

esclarece, em Portugal, santos azevedo que a renovação não é “considerada
um acto de uso sério, uma vez que, assim, o titular de uma marca não usada e que
não tivesse intenção de usar, podia manter o seu direito de marca através da
renovação do registo, situação que colidiria com a razão de ser da caducidade do
registo da marca por falta de uso”251. e que, por isso, “(...) é pacífico que a renovação

février 1989; Bordeaux, 18 novembre 1981 (referidos por beRtRand, Droit des marques, cit., n.º
8.131 e cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 586, nota 5); em itália, Corte
D´Appello Milano, 4 settembre 2013 (bRandconceRn b.v. c. scooteRs india), caso “lambretta”
(referido por RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926, nota 16); a decisão foi confirmada pela
Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 28 marzo 2017, n. 7970 (in https://www.
studiolegalefloridia.it/media/1088/cass-sent-n-7970-del-28032017.pdf ); Corte d´Appello Torino,
8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, cit.); em espanha, Tribunal Supremo, sentencia de 28 de marzo
de 2005 (caso nike), decidiu que o pedido de ampliação da marca a outros produtos não constitui
acto de uso sério, por isso não interrompe o prazo de não uso; Audiencia Provincial Barcelona,
sentencia de 2 de julio de 2008 (caso FoRMula 1) (referidos por FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., pp. 129 e 130, nota 13); e para a cessão de marca, vide Tribunal de Grande
Instance Paris, 10 février 1973 (RePÉRtoiRe dalloz, cit., n.º 305); Audiencia Provincial de
Valencia, sentencia de 30 de diciembre de 2001 (caso enalco) (vide, FlaQueR RiutoRt, El uso
obligatorio, cit., p. 131).
245 Droit de la propriété industrielle, cit., p. 586.
246 Droit de la propriété industrielle, cit., p. 587.
247 Droit des marques, cit., n.º 8.131.
248 também, decHRiste, L´action en decheance, cit., p. 681.
249 Derecho de marcas, cit., p. 214.
250 El uso obligatorio, cit., p. 129.
251 A caducidade, cit., p. 18.
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da marca não interrompe o cômputo do prazo de cinco anos, nem implica o início
de novo prazo (de) cinco anos, pois, de outro modo, estaríamos a sanar o não uso
com um ato que não constitui uso sério.”

10. Novo registo do mesmo sinal (rideposito, refiling, Wiederholungseintragung)

a ideia de que a renovação não representa uso sério da marca, nem faz nascer
um novo prazo de não utilização séria, não impedindo a caducidade por falta de
utilização séria, se desde o registo inicial, e ainda que somado ao período de não
utilização após a renovação252, já se verificou a falta de uso relevante por três anos
consecutivos, ao momento do pedido de caducidade, explica a prática, por muitos
considerada abusiva253, de apresentação de um novo pedido de registo do mesmo
sinal254.

com efeito, os interessados, cientes de que a renovação não impedirá a
caducidade por não uso sério temporalmente relevante, contornam a dificuldade,
apresentando um novo pedido de registo255. como, justamente, o novo registo faz
surgir um novo direito, diferente do anterior, passa a correr um novo prazo de não
utilização séria256, para efeitos de caducidade257. esta prática é denominada por ri-
deposito, refiling, Wiederholungseintragung258 no direito comparado.257258

252 RÉPeRtoiRe dalloz, n.º 302; cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 586.
253 WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 215, 218-220; FlaQueR RiutoRt, El uso obligatorio,
cit., p. 125; davis / st Quintin / tRitton, Tritton on intellectual property, cit., pp. 360-361.
254 azÉMa / GallouX (Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119) consideram o pedido de
registo em tal caso fraudulento, e insusceptível de evitar a caducidade. Referem em apoio, tRibunal
GRande instance Paris, 11 mars 1982 (Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119, nota 1).
255 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 227-229; siRoni, Il marchio, cit., p. 308; azÉMa /
GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119.
256 Que é isto que está em causa na prática do rideposito, vide Tribunale Milano, sentenza 2 aprile
2015, n. 5044/2015, (in http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/). na doutrina, p.t., WiedMann,
Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 206-208, 218.
257 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., pp. 227-229; FezeR, Markenrecht, cit., pp. 1201-1022; Gaden,
Die Wiederholungsmarke, cit., p. 31; siRoni, Il marchio, cit., p. 308. em itália, quando na apresentação
de um pedido de novo registo estejam presentes, substancialmente, os requisitos de uma renovação,
considera-se existir apenas renovação (siRoni, commento art. 16, in Codice della proprietà industriale,
cit., p. 272); e quando seja apresentado um pedido de renovação, quando já tenha decorrido um
prazo de não uso sério determinante de caducidade, considera parte (minoritária) da jurisprudência
transalpina que o pedido pode ser convertido em pedido de novo registo; outra parte (amplamente
maioritária, vide RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 925) da jurisprudência transalpina considera
isso como não possível, não surtindo a renovação nesses casos quaisquer efeitos (siRoni, commento
art. 16, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 272; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 929).
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o redepósito, normalmente, é apresentado antes de verificado o termo do prazo
de não utilização séria, mas também após a verificação daquele termo259. em regra,
considera- se o redepósito no primeiro caso como inválido; já no segundo caso, há
quem entenda que é inválido, e quem entenda que é válido, pois que, depois de
caducado, o sinal pode ser apropriado por qualquer interessado, e não faria sentido
a discriminação de o anterior titular ser o único incapaz de poder obter a protecção
do mesmo sinal como marca260. numa posição intermédia, iniciada pelo mais alto
tribunal italiano261, entende- se que o titular apenas pode fazer um rideposito do
mesmo sinal após um decurso de tempo razoável262, sem que qualquer outro

estas correntes jurisprudenciais italianas ter-se-ão formado antes da introdução do uso reabilitante
pela Novella de 1992 (Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, que adaptou o direito italiano à
directiva 89/104/cee, do conselho de 21 de dezembro de 1988, sobre a harmonização da legislação
dos estados Membros em matéria de marcas). com efeito, se a lei não previsse o uso reabilitante, o
decurso do prazo de não uso sério relevante determinaria inelutavelmente a caducidade da marca
registada. Por conseguinte, a apresentação de um pedido de renovação da marca, em estado de
caducidade por não uso, não poderia surtir quaisquer efeitos (corrente jurisprudencial maioritária),
ou, quando muito, poderia ser convertido em pedido de novo registo (corrente minoritária). depois
da introdução do uso reabilitante pela Novella de 1992, a situação de caducidade por não uso,
enquanto não for invocada, não impede que a renovação seja admitida, pois que esta é necessária
como pressuposto formal do uso reabilitante, como bem notou a Corte d´Appello Torino (sentenza 8
marzo 2103, cit.). contudo, relativamente às marcas já registadas à data da entrada em vigor da
reforma de 1992, a norma transitória do artigo 235 do Codice della Proprietà Industriale italiano
determinou que a nova disciplina não seria aplicável às marcas anteriores que já se encontrassem em
estado de caducidade por não uso (sironi, Il marchio, cit., p. 342). o que significa que o uso reabilitante,
introduzido pela reforma de 1992, não é susceptível de sanar a caducidade por não uso que já estivesse
verificada, ainda que não tivesse já sido declarada pelo tribunal (sironi, Il marchio, cit., p. 342). era
a situação, como vimos, no caso da célebre marca «lambretta», como decidiu Corte D´Appello Milano,
4 settembre 2013 (brandconcern b.v. c. scooters india, caso “lambretta”, decisão confirmada pela
Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 28 marzo 2017, n. 7970. Quanto às marcas
relativamente às quais estivesse a decorrer um prazo de não uso sério, a nova disciplina ser-lhes-ia
aplicável, mas a contagem do prazo não seria reiniciada, relevando assim o tempo de não uso já
decorrido (sironi, Il marchio, cit., p. 342). no entanto, o titular poderia justificar esse não uso com
situações consideradas pela nova disciplina como justos motivos de não uso, ainda que as mesmas
em face da disciplina anterior a 1992 não fossem assim consideradas (sironi, Il marchio, cit., p. 342). 
258 WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., p. 206; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p. 31.
259 RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 994-996.
260 siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., pp. 512-513; RicolFi, Trattato
dei marchi, cit., pp. 994-996. na alemanha, o desencontro de opiniões é idêntico, vide WiedMann,
Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 212-213.
261 Suprema Corte di Cassazione, sentenza 6 ottobre 2008, n. 24637 (siRoni, commento art. 24, in
Codice della proprietà industriale, cit., p. 513).
262 também na alemanha se defende a mesma limitação, variando a duração da mesma de acordo
com os aa., havendo quem defenda 2 meses e quem defenda não menos de 6 meses, não mais de
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interessado o registe ou pretenda registar, o que demonstraria o desinteresse do
mercado pelo sinal em questão263.

se o novo registo visa evitar a caducidade por não utilização séria, é considerado
fraudulento, determinando a respectiva nulidade264 (fraus omnia corrumpit)265. na
verdade, a não ser assim, a intenção da lei ao impor o ónus de utilização séria seria
completamente frustrado266.

tem- se mesmo defendido que, de iure condendo, mesmo depois de a caducidade
ter sido declarada, e, por conseguinte, o sinal se ter tornado res nullius susceptível
de apropriação por qualquer interessado, que não deve ser permitido ao anterior
titular efectuar um novo registo sobre o mesmo sinal267. Pois já deu mostras
suficientes da sua falta de vontade de utilização daquele sinal como marca. Há
países onde uma tal proibição existe268, mas na falta de norma proibitiva será muito
difícil impedir um novo registo pelo titular. salvo demonstrando a fraude, que de-
terminará a nulidade do registo269.

não obstante o redepósito ser apresentado normalmente antes de esgotado o
prazo de não uso sério, justamente porque se pretende evitar os efeitos da caducidade,
com a inerente perda do exclusivo da utilização do sinal, ou logo após o termo
daquele prazo para evitar a objecção de má- fé, a verdade é que não há qualquer
impedimento a que o interessado, no termo do prazo do registo, em vez de apresentar

1 ano (WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., p. 222). WiedMann concorda com a limitação, mas
não se pronuncia quanto à duração da mesma (Der Rechtsmissbrauch cit., p. 228, nota 325). 
263 siRoni, commento art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., pp. 512-513.
264 MayR (L´onere di utilizzazione, cit., pp. 240-242) entende também que se trata de nulidade,
embora por razões ligadas à lealdade de concorrência.
265 cHavanne/buRst, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 598; decHRiste, L´action en decheance,
cit., pp. 341-342.; Pollaud-dulian, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 600; beRtRand, Droit
des marques, cit., n.º 9.361, col. dir.; azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p.
1119. na jurisprudência, vide tribunal Grande instance Paris, 11 mars 1982, JcP 1983.iv.210
(apud, azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119, nota 1). sobre a fraude à
lei na doutrina do negócio jurídico, antónio Menezes coRdeiRo, Tratado de direito civil português,
i, Parte geral, tomo i, almedina, 1999, pp. 424-430.
266 MayR, L´onere di utilizzazione, cit., p. 243; WiedMann, Der Rechtsmissbrauch, cit., pp. 216-217;
M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., pp. 215-216; Gaden, Die Wiederholungsmarke, cit., p.
31; santos azevedo, A caducidade, cit., pp. 84-85.
267 M. MiGuel caRvalHo, Da caducidade, cit., pp. 215-216; santos azevedo, A caducidade, cit.,
pp. 84-85.
268 santos azevedo (A caducidade, cit., p. 85) indica o caso do ordenamento francês anterior a
1962, e o ordenamento mexicano. 
269 decHRiste, L´action en decheance, cit., pp. 346-349. não obstante, informam cHavanne/buRst
(Droit de la propriété industrielle, cit., p. 598) que o tribunal de Paris (28 avril 1988) decretou a
nulidade de um novo registo efectuado depois da declaração de caducidade por não uso.
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um pedido de renovação, como se disse, apresente um novo pedido de registo,
para poder aproveitar de um novo período de não utilização séria de três anos270.

sendo discutida a questão de saber se a renovação apresentada, depois do
termo do triénio de não utilização séria, pode ser convertida em redepósito271/272.
a questão coloca- se porque, justamente, se já se cumpriu o triénio de não uso
sério, a marca está em situação de caducidade. Pelo que, em princípio, não seria
susceptível de renovação. Pois que se não pode renovar aquilo que já não existe273/274.

270 era a situação em Corte d´Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013. azÉMa / GallouX (Droit de
la propriété industrielle, cit., p. 1119) consideram que nesse caso existiria fraude à lei, e não evitaria
a caducidade, referindo Tribunal Grande Instance Paris, 11 mars 1982.
271 siRoni (Il marchio, cit., p. 212) informa que os tribunais italianos já se debruçaram várias vezes
sobre situações deste tipo; RicolFi, Trattato dei marchi, cit., pp. 994-996.
272 siRoni, commento art. 16 e art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., pp. 272 e 513, res-
pectivamente; id., Il marchio e gli altri segni distintivi, cit., p. 212. a inversa também se coloca: per-
gunta-se agora se um novo registo pode ser considerado como uma renovação (siRoni, commento
art. 16, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 272; id., Il marchio, cit., p. 212, cit., p. 212).
entende-se que sim, já que o que deve prevalecer é o substancial em detrimento do formal (siRoni,
commento art. 16, in Codice della proprietà industriale, cit., p. 272; id., Il marchio, cit., p. 212, cit.,
p. 212). Pelo que, se o novo pedido de registo, apresentado depois de decorrido o prazo de protecção
do registo (10 anos, em itália), tem todos os requisitos de uma renovação será considerado como
tal e não como novo registo (siRoni, commento art. 16, in Codice della proprietà industriale, cit., p.
272; id., Il marchio, cit., p. 212, cit., p. 212). o que tem como consequência imediata que não
corre um novo prazo de não utilização séria. Foi a conclusão que retirou a Corte d´Appello Milano,
na sentenza 4 settembre 2013 (RicolFi, Trattato dei marchi, cit., p. 926, nota 16).
273 na situação apreciada pela Corte d´Appello Torino, 8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, vol. 137,
n.º 4 (Aprile 2014), p. 1286), o autor pediu a declaração de caducidade de várias marcas da contraparte
por não uso, e a contraparte pediu o indeferimento da acção por falta de prova (em itália, como
vimos, até à entrada em vigor do decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, o ónus da prova de
não uso impendia sobre quem invocava a caducidade), e arguiu que a renovação da marca devia
ser tida como novo registo, pelo que tinha surgido um novo direito à marca, e, consequentemente,
um novo prazo de não uso. Finalmente, reconvencionou a nulidade das marcas conflituantes do
autor (ibidem, p. 1285). o tribunal recorrido (sentenza 3 febbraio 2012), considerou verificada a
caducidade e indeferiu o pedido reconvencional. o titular da marca anterior recorreu, invocando
a renovação da marca, e que a mesma devia ser convertida em novo registo, pedindo a declaração
de nulidade das marcas da contraparte recorrida (ibidem). o titular da marca confessava nunca ter
usado a marca registada, e que o prazo de não uso sério, relevante para efeitos de caducidade, há
largos anos que já tinha expirado. e que, por isso, a marca estava irremediavelmente caducada. daí
que a sua apresentação de um pedido de renovação se devia converter em pedido de novo registo,
com a consequência de lhe atribuir um novo direito, e, logo, um novo prazo de não uso sério
(ibidem, p. 1286). Mas a apelação de turim considerou que, contrariamente ao entendimento do
apelante, a renovação continuava a produzir os seus efeitos normais de extensão dos efeitos do
registo inicial, o que assegurava a manutenção do suporte formal do direito, relevante para permitir
um uso reabilitante da marca, conforme o disposto no artigo 24/3.º cPi italiano. Mas desacompanhada
desse uso reabilitante, a renovação não impediria a caducidade, pois que, como simples acto
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contudo, atendendo a que, enquanto não for pedida a caducidade por não uso,
o titular pode saná- la iniciando ou reiniciando a utilização séria (artigo 232.º, n.º
4), a renovação continua admissível e necessária, justamente porque permite a ma-
nutenção do suporte formal imprescindível à subsistência do direito275.

contudo, se apenas o início ou recomeço do uso sério pode prevenir a
caducidade, a simples renovação não evita, só por si, a caducidade, pois que, como
acto meramente administrativo, não é configurável como uso sério. Quando muito,
pode ser considerada indício de uma intenção de utilização no futuro da marca.
simplesmente, intenção de usar não é o mesmo que utilização séria. e apenas esta
tem o poder de redenção da marca caducanda, sanando a caducidade verificada e
ainda não invocada276.

Por isso, como vimos, é que se discute se o pedido de renovação, que, só por
si277, não pode ser considerado como impeditivo da caducidade, por já estarem
verificados os pressupostos de caducidade por não uso sério, pode ser convertido
num novo pedido de registo (rideposito)

administrativo, a renovação não representa uso sério, e apenas este permite sanar a caducidade
(ibidem, pp. 1286, 1288). sendo que, não se podia converter a renovação em pedido de novo
registo. na medida em que isso suporia que o acto administrativo de renovação era interpretado
como novo registo. ora, como acto administrativo, que é, a renovação devia ser interpretada de
acordo com os critérios próprios da interpretação destes. o que levava a privilegiar um critério
literalista, atendendo à multiplicidade de potenciais interessados, para quem o registo constitui o
único elemento que podem considerar nos seus juízos sobre a situação jurídica de determinada
marca (ibidem, p. 1287). Por isso, considerações ou intenções subjectivas seriam irrelevantes, sob
pena de se defraudarem os interesses de todos os que confiam no registo (ibidem). assim, a renovação
deve ser vista como o que, literalmente, aparenta ser, pois que foi isso que se pediu e foi concedido,
e consta do registo da marca. sendo que, não se pode dizer que a renovação de uma marca,
relativamente à qual se verificam os pressupostos de caducidade por não uso sério, não surte quaisquer
efeitos, devendo, por isso, ser entendida como rideposito ou pedido de novo registo, na medida em
que tem o efeito útil de manter o suporte formal do direito, imprescindível para permitir um uso
reabilitante sanador da caducidade (ibidem, pp. 1287-1288).
274 era o que sucedia na vigência do cPi 1940. como se disse (supra, nota 257), era também esta
a situação do direito italiano anterior à Novella 1992, que suscitou a criação das duas correntes ju-
risprudenciais aí referidas. 
275 assim, Corte d´Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile
2014), pp. 1286, 1288), e a nota i, do comentário à decisão (ibidem, p. 1288). também WiedMann
(Der Rechtsmissbrauch, cit., p. 228) destaca a importância da subsistência do registo, a despeito da
expiração do prazo de não uso sério relevante como fundamento de caducidade, por, justamente,
permitir o uso reabilitante.
276 Corte d´Appello Torino, sentenza 8 marzo 2013 (“il Foro italiano”, vol. 137, n.º 4 (Aprile 2014),
p. 1286).
277 desacompanhado, pois, do começo ou reinício de utilização séria.
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como facilmente se compreenderá, os interessados não lançariam mão do ex-
pediente do novo registo278, ou esgrimiriam com a conversão em novo registo279,
caso a renovação impedisse a caducidade por não uso sério, fazendo renascer a
contagem do prazo relevante. É justamente por não ser assim, i.e., por a renovação
não surtir o efeito de colocar o relógio a zero, que os interessados tentam evitar a
caducidade pela apresentação de um novo pedido de registo do mesmo sinal como
marca para os mesmos produtos, ou pretendendo a conversão da renovação em
novo pedido de registo280.

11. Conclusão

como se disse, e constitui entendimento pacífico em direito comparado, quer
na doutrina, quer na jurisprudência, a renovação, porque acto administrativo me-
ramente formal, desprovido de quaisquer considerações de natureza substancial,
não é um acto de uso sério, e não altera nem supre o uso sério da marca, pelo que
não outorga um novo prazo de não uso sério, para efeitos de caducidade.

Pode- se, assim, concluir que a renovação do registo da marca, contrariamente
ao que vinham entendendo os tribunais de Macau, não constitui uso sério da
marca, não fazendo surgir um novo prazo de não utilização séria, para efeitos de
caducidade, nem interrompendo o decurso de prazo de não utilização séria que
esteja a decorrer, ao momento da renovação.

a esta doutrina acaba de aderir o tribunal de Última instância281, que consi-
derando que a renovação não representa um acto de uso sério, decidiu, contrariamente
ao que vinha sendo entendimento das instâncias inferiores, que a renovação não
determina o reinício do prazo de não utilização séria, para efeitos de caducidade
do direito à marca.

278 azÉMa / GallouX, Droit de la propriété industrielle, cit., p. 1119.
279 siRoni, commento art. 16 e art. 24, in Codice della proprietà industriale, cit., pp. 272 e 513, 
respectivamente.
280 como era o caso in Corte d´Apello Torino, sentenza 8 marzo 2013, cit.
281 no recentíssimo acórdão tui, de 18/5/2022, proc.os n.os 48/2022 e 51/2022.
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