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Sinais distintivos: uma introdugao

Nuno Sousa e Silva™ **

1. Introdugao

Vivemos rodeados de simbolos, representacées de ideias,
objectos ou relagées. Um simbolo pode ser uma palavra, uma
imagem ou outro sinal que transmite uma ou mais mensagens.
Neste momento, ao ler estas palavras, juntando as letras e
interpretado as frases, a comunicacdo de ideias é possivel gracas ao
processo de semiose, isto &, a experiéncia de extrair significado de
sinais. Este processo comunicativo também ocorre na vida
econdmica, designadamente na diferenciagdo entre objectos e/ou
sujeitos. Marcas, firmas ou logotipos transmitem informagdes
acerca de produtos, servicos, pessoas ou estabelecimentos.

A este propoésito fala-se habitualmente dos sinais distintivos de
comércio, isto é, “sinais individualizadores do empresario, do
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estabelecimento e dos respectivos produtos ou mercadorias.”.! No
entanto, é hoje em dia indiscutivel que estes sinais, apesar da sua
ligagcao “natural” ao comércio e as empresas, transcendem esse
ambito. AssociacOes, cooperativas, agricultores, profissionais
liberais, entre muitos outros, podem ser titulares de firmas, marcas
ou logdtipos.? Por isso, € mais correcto falar em sinais distintivos no
mercado, para designar aqueles simbolos que gozam de tutela legal
por desempenharem func¢des de identificacdo e diferenciacdo com
relevancia econdémica (no mercado).3

A diferenciacdo operada pelos sinais distintivos pode ser mais
intensa e mais directa como no caso da marca, que identifica e
distingue os produtos ou servicos provenientes de um determinado
agente econdmico, ou da firma, que identifica e distingue uma
concreta pessoa. Ou pode ser mais difusa, como no caso das
denominacgGes de origem, que identificam um tipo de produto, com
certas qualidades, provindo de uma dada regido (v.g. Vinho do
Porto, Cognac ou Champagne). O que é comum a disciplina dos
sinais distintivos é a possibilidade de controlo (maior ou menor) das
mensagens e associagdes resultantes da utilizacdo de um signo na
actividade econdmica; aquilo que Tim DornIs* designa como a

! FERRER CORREIA, LicBes de Direito Comercial, vol. | (Coimbra 1973) p. 253. EVARISTO
MENDES, ‘Breve introdugdo histdrica ao direito comercial portugués’ RDCom
[2018] p. 769 “A ponte entre a empresa e os demais participantes no mercado é
feita, designadamente, através de certos veiculos de individualizacdo,
comunicagdo e acreditacdo — os sinais distintivos, em que avultam a firma, para
as transaccgOes pessoais e formais, o logétipo e a marca”.

2 Cfr. arts. 2.2 e 211.2 CPI. Mais um exemplo da comercializacdo do Direito Civil.

3 Ao longo do texto, serdo referidos, abreviadamente, como sinais distintivos.

4 Trademark and Unfair Competition Conflicts (CUP 2017), p. 5.
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“infra-estrutura de informacdo do mercado”.

Os sinais distintivos estao sujeitos a um regime juridico préprio,
gue procurarei apresentar nestas paginas. Trata-se de um tema da
Propriedade Intelectual, mais concretamente do Direito Industrial,>
mas que é frequentemente abordado de forma condensada em
cursos de Direito Comercial.® O meu objectivo com este texto é
transmitir uma noc¢do actualizada, ainda que sucinta, do regime dos
sinais distintivos, sobretudo a luz do Cédigo da Propriedade
Industrial de 2018.”

> Na doutrina portuguesa mais recente cfr. i.a. PEDRO SOUSA E SILvA, Direito
Industrial: Nogdes Fundamentais (Almedina 2019) pp. 211-427; COUTO GONCALVES,
Manual de Direito Industrial (Almedina 2019) pp. 173-380 (excluindo 363-370) e
CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial, vol. | (Almedina 2005) pp. 71-243 (este
ultimo ainda ao abrigo do CPI de 2003).

6 Veja-se COUTINHO DE ABREU, Curso de Direito Comercial, vol. | (Almedina 2019) pp.
361-419; FATIMA GOMES, Direito Comercial: Nog¢bes Gerais e Regimes
complementares (UCE 2017) pp. 287-294; PAuLO OLAVO CUNHA, Direito Comercial
e do Mercado (Almedina 2018) pp. 94-110 (dando conta da falta de tempo para
abordar a questdo com profundidade); FERRER CORREIA, ob. cit., pp. 253-36. Entre
nos OLIVEIRA ASCENSAO, dedicou o vol. || do seu Manual de Direito Comercial ao
Direito Industrial (AAFDL 1994) (pp. 79 a 206 especificamente sobre sinais
distintivos) e PINTO COELHO, Li¢Ges de Direito Comercial, vol. | (Lisboa 1957) dava-
Ihes consideravel atencdo (pp. 224 a 527, tratando da firma, da marca e do nome
do estabelecimento e insignia). Em contrapartida, PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,
Direito Comercial, vol. |, p. 6 (referindo a falta de tempo disponivel), MENEZES
CORDEIRO, Direito Comercial (Almedina 2016) e CASSIANO DOS SANTOS, Direito
Comercial Portugués, vol. | (Coimbra Ed. 2007) n3o tratam do tema, abordando
apenas a firma.

7 DL 110/2018, de 10 de Dezembro. As normas citadas neste texto sem outra
indicagdo pertencem a esse diploma.
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2. Tipos e classificagoes

a. Enunciado

Os sinais distintivos sdo geralmente protegidos por direitos
privativos, isto é, direitos absolutos com caracter negativo (direitos
de proibir) que incidem sobre simbolos. Nessa medida, sdo
incluidos, a par da tutela da inovacdo (assegurada, i.a., por
patentes, desenhos ou modelos e modelos de utilidade), no Direito
Industrial, por sua vez parte da categoria mais ampla do Direito (da
Propriedade) Intelectual.® Apesar disso, os sinais distintivos n3o
tém necessariamente que ser objecto de direitos absolutos,
podendo ser tutelados apenas de forma indirecta. Por outro lado,
os sinais distintivos podem ser utilizados de forma livre, isto é, sem
registo (que, apesar de ser constitutivo de direitos, ndo é, em geral,
obrigatdrio).

Na verdade, ndo existe unanimidade quanto a saber quais sdo os
sinais distintivos. Como disse, sinais distintivos serdo aqueles
simbolos que gozam de tutela juridica nas suas fungdes de
identificacdo e diferenciacdo com vista a proteger valores de
mercado.’ Comum a estes simbolos é terem uma capacidade de

8 Apesar de existirem oscilacdes terminoldgicas, o mais corrente, a nivel nacional
e internacional, passa por dividir a Propriedade Intelectual em Direito (da
Propriedade) Industrial e Direito de Autor (em sentido amplo, ou seja, incluindo
os direitos conexos). Sobre o conceito vide, com indicacbes adicionais, NUNO
SOUSA E SIWVA, Concorréncia Desleal e Propriedade Intelectual: Os atos de
aproveitamento (Almedina 2020) pp. 61 e ss.

% VINCENZO DI CATALDO, | Segni Distintivi (Giuffré 1993) p. 1 “I segni distintivi sono
degli strumenti che I'imprenditore utilizza per distinguere la propria attivita
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atracgdo e fixagao de clientela. Existem outros simbolos que gozam
de protecgdo especial como os sinais de transito, as homologacdes
oficiais ou a bandeira nacional. No entanto, subjaz ao regime desses
simbolos um conjunto de preocupagdes tipicas de Direito Publico,
distintas das que justificam a tutela das marcas, firmas, logétipos ou
denominagdes de origem.

S3o classicamente enunciados como sinais distintivos: a marca,
o logétipo, a firma,'° a recompensa, a denominagdo de origem e a
indicacdo geografica e, menos frequentemente, a indicacdo de
proveniéncia e o titulo da obra. Entre nds, ALEXANDRE DIAS PEREIRA!
acrescenta ainda o nome civil das pessoas singulares e os nomes
literdrios artisticos.’> Apesar de estes trés Ultimos n3o serem

d’impresa, i propri prodotti, i propri locali, dall’attivita, dai prodotti, dai locali dei
concorrenti. (...) Identita di funzione e somiglianza di struttura consentono una
loro trattazione unitaria.”.

10 Note-se, porém, que o legislador n3o parece considerar a firma nem um direito
da propriedade industrial, nem um sinal distintivo do comércio. No art. 229.2/1
CPI fala-se na analise de outras marcas e “sinais distintivos do comércio”, no art.
232.2/1/f) em “infraccdo de outros direitos de propriedade industrial” e a firma é
referida apenas nos arts. 4.2/4 e 239.2/2/a), o que indicia que, para o legislador,
nao estara incluida em nenhuma dessas categorias.

11 ‘Nomes de dominio (novo regime), firmas e marcas’ RDI n.2 1 (2015) p. 149.

12 N3o considero que os nomes de dominio sejam sinais distintivos. O que estd
em causa € uma morada/endereco conseguida em exclusivo através de um
contrato com a ICANN ou outra entidade que administre o sistema (ou seja, um
direito de crédito). No mesmo sentido cfr. ANA PEREIRA DA SilvA, ‘Nomes de
Dominio e Marcas — Conflito real ou conflito virtual?’ DInd V, pp. 537-541 e PEDRO
DiAs VENANCIO, A Tutela Juridica do Formato de Ficheiro Electrénico (Almedina
2016), p. 406. Em sentido contrario, incluindo os nomes de dominio nos sinais
distintivos, cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 422 e ss-; COUTINHO
DE ABREU, Direito Comercial...cit., p. 399 (sem ser peremptorio); DARIO MOURA
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classicamente vistos como sinais distintivos — sendo qui¢gda mais
apropriado falar em sinais com fungao distintiva adicional — far-lhes-
ei uma breve mencdo. Além disso existem outros sinais, como o
simbolo olimpico e 0 nome das federacdes, que estdo abrangidos
por regimes especiais, que ndo abordarei.’3

De resto, pode dizer-se, com VINCENZO Di CATALDO,'* que qualquer
simbolo pode realizar uma fungao distintiva e, ndo se enquadrando
em nenhuma das categorias legais, sera um sinal distintivo atipico,
passivel de ser tutelado pelo instituto da concorréncia desleal.'®

b. Nog¢ao breve

A marca é um simbolo que visa distinguir produtos ou servicos

VICENTE, ‘Nomes de dominio e marcas’ Dind V, pp. 570-571 (falando em sinais
distintivos atipicos). Como da conta FEzer, Markenrech (C. H. Beck 2009) pp. 135-
137 a jurisprudéncia alema tem oscilado entre tratar os nomes de dominio como
direitos de crédito ou direitos absolutos (a diferenga releva nomeadamente para
efeito de insolvéncia). A jurisprudéncia portuguesa reconheceu ja o caracter de
sinal distintivo ao nome de dominio, v.g. no Ac. STJ 26.11.2015 (rel. FERNANDA
PEREIRA).

13 para o Simbolo Olimpico falo do Tratado de Nairobi de 1981, que Portugal
assinou, mas ndo ratificou. Quanto ao nome das FederacBes veja-se o DL
45/2015, de 9 de Abril.

141 Segni...cit., pp. 194-195.

15 Sobre o regime da concorréncia desleal vide NUNO SOUSA E SiLvA, Concorréncia
Desleal...cit., passim, esp. pp. 171 e ss. Ai tomo a posicdo de que a concorréncia
desleal ndo pode p6r em causa a delimitagdo negativa dos espacos de liberdade
que as regras da Propriedade Intelectual fazem. Assim, de um modo geral ndo se
poderdo tutelar sinais distintivos propositadamente excluidos do sistema da
Propriedade Intelectual. Por outro lado, defendendo que, por via de regra, a
tutela deve restringir-se aos casos de confusdo relevantee.
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em funcdo da sua origem empresarial. Palavras como “Coca-Cola”,
“Apple” ou “EDP,” desenhos como "/,‘ ou # constituem marcas
sobejamente conhecidas, sinais aos quais associamos um conjunto
de ideias significativo e que permitem aos agentes econdmicos
diferenciar os seus produtos ou servicos dos demais.

O logétipo é um sinal que tem com fungao distinguir entidades,
nomeadamente estabelecimentos comerciais (como um café, um
talho ou uma padaria) ou agentes econdmicos (como a sociedade
comercial ou comerciante em nome individual que explore esse
café, talho ou padaria).'’® N3o deve ser confundido com a
designacdo de elementos visuais (“desenhos”, ou “logos”) de
marcas, acepc¢ao com que a palavra logotipo é frequentemente
utilizada na linguagem corrente.

A firma é a designacdo de um agente econdmico no comércio.
Pode ser o nome de uma sociedade (denominagdo) ou o nome que

6 Como veremos (infra nota 224), a fun¢do do logétipo é debatida na doutrina
portuguesa, havendo quem a circunscreva a identificacdo do empresario e quem,
como COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., p. 361 lhe atribua natureza bifuncional.
Dependendo da orientagdo acolhida, o sinal aproximar-se-a4 mais ou menos da
firma. Para quem o entenda como designando apenas sujeitos, o logdtipo estard
para a firma como o pseuddénimo esta para o nome (assim PEDRO SOUSA E SILVA,
Direito Industrial...cit., p. 354). Em todo o caso, RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Logdtipos (ou
das imperfei¢des de um legislador)’ RDI n.2 2 (2017), sublinha que em relacdo ao
logétipo ha uma maior liberdade de composi¢do do que no caso da firma (p. 41)
e que um sujeito pode ter varios logétipos (ainda que isso seja pouco légico no
caso de so existir um estabelecimento) mas ndo pode ter varias firmas (p. 42).
Sobre as diferengas entre firma e logétipo (ainda que ao abrigo de um quadro
normativo diferente) cfr. NUNO AURELIANO, ‘O Logdtipo — Um Novo Sinal Distintivo
do Comércio (Parte 1), Dind IV, pp. 433-435.
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um comerciante individual utiliza no giro mercantil.}” Apesar de
haver uma associacdo habitual entre marcas e firmas, estes
distinguem-se.'® A sociedade comercial Jeronimo Martins Retail
Services S.A. (firma) é a detentora da marca Pingo Doce; a sociedade
comercial Unilever N, V. (firma) é titular (entre muitas outras) das
marcas Linic, Cif, Lipton, Magnum e Axe.

A recompensa é o sinal que representa uma distincdo de
qualidade ou mérito de um produto ou estabelecimento, tal como
um prémio, diploma ou selo.'® E frequente ver-se nas garrafas de
bebidas alcodlicas (“medalha de ouro no concurso X”), em produtos
alimentares (“sabor do ano 2019”) ou nas entradas de restaurantes
ou hotéis a mencdo as distincdes obtidas, nomeadamente em
concursos, sites ou guias de viagem (“estrela Michelin”, “Certificado
de Exceléncia Tripadvisor” ou “Booking.com 9,0”). Esses simbolos
ou referéncias sdo recompensas no sentido referido no CPI.

A denominagdo de origem e a indica¢ao geografica constituem
simbolos que atestam a origem territorial de um produto e a
verificacdo de caracteristicas tipificadas.?? Assim, s6 pode chamar-

17 Como sublinha COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., pp. 159-160 a firma ja ndo é um
sinal apenas do comerciante.

18 por causa da associacdo habitual entre marca, empresa e titular da empresa
verifica-se uma tendéncia para alterar a firma das sociedades comercias de modo
a incluir o nome de uma dada marca (p.ex. de Unicer para Superbock Group).

1% As recompensas distinguem-se das marcas de certificagdo ou garantia,
nomeadamente por ndo serem de titularidade individual, nem terem
necessariamente associadas um regulamento de utiliza¢do (ao contrario do que
prevé o art. 217.2 para as marcas de certificacdo ou garantia).

20 A diferenca entre DO e |G estd na intensidade (maior nas DO e menor nas IG)
da ligagdo entre o local de producdo e as qualidades e caracteristicas do produto.
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se “Champagne” ao vinho espumante produzido nessa regido
francesa, “Habanos” aos charutos fabricados em Cuba segundo um
determinado método ou “Feta” ao queijo de leite de ovelha feito na
Grécia.?!

A indicacdao de proveniéncia é a simples designacao do local
(tipicamente o pais) de fabrico de um produto. Na medida em que
essa informacdo (made in) influencia a escolha dos consumidores
(levando-o a escolher ou evitar comprar um dado produto), é-lhe
conferida alguma tutela.

O titulo da obra é a designacdo de uma obra literaria, artistica
ou cientifica indicada pelos modos tipicos (v.g. na capa de um livro,
cd ou no poster de um filme). Constitui o nome atribuido a um
determinado objecto cultural pelo(s) seu(s) autor(es).

O nome civil corresponde ao conjunto de palavras utilizadas para
identificar uma pessoa singular e sob o qual esta esta oficialmente
registada. O pseudoénimo e o nome artistico realizam a mesma
funcdo de identificacdo de uma pessoa, mas, ao contrario do nome
civil, ndo corresponde a uma designacdo oficial, sendo adoptados e
compostos mais ou menos livremente pela pessoa em causa.

c. Classificagdo quanto a estrutura e titularidade

De entre os sinais distintivos podemos distinguir aqueles que sao

Assinale-se ainda que ha ordenamentos em que se admite a existéncia de
indicacOes geograficas para servigcos (como é o caso do Brasil).

21 A capacidade distintiva da Denominac¢do de Origem “Feta” foi contestada no
Tribunal de Justica pela Alemanha e pela Dinamarca, mas sem sucesso (cfr.
C-465/02 e C-466/02, Feta (:EU:C:2005:636)).
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tutelados através de direitos exclusivos, ou seja, que sdo objecto de
um direito absoluto de cardcter negativo (um direito de proibir a
utilizagdo do simbolo em determinadas circunstancias) daqueles
que sdo protegidos de forma indirecta, mormente através do
instituto da concorréncia desleal (ilicito civil e contra-ordenacional,
previsto nos arts. 311.2 e 330.2), da disciplina da publicidade
(essencialmente o Cédigo da Publicidade, aprovado pelo DL 330/90,
de 23 de Outubro) e de normas de proteccdo do consumidor, como
o regime das praticas comerciais desleais (estabelecido no DL
57/2008, de 26 de Marc¢o).

Em relacdo aos sinais protegidos por direitos exclusivos ha ainda
uma distingdo a fazer em fung¢do da titularidade. Esta pode ser
individual, ou seja, pertencendo a uma pessoa (ou conjunto de
pessoas) determinada(s) ou colectiva. Assim, as marcas, logétipos,
firmas sdo protegidos por direitos exclusivos de titularidade
individual.?>2> As DO e IG gozam de direitos exclusivos, mas estes
sdo de titularidade colectiva (art. 299.2/4). Por ultimo, as
recompensas e indicacbes de proveniéncia ndo sdo protegidas por

22 Mesmo as marcas colectivas (art. 214.2 CPI) e as marcas de certificacdo ou de
garantia (art. 215.2 CPI), que se caracterizam por serem utilizadas por mais do
que uma pessoa, diferente daquela que é titular do registo, continuam a ser
marcas de titularidade individual pertencendo a associag¢do (no primeiro caso) ou
a entidade certificadora (no segundo). Sobre a discussdo quanto a sua
qualificagdo vide COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., pp. 372-373 e, em maior detalhe,
PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 326-330.

2 Também o titulo da obra goza de um direito exclusivo de titularidade individual.
No entanto, esse direito ndo é auténomo, acompanhando o destino do direito de
autor sobre a obra. Nessa medida, considero que estamos perante um direito
conexo (cfr. NUNO SOUSA E SILVA, ‘Direitos conexos (ao direito de autor)’ ROA [2016]
p. 380, 396-397).
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direitos da mesma natureza dos relativos aos demais sinais
distintivos.

Existem ainda diferengas relevantes quanto a transmissibilidade.
Marcas e logétipos (excepto quando usados num estabelecimento)
sdo livremente transmissiveis.?* A firma e o logétipo quando usado
num estabelecimento estdo sujeitos a uma regra de transmissao
vinculada (com o estabelecimento)?® e de igual modo as
recompensas, sendo acessoérias dos bens que assinalam, sé podem
ser transmitidas conjuntamente com estes (se o vinho X foi
premiado em concurso, o prémio s6 pode ser transmitido em
conjunto com “o vinho”).26 Num certo sentido, a transmiss3o do
direito sobre o titulo da obra também é vinculada, visto que esta
tutela acompanha a titularidade do direito de autor sobre a obra.
Em contrapartida, as DO/IG, o nome e as indicacdes de proveniéncia
ndo sdo transmissiveis.?’

24 Arts. 30.2, 256.2 ¢ 295.2.

25 Art. 295.2 CPI e 44.2 RRNPC.

26 Art, 278.2 CPI. N3o é evidente o que é que quer dizer transmitir a propriedade
de um produto. Em geral creio que nos devemos referir aos meios de produgao,
a organizagao de meios (empresa em sentido objectivo) envolvidos na geracdo
daquele resultado. Poderd aproximar-se o raciocinio daquele que foi
apuradamente desenvolvido para o conceito de estabelecimento/empresa. No
caso de um vinho, o terroir serd especialmente relevante (constituird talvez
elemento essencial), relevando também o endlogo e naturalmente a respectiva
marca. Ja no caso de um doce podera bastar a transmissao da receita.

27 por vezes levanta-se o problema da transmiss3o da marca composta pelo nome
de uma ou mais pessoas (como acontece amitide no dominio da moda). A partida
esta deve ser admitida (cfr. a decisdo do TJ C-259/04, Elizabeth Emanuel
(EU:C:2006:215)).
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d. Classificagdo quanto a composi¢ao

Como refere o CPI (a propdsito da marca e do logétipo), o sinal
pode ser constituido, entre outros, por “palavras, incluindo nomes
de pessoas, desenhos, letras, numeros, sons, cor, a forma do
produto ou da respetiva embalagem”.?® Na verdade. qualquer
elemento capaz de apreensdo pelos sentidos humanos pode
funcionar como sinal. Nao obstante, nem todos os sinais sao
passiveis de tutela como sinais distintivos, desde logo atendendo a
funcdo concreta de cada um deles.?® Além disso, reflectindo varias
preocupacoes, o legislador formula requisitos positivos e negativos
(motivos de recusa) para a concessao de tutela.

Na linha de PEDRO SouUsA E SiLvA podemos distinguir entre sinais
visiveis em si mesmos (aparentes) e nao visiveis em si mesmos
(ndo aparentes).3® No primeiro grupo, o dos sinais que
apreendemos com a visao, incluimos palavras, desenhos, letras,
numeros, formas, cores e hologramas; enquanto que no grupo dos
sinais ndo visiveis em si mesmos integramos os sons, os relevos e,
se admissiveis, os odores e os sabores.3!

2 Arts. 208.2 e 281.2.

2 Nessa medida uma indicac3o de proveniéncia tem que ser o nome de um lugar
e a generalidade dos sinais distintivos tem que apresentar capacidade distintiva.
30 PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 215 e ss.

31 0 TJ j& esclareceu que a classificacdo do sinal feita pelo requerente (que indica
que estard em causa uma marca de cor, posi¢do ou tridimensional) é irrelevante;
0 que importa é a percepc¢do do publico consumidor (C-223/18 P, Deichmann
(EU:C:2019:471), §19). Por outras palavras, se o requerente classifica a sua marca
como marca de cor (p. ex. vermelho para sapatos de salto alto), mas o publico
consumidor associa aquela marca a cor na posi¢ado (sola vermelha em contraste),
€ apenas essa associacdo que a marca protegera (sobre o tema a propdsito da
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E habitual falar-se em sinais “convencionais” (também ditos
tradicionais ou tipicos) e “ndo convencionais”. Nos sinais
convencionais incluem-se os sinais nominativos (ou verbais),
figurativos e mistos. Os sinais nominativos sao constituidos por
palavras independentemente do seu aspecto grafico, os figurativos
sdo compostos por imagens, desenhos ou outros elementos visuais
e 0s mistos resultam de uma combinagao de elementos figurativos
e nominativos.32 Os restantes, como a forma, o som ou a mera cor,
sdo considerados “ndo convencionais” visto serem menos habituais
e de consagracao mais recente.

Outra distincdo habitual, que atende ao contetido semantico do
simbolo, isto é que trata da relacdo entre o sinal e a mensagem que
este transmite, é a de sinais (firmas, marcas ou logdtipos) de
fantasia (arbitrarios), por oposicdo a sinais descritivos.3® Assim, a

decisdo Loubotin vide TITo RENDAS / NUNO SOUSA E SILVA, ‘A Unica forma de vencer
uma discussdo é evita-la - Comentario ao Acdrdido C-163/16, Christian Louboutin,
do Tribunal de Justica da Unido Europeia’ RDI 2/2018 pp. 259-273).

32 Atento o facto de uma parte relevante da comunicacdo humana ser fonética ou
escrita (ndo pictdrica), uma estratégia de proteccdo deve dar prevaléncias as
marcas nominativas. Apesar de comum, ndo é correcta a ideia de que com o
registo de uma marca mista se conseguem “dois pelo prego de um”. A marca tem
que ser considerada como um todo e quanto mais elementos a integrem, menor
serd o ambito do exclusivo concedido.

33 A jurisprudéncia americana, desde o acérddo Abercrombie & Fitch Co. v.
Hunting World, 537 F.2d 4 (2nd Cir. 1976) utiliza uma gradacdo de distitividade
(spectrum of disticntivness), distinguindo entre marcas fanciful (palavras
inventadas — e.g. Instagram), arbirary (palavras existentes, mas sem relagdo
nenhuma com o contexto em que sdo usadas — e.g. Apple para computadores),
suggestive (sinais que aludem a actividade ou produto em causa — e.g. Airbus),
descriptive (sinais que descrevem a actividade ou produto em causa e que, por
isso, so sdo admissiveis se tiverem secondary meaning — e.g. American Airlines) e
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firma que identifique a identidade dos sdcios de uma pessoa
colectiva e/ou a actividade por esta desenvolvida é uma firma
descritiva (v.g. Joana Antunes e Irmas — Comércio de Espingardas,
Lda.), por contraposi¢ao a que utilize uma palavra inventada ou uma
expressdo que ndo remeta, no seu significado comum, para a
natureza da pessoa ou da actividade desenvolvida (p. ex. Raios e
Coriscos, S.A.).

De entre os sinais distintivos, a marca rege-se por um principio
de livre composicao, sendo admitidas, entre outras, marcas
sonoras, tridimensionais ou de posicdo. O mesmo parece valer para
o logétipo (tendo em conta a semelhancga do texto dos arts. 208.2 e
281.2).3* Em contrapartida, as firmas e as DO/IG apenas podem ser
nominativas.3®

Em geral admitem-se sinais de fantasia, excepto no caso das

generic (palavras que descrevem o produto em causa, como “pipocas” para
vender pipocas). Como esta bom de ver, a capacidade distintiva afere-se através
da relagdo entre o sinal o assinalado. Ou seja, a capacidade distintiva ndo é uma
qualidade intrinseca do simbolo, mas algo que apenas pode ser determinado
perante um determinado contexto/objectivo. A capacidade distintiva é gradativa,
falando-se a este propdsito de marcas fortes e de marcas fracas, consoante o sinal
seja muito ou pouco distintivo a luz dos produtos ou servigos que visa assinalar
(VINCENZO DI CATALDO, I Segni...cit., p. 73).

34 Assim PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., p. 351.

% Quanto ao titulo de obra ndo me parece ser de excluir a tutela de um sinal
figurativo, embora tal ndo seja frequente. O nome civil tem que ser verbal e, em
Portugal, e o nome proéprio é escolhido de entre os constantes de um indice
onomastico (cfr. art. 103.2 do Cddigo do Registo Civil). A possibilidade de tutela
de um pseuddnimo ou nome profissional de caracter visual (pense-se no simbolo
do artista anteriormente conhecido como Prince) ou misto (como a conhecida
assinatura de Albrecht Direr) é duvidosa (visto que, afinal de contas, a lei se
refere a um nome). Veja-se infra 9. d)

www.revistadedireitocomercial.com
2020-11-17

1866



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

DO/IG (estd ai em causa o nome que ficou associado ao produto
com dadas caracteristicas, embora haja denominagdes com nomes
nao geograficos, como “Vinho Verde” ou “Cava”) e indicagdes de
proveniéncia (pela sua natureza correspondem necessariamente ao
nome de um local).

e. Classificagdo quanto a obrigatoriedade de uso

Em regra, os sinais distintivos s3o de uso facultativo.3® Ou seja,
um agente econdmico (apesar de normalmente ndo ter interesse
nisso) pode actuar no mercado sem apor uma marca nos produtos
gue fabrigue ou associar um simbolo aos servicos que preste ou ao
seu estabelecimento. No entanto, para os comerciantes a firma é de
uso obrigatdrio (art. 18.2/2 CCom) e é um elemento obrigatério do
contrato de sociedade (art. 9.2/1/c) CSC).

3. Fontes: enunciado breve

a. Direito Internacional

O Direito Industrial é alvo de uma intensa e centenaria disciplina
internacional. No dominio dos sinais distintivos, além dos
instrumentos mais gerais — em que avultam a Conven¢do da Unido
de Paris de 1883 (revista pela ultima vez em 1971)3” e o Acordo

36 OLIVEIRA ASCENSRO, Direito Industrial...cit., p. 149 e VINCENZO DI CATALDO, /
Segni...cit., p. 31.

37 Sobre a Convenc3o veja-se, entre muitos outros, DARIO MOURA VICENTE, A Tutela
Internacional da Propriedade Intelectual (Almedina 2019) pp. 147 e ss.; SAM
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TRIPS (acordo relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade
Intelectual Relacionados com o Comércio), anexo 1C ao Acordo que
estabelece a Organizagdo Mundial do Comércio, de 199438 —
existem tratados especificos relativamente a certos sinais. Uns
criam sistemas de registos — como o Protocolo de Madrid de 1989
para as marcas3® e o Acordo de Lisboa de 1958 que instituiu um
sistema de registo internacional de Denominagdes de Origem
assente no reconhecimento mutuo das denominac¢des nacionais*®

RICKETSON, The Paris Convention for the Protection of Industrial Property: A
Commentary (OUP 2015).; F. K. BEIER, ‘One hundred years of international
cooperation: the role of the Paris convention in the past, present and future’ IIC
[1984] pp. 1-20; S. P. LADAS, Patents, Trademarks and Related Rights, vol. |
(Harvard University Press 1975) pp. 59-278; GEORG BODENHAUSEN, Guide to the
Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as
Revised at Stockholm in 1967 (WIPO 1968).

38 Sobre este acordo veja-se, designadamente, HANNS ULRICH et al, TRIPS Plus 20:
From Trade Rules to Market Principles (Springer 2016); DANIEL GERVAIS, The TRIPS
Agreement: Drafting History and Analysis (Sweet & Maxwell 2012); AAVV, A
Handbook on the WTO TRIPS Agreement (CUP 2012); CARLOS CORREA / ABDULQAWI
Yusur (eds), Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement
(Kluwer Law International 2008); CARLOS CORREA, Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement (OUP 2007).
39 Este Protocolo, que veio substituir o Acordo de Madrid de 1891 (para os Estados
que sejam parte dos dois prevalece o Protocolo, sendo possivel aderir apenas ao
Protocolo), permite fazer um pedido centralizado de registo de marcas em 119
paises. Ndo obstante cada Estado ird analisar autonomamente a susceptibilidade
de registo do sinal como marca. Assim, uma marca pedida ao abrigo do protocolo
pode ser concedida em alguns paises, mas rejeitada noutros (homeadamente
tendo em conta as anterioridades ou a interpreta¢cdo da norma que proibe o
registo de marcas ofensivas ou imorais).

40 No dominio dos sinais geograficos existe ainda o acordo de Madrid relativo a
repressao das falsas indicagdes de proveniéncia nas mercadorias, cuja Ultima
versao resulta do Ato de Estocolmo de 1967.
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—, outros contem regras procedimentais — como o Trademark Law
Treaty (de 1994, assinado, mas ndo ratificado por Portugal e pela
UE) e o Tratado de Singapura de 2006 (assinado mas nao ratificado
por Portugal) — outros ainda tratam ainda da classificagao: a saber,
o Tratado de Nice (1979) que adopta uma classificacdo de bens ou
servicos para efeitos de registo de marcas e o Tratado de Viena
(1985) que contém um sistema de classificacdo dos elementos
visuais que compdem o sinal a registar como marca.

b. Direito Europeu

O Direito de Marcas encontra-se harmonizado a nivel europeu
desde 1989, actualmente nos termos definidos pela Diretiva (UE)
2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
dezembro de 2015, que o NCPI transps.*!

Além da harmonizacdo dos direitos nacionais, o legislador
europeu criou, em 1994, um regime auténomo e unitario,
actualmente disciplinado pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do
Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de junho de 2017, sobre
a marca da Unido Europeia (codificacdo) (“RMUE”). Através de um
registo concedido pelo Instituto da Propriedade Intelectual da

4 Sucintamente sobre a evolucdo do Direito de Marcas Europeu (antes da
reforma) veja-se GRAEME DINWOODIE, ‘The Europeanization of Trade Mark Law’ in
ANSGAR OHLY / JUSTINE PILA (eds), The Europeanization of Intellectual Property Law
(OUP 2013) pp. 75-100. Em grande detalhe apds a reforma, vide ANNETE KUR /
MARTIN SENFTLEBEN, European Trade Mark Law: A Commentary (OUP 2017). Sobre
a transposicdo da Directiva feita pelo CPI cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘O novo
Codigo da Propriedade Industrial: o regime das marcas’ RDI n.2 2/2019 pp. 145-
171.
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Unido Europeia (IPIUE), com sede em Alicante, é possivel obter um
direito de marca (“marca da UE”, anteriormente designada “marca
comunitdria”) que vale em toda a Unido Europeia como se esta
fosse um Unico pais. Este sistema esta sujeito as regras do
Regulamento e é auténomo dos sistemas nacionais.*?

Em matéria de DO/IG, apesar de n3o ter ocorrido harmonizagao,
existe um conjunto complexo de Regulamentos europeu que em
matéria agricola, vitivinicola, das bebidas espirituosas e vinhos
aromatizadas disciplinam em exclusivo estes sinais distintivos,
existindo uma unificagdo parcial do Direito dos Estados-Membros
nesta matéria.*3

A jurisprudéncia europeia em matéria de marcas é vastissima.
Tanto em sede de recurso de decisdes dos 6rgdos do IPIUE (primeiro

42 A marca da Unido Europeia (originalmente marca comunitéria) adquire-se pelo
registo (arts. 1.2/1 e 6.2 RMUE), rege-se pelas regras do RMUE (art. 17.2 RMUE,
falando-se a este propdsito de uma autonomia mitigada ou relativa) e coexiste
com marcas nacionais de cada Estado-Membro (admitindo-se nos arts. 39.2 e 40.2
RMUE, que o mesmo titular de marca nacional idéntica a marca da EU posssa
reivindicar a antiguidade da marca nacional). Esta marca esta sujeita ao principio
da unidade (art 1.2/2 RMUE), ou seja, o exclusivo é concedido para o territorio da
Unido Europeia, ndo podendo ser concedida apenas em parte deste territério
(ainda que, nos termos do art. 139.2 RMUE, se admita a transformagdo de um
pedido de marca da EU num feixe de marcas nacionais com a mesma data do
pedido de marca da UE) (cfr. também art. 239.2 CPI). Isto significa que uma marca
nacional de qualquer Estado-Membro é motivo relativo de recusa do pedido de
registo de uma marca da UE (veja-se art. 8.2/2 RMUE), mas também que a marca
da UE é fundamento de recusa de qualquer marca nacional. A tendéncia tem sido
de aproximar os regimes das marcas nacionais (através de Directivas) e o da
marca da UE. Essencialmente nos termos que aqui sucintamente se descreveram
veja-se DARIO MOURA VICENTE, A Tutela...cit., pp. 165 e ss.

4 Cfr. infra 8.
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para o Tribuna Geral e dai para o Tribunal de Justiga), como em casos
de reenvio prejudicial, o Tribunal de Justica da Unido Europeia
desenvolveu um corpo de jurisprudéncia incontornavel para
compreender o Direito de Marcas de qualquer Estado-Membro.#*
Como veremos, a jurisprudéncia do Tribunal de Justiga é igualmente
indispensavel para entender o actual regime das DO/IG.

Os restantes sinais distintivos ndo estdo directamente
abrangidos pelas normas de Direito derivado da Unido Europeia.*®

c. Direito Nacional

A disciplina nacional dos sinais distintivos consta
essencialmente do Cddigo da Propriedade Industrial. N&o
obstante, a firma esta essencialmente regulada no Regime do
Registo Nacional de Pessoas Colectivas (DL 129/98, de 13 de Maio),
complementada por normas especiais, o regime do titulo da obra (e
do nome artistico) consta do Cédigo do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos (DL 63/85, de 14 de Marco) e o regime do nome
consta do Cadigo Civil e do Cadigo de Registo Civil (DL 131/95, de 6
de Junho

4 Por via de regra o TJ utiliza indistintamente a jurisprudéncia proferida em
interpretacdo das Directivas sobre marcas e do Regulamento, o que, além de se
justificar tendo em conta a grande identidade no texto das normas, contribui para
promover uma maior uniformidade. Assim, FERNANDEZ-NOVOA / OTERO LASTRES /
BOTANA AGRA, ob. cit., p. 497.

4 Sobre o Direito Europeu da Propriedade Intelectual vide v.g. JUSTINE PiLA / PAUL
TORREMANS, European Intellectual Property Law (OUP 2019).
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4. Principios gerais

Apesar de cada um dos sinais distintivos estar sujeito a um
regime préprio, os mesmos obedecem, com pontuais excepgoes, a
um conjunto de principios orientadores comuns que se descrevem
seguidamente.

a. Capacidade distintiva

Estando em causa sinais com finalidade distintiva exige-se
normalmente que o préprio sinal seja capaz de exercer essa fungao,
i.e. tenha aptiddo para distinguir produtos, servicos ou entidades
(principio da capacidade distintiva). Assim, a partida, designagoes
ou simbolos descritivos ou genéricos ndo podem gozar de
proteccdo.*® Aferir se um determinado sinal tem capacidade
distintiva pressupde saber qual o direito em causa e a respectiva
funcdo (ndo se exige a mesma capacidade distintiva para firmas,
que designam pessoas, e para marcas, que designam produtos ou
servicos) e, havendo uma limitacdo merceoldgica do ambito de
proteccdo do direito em causa (como acontece nas marcas,
logotipos e DO/IG em funcgdo do principio da especialidade), qual o
produto ou servico que se quer distinguir. Como se compreende o
simbolo de uma maca é descritivo para assinalar macds, mas ja nao
o é para assinalar computadores e software. Em contrapartida

46 Arts. 209.2/1/a) (marca) e 288.2/1/b) (logétipo) CPI, 4.2 CDADC (titulo da obra)
e 33.2/3 RRNPC (firma). Para as DO/IG e indicacdes de proveniéncia ndo se exige
explicitamente capacidade distintiva, ainda que para as duas primeiras tenha que
existir uma associacdo especifica entre o nome e a origem e qualidades do
produto.

www.revistadedireitocomercial.com
2020-11-17

1872



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

designacdes como “super”, “melhor” ou “muito” serdo quase
sempre desprovida de cardcter distintivo, constituindo “indicagdes
gue possam servir no comércio para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniéncia
geografica, a época ou meio de produg¢ao do produto ou da
prestacdo do servico, ou outras caracteristicas dos mesmos.” e,
como tal, insusceptiveis de registo.*’

A capacidade distintiva é dinamica, dependendo da percepcao
do publico consumidor a cada momento.*® Nessa medida prevé-se
gue um sinal que seja a partida desprovido de caracter distintivo o
possa adquirir por via do uso (nos EUA fala-se em secondary
meaning).*® Um exemplo da nossa jurisprudéncia diz respeito a
designacdo “Caixa” para bancos. Este sinal, sem capacidade
distintiva originaria, passou, gracas a sua utilizacdo a ser associado
a uma concreta origem empresarial: a Caixa Geral de Depésitos. *°
Outro exemplo é a marca “booking.com”, cuja admissibilidade foi
recentemente confirmada pelo Supreme Court norte-americano.”!

O fendmeno simétrico também estd previsto: um sinal
originalmente com capacidade distintiva, pode ser vitima do seu
sucesso e perder o seu caracter distintivo (pense-se nos sinais

47 Art. 209.2/1/c), 288.2/1/c) CPl e 33.2/3 RRNPC.

48 FERNANDEZ-NOVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRA, ob. cit., p. 587 “...la marca es
un bien inmaterial relativamente inestable...”.

49 Arts. 209.2/2 e 288.2/2.

%0 Para um comentdrio a esta jurisprudéncia veja-se COUTO GONCALVES, ‘A
capacidade distintiva da marca Caixa (da Caixa Geral de Depdsitos) (Ac. do TRC de
9.2.2010, Proc. 772/06)’ CdP n.2 31, pp. 56-77.

51 USPTO v. Booking.com B.V. 591 No. 19-46 US ___ (2020) (decisdo de
30.V1.2020).
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Jacuzzi, Kispo, Rimmel, Esferovite ou Chiclet). No entanto, a lei s6
prevé a caducidade por perda de cardcter distintivo quando esta
seja imputavel ao titular do registo.”? Além disso, estabelece o
direito do titular de uma marca “exigir ao editor de um dicionario,
enciclopédia ou outra obra de consulta semelhante, impressa ou
em formato eletrénico, que a reprodug¢do da sua marca nessa obra
seja, no imediato, acompanhada da mencado de que se trata de uma
marca registada, sempre que o modo como esta se encontra
reproduzida der a impressdo de que constitui o nome genérico dos
produtos ou servicos mencionados ou divulgados na obra”,
permitindo-lhe reagir ao risco de “genericido”.>®> No entanto, uma
vez caducados, os sinais outrora tutelados por direitos exclusivos
ndo poderdo voltar a ser registados enquanto se mantiverem
genéricos.>*

52 Arts. 268.2/2/a) CPI (para as marcas). Em face da remissdo constante do art.
298.2/2 n3o é evidente se este fundamento de caducidade vale também para os
logdtipos, visto que estes estdo enunciados no nimero do mesmo artigo. Por
razes de coeréncia sistematica creio que a resposta deve ser afirmativa. No caso
das DO/IG esta prevista a hipdtese de caducidade por vulgarizacdo, mas esta ndo
se aplica a “produtos vinicolas, as d4guas mineromedicinais e os demais produtos
cuja denominagdo geografica de origem seja objeto de legislagdo especial de
protecdo e fiscalizagdo no respetivo pais” (art. 309.2). Para uma analise
aprofundada deste fendmeno no Direito de Marcas veja-se NOGUEIRA SERENS, A
«Vulgariza¢do» da Marca na Directiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988
(Id est, no nosso Direito Futuro) (Separata do BFDUC 1995).

53 Art. 249.2/3, aplicavel aos logétipos por via da remissdo do art. 293.2/2. A
concessdo deste poder ao titular do logétipo parece confirmar o entendimento
defendido na nota anterior.

54 Arts. 209.2/1/d) e 288.2/1/c).
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b. Imperativo de disponibilidade

Visto que os sinais distintivos sao em grande medida tutelados
através da atribuicdo de direitos exclusivos, isto é, direitos de
proibir, € necessario assegurar um correcto equilibrio de interesses,
impedindo uma apropriagao individual de sinais que teria efeitos
nefastos na liberdade de concorréncia e na liberdade de expressao.
Nesse sentido, ndo se permite que alguém possa registar
expressdes descritivas (“carro” para vender carros) ou laudatodrias
(“bom”, “excelente”, “confortavel”), nomes geograficos ou formas

funcionais ou ornamentais.>>

|II

Nesse sentido, no acérdao C-299/99, Philips Remington, relativo
ao pedido de registo de uma marca constituida por trés cabecas
rotativas de uma maquina barbear, o TJ esclareceu que o motivo
absoluto de recusa do registo como marca de formas funcionais tem
“o objetivo legitimo de ndo permitir aos particulares utilizarem o
registo de uma marca para obter ou perpetuar direitos exclusivos
relativos a solu¢bes técnicas.”*® e no caso C-48/09-P, Lego
precisou:°’ “..0 interesse subjacente (...) consiste em evitar que o
direito das marcas acabe por conceder a uma empresa um
monopdlio de solugbes técnicas ou de caracteristicas utilitarias de
um produto. (...) Com efeito, quando a forma de um produto se
limita a incorporar a solugdo técnica desenvolvida pelo fabricante
desse produto e patenteada a seu pedido, a protecdo dessa forma

% Sendo que a generalidade destes sinais é, além do mais, desprovida de
capacidade distintiva.

56 C-299/99, Philips Remington (EU:C:2002:377), §82. Cfr. também C-53/01 a C-
55/01, Linde (EU:C:2003:206) §72.

57 C-48/09-P, Lego (EU:C:2010:516), §43 e 46.
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como marca, apds o termo da validade da patente, reduziria
consideravelmente e para sempre a possibilidade de as outras
empresas utilizarem a referida solugao técnica. Ora, no sistema dos
direitos de propriedade intelectual, tal como foi desenvolvido pela
Unido, as solugdes técnicas sé6 podem ser objeto de uma protecao
de duracdo limitada, de modo a, subsequentemente, poderem ser
livremente utilizadas por todos os operadores econdmicos”.
Também no acérdao, C-629/17, J. Portugal Ramos, se refere que a
norma que proibe o registo de termos descritivos “prossegue um
fim de interesse geral que exige que os sinais ou indicacdes
descritivas das categorias de produtos ou de servicos para os quais
é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos,
incluindo como marcas coletivas ou em marcas complexas ou

graficas.”.”8

Muitas das exclusbes de proteccdo sdao explicadas pela
necessidade de manter os sinais livres por razbes de interesse
publico, falando-se a este propdsito de um imperativo de
disponibilidade (Freihaltebediirfnis/need to keep free).>?

c. Verdade e licitude

Uma preocupacdo geral no regime dos sinais distintivos reside
em tutelar a confianca dos participantes no mercado; garantir aos
consumidores e concorrentes que a informagdao que é veiculada
através da utilizagdo desses simbolos pode ser legitimamente

58 C-629/17, Portugal Ramos (EU:C:2018:988), §16.
59 Sobre o tema vide PEDRO SOUSAE SILVA, A Protecgéo Juridica do Design (Almedina
2017) pp. 358 e ss.
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tomada como verdadeira. Fala-se, por isso, num principio da
verdade. A sua expressao tende a ser sobretudo negativa,
traduzindo-se na proibic¢do de sinais enganosos.®°

Por outro lado, ha categorias de sinais ofensivos, ditos contrarios
“a lei, moral, ordem publica e bons costumes”, cujo registo deve ser
recusado.®’ O mesmo acontece quanto a sinais com elevado valor
simbdlico “salvo autorizagdo, quando aplicavel”.5? Nestes casos fala-
se num principio de licitude.®3

80 Vide arts. 218.2/2/c), 231.2/3/d), 302.2/1/d) CPI e 32.2 RRNPC (apesar de o
principio parecer ter uma formulagdo positivo em relacao as firmas, admitem-se
firmas de fantasia, cujos termos nada tém de verdadeiro ou falso). No sentido do
que expus cfr. OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Industrial...cit., p. 150. O principio da
verdade também esta presente na caducidade de direitos por caracter enganoso
superveniente (cfr. art. 268.2/2/b)). Sobre o tema veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO,
A Marca Enganosa (Almedina 2010).

61 Arts. 231.2/3/d), 302.2/1/f). 288.2/3/c) CPI e 32.2/4/b), c) e d) RRNPC. Este tipo
de proibicdo, que tende a ser aplicada de forma inconsistente, levanta sérios
problemas em matéria de liberdade de expressdo. Nesse sentido, o Supreme
Court norte-americano considerou recentemente que a disposi¢cdo analoga no
direito de marcas norte-americano era inconstitucional por ser contraria a
primeira emenda (lancu v. Brunetti, No. 18-302, 588 U.S. ___ (2019) (decisdo de
24V1.2019). Sobre as interac¢des entre o Direito de Marcas e a liberdade de
expressdo veja-se R. BURRELL / D. GANGJEE, ‘Trade Marks and Freedom of
Expression — A Call for Caution’ IIC [2010] pp. 544-569 e WOLFGANG SAKULIN,
Trademark Protection and Freedom of Expression (Wolters Kluwer 2011).
62231.2/3/b) e 288.2/3/b) (estd prevista norma igual para desenhos ou modelos,
o art. 192.2/1/b)).

63 COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., pp. 174, 364 e 388 fala em “licitude residual”
assinalando, com razdo, que ha ilicitude na contrariedade de qualquer motivo de
recusa.
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d. Novidade e especialidade

E frequente dizer-se que, para aceder a protec¢do o sinal tem que
ser novo, isto é, nao pode existir um sinal anterior igual ou parecido
ja registado (principio da novidade).®* Esta novidade pode ser
absoluta ou relativa dependendo de operar ou ndo o principio da
especialidade. De acordo com o principio da especialidade, vigente
guanto a generalidade das marcas, o exclusivo que o direito de
marcas confere ao seu titular é limitado aos produtos ou servicos
designados no pedido de registo e a produtos ou servicos afins.®®
Assim, um sinal como “Dove” pode designar, em simultaneo,
chocolates e produtos de higiene, “Triumph” motas e roupa interior
e “Ajax” um clube desportivo e um detergente, pertencendo os
exclusivos a diferentes titulares.

Na verdade, a exigéncia de novidade depende sempre do ambito
do exclusivo conferido pelos sinais em confronto. Ndo podem existir
sinais anteriores cujo dmbito de exclusivo interfira com o ambito de
proteccdo do sinal que se pretende registar.®® Por via de regra um
sinal distintivo anterior, ainda que de natureza diferente, é motivo
de recusa de um sinal posterior.®’

64 Apesar de ser a designacdo habitual, em bom rigor a exigéncia n3o é de
novidade visto que o sinal pode ja ser conhecido e utilizado ha muito tempo, mas
ainda ndo estar registado ou até ja ter estado registado (inclusive a favor de
terceiros) e o registo ter caducado, sem que tal circunstancia (por si sd) obste ao
registo do sinal.

85 Veja-se art. 238.2.

66 OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Industrial...cit., pp. 153-155.

87 Cfr. Arts. 4.2/4 (os sinais distintivos previstos no CPI sdo fundamento de recusa
ou de anulagdo de firmas ou denominagdes sociais com eles confundiveis), 232.2
(motivos relativos de recusa de marcas, incluindo marcas, logétipos e DO/IG
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Apesar de se poder dizer que um sinal sem novidade nao possui
capacidade distintiva, visto ser confundivel com outro sinal anterior,
os dois planos distinguem-se. A falta de capacidade distintiva é uma
caracteristica propria do sinal, aferida em confronto com o que se
pretende assinalar. Em contrapartida a novidade (ou falta dele) é
determinada a luz dos sinais anteriormente registado. Assim, ao
contrario do que acontece com a novidade a afericao de capacidade
distintiva ndo obriga a considerar as anterioridades (i.e. o conjunto
de direitos de terceiros previamente existentes).

Existem excepcgGes ao principio da especialidade como é o caso
das marcas de prestigio (ndo é possivel registar a marca “BMW”
para vender fruta ou “Coca-Cola” para tintas) e, em certa medida,
das firmas.

e. Registo constitutivo, anterioridade e territorialidade

A generalidade dos direitos sobre sinais distintivos nasce com o
registo. Ou seja, quanto aos sinais distintivos o registo é
constitutivo.®® Nessa linha, havendo um conflito entre sinais vale o

anteriores) 289.2 (motivos relativos de recusa de logdtipos). No caso das DO/IG,
o art. 302.2/2 apresenta uma orientacgdo ligeiramente diferente. Admite-se ai a
possibilidade de registar uma DO ou IG igual ou semelhante a marca anterior
(quando ndo se verifiguem os pressupostos exigentes da norma). Em
contrapartida, o art. 306.2/6 dispde que o registo de marca efectuado de boa-fé
em momento anterior a protec¢do de DO/IG ndo é afectado, podendo a marca
continuar a ser usada e o respectivo registo renovado.

8 Vejam-se arts. 210.2/1, 249.2, 293.2, 306.2 CPl. No entanto, no caso das
recompensas, como veremos, 0 registo é inutil. Quanto as indicacdes de
proveniéncia, ndo havendo direito exlcusivo, ndo ha nada a registar. Em relagdo
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principio da anterioridade (prioridade no registo), prevalecendo o
direito registado em primeiro lugar (first come-first served).®®

N3o obstante, existem na lei algumas excepgdes ao principio do
registo constitutivo.”®

Desde logo, mesmo antes do registo, os sinais distintivos podem
gozar de protec¢do provisdria nos termos do art. 5.2 CPI. Esta
traduz-se na possibilidade de obter uma indemnizacdo pelo uso
indevido do sinal a partir da data da publicacdo do pedido (ou
notificacdo para o efeito), desde que o registo venha a ser
concedido.”

Por outro lado, prevé-se no art. 213.2, que guem use uma marca
ndo registada (dita “marca livre”) tem durante 6 meses uma
prioridade para a registar. Ou seja, o pedido de registo dessa marca
ndo serd afectado por pedidos anteriores apresentados ap0ds o inicio
da sua utilizacdo. 72 Passado esse prazo o utilizador da marca pode

ao titulo da obra, o registo sé é constitutivo para as obras ndo publicadas (art.
214.2 CDADC). No caso do nome civil o registo também é constitutivo, mas o
pseuddénimo/nome profissional é protegido com base no uso.

89 Veja-se, no entanto, o que se diz na nota 67 relativamente as DO/IG.

70 parte da doutrina como RIBEIRO DE ALMEIDA, A Unicidade do Sistema da Unido
Europeia de Tutela das Denominagdes de Origem e Indicagcbes Geograficas’ RDI
n.22 (2015)., p. 119 e OLIVEIRA ASCENSAO, ‘Questdes problematicas em sede de
indica¢Oes geograficas e denominagGes de origem’ DInd V, pp. 83-84 entende que
o registo da DO/IG n3do é constitutivo. COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., p. 414 é
menos peremptério, apontando que o artigo 304.2 confere “alguma protec¢ao”
as DO/IG n3o registadas.

"1 Sobre este regime veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, ‘A proteccio proviséria no Direito
Industrial’ RDI n.2 1 (2020) pp. 87-103.

2 Existe ainda a prioridade unionista, isto é a faculdade, prevista no art. 4.2-
CParis e arts. 13.2 e 14 CPl, de fazer remontar a data relevante para a
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pedir registo em qualquer altura, mas, nessa hipdtese, nao tera essa
prioridade, podendo ja ter sido “ultrapassado” por um terceiro, que
tenha, antes dele, registado marca igual ou semelhante.”?

Existem também excepgdes ao principio da anterioidade. Estas
dizem respeito as marcas de prestigio (art. 235.2) e as marcas
notdrias (234.2). Em ambos os casos uma marca com registo (ou
pedido de registo) anterior pode ser afectada por direitos
posteriores mais fortes.”* Como resulta do art. 306.2, o principio da
anterioridade também ndo vale para as DO/IG.

Sendo os direitos exclusivos concedidos pelo Estado é natural
gue estejam sujeitos ao principio da territorialidade de acordo com
o qual os direitos em causa valem apenas no territério do Estado
que os concede (art. 4.2/1).” Isto implica que, de um modo geral,
uma marca, firma ou logdtipo registado no INPI, em Portugal, ndo
sejam validos ou oponiveis em Espanha e vice-versa: uma marca ou
nome comercial espanhol ndo confere ao seu titular quaisquer
poderes em Portugal.’® H4, no entanto, alguns mecanismos como a

determinacdo de anterioridades a data do primeiro pedido em qualquer pais que
integre a Unido de Paris.

3 No entanto, dependendo das circunstancias concretas pode dar-se o caso de
estarmos perante um registo de ma fé ou concorréncia desleal “objectiva”.

74 No entanto, o CPI exige que os titulares de marcas de prestigio ou de marcas
notdrias as registem para poderem agir — cfr. arts. 234.2/2. 249.9/1/c)
(“...abrangidos ou n3o pelo registo...”) e 320.2/h) (“..cujo registo tenha sido
requerido”).

7> DARIO MOURA VICENTE, A Tutela...cit., pp. 282-283.

76 Deve assinalar-se que a tendéncia actual vai no sentido da
relativizagdo/atenuagdo do principio da territorialidade. Ness sentido veja-se
GRAEME DINWOODIE, ‘Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the
Nation-State’ Houston Law Review 41(2004) pp. 885-973.
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prioridade unionista (art. 4.2 CParis), o regime das marcas notdrias
(art. 6bis CParis), a proteccdo do nome comercial estrangeiro (art.
8.2 CParis) ou o regime da concorréncia desleal, que permitem
matizar a rigidez do principio da territorialidade.”’

f. Duragao ilimitada e caracter dinamico

Ao contrario do que acontece com os direitos relativos a
tutela da inovagdo (v.g. patentes ou desenhos ou modelos) e com o
direito de autor, os direitos sobre sinais distintivos ndo estdao
sujeitos a prazo de duragdo. A partida a sua duracdo é ilimitada.”®

Isto ndo quer dizer que os direitos em causa nao se possam
extinguir. Alguns deles estdo sujeitos a prazos de renovacdo e ao
pagamento da respectiva taxa, caducando em caso inobservancia.”®

Por outro lado, os sinais distintivos realizam funcbes de

77 Sobre isso veja-se DARIO MOURA VICENTE, A Tutela...cit., pp. 284 e ss.

78 Assim expressamente arts. 247.2,291.2 e 304.2. As recompensas e as indicacdes
de proveniéncia também ndo caducam salvo desaparecimento do objecto
distinguido com a recompensa (o vinho deixa de ser produzido ou o hotel fecha)
ou do lugar de producdo (assim a cisdo da Checoslovaquia levou a que, a médio
prazo, essa indicagdo de proveniéncia deixasse de existir, sendo que hoje em dia
uma indicac¢do dessas seria possivelmente entendida como um sinal de fantasia).
0O nome também ndo goza de tutela eterna, mas continua a gozer de protecgdo
post-mortem (art. 71.2 do Cadigo Civil), sendo discutivel se ainda estd em causa
a tutela dos interesses do de cujus ou se a tutela directa mas funcionalizada dos
interesses dos herdeiros. No Cédigo Civil da Califérnia (art. 3344.1)fixa-se um
prazo de 70 anos post-mortem (alinhado com a duragdo do Direito de Autor) do
right of publicity (que inclui a protec¢do da dimensdo econdmica do nome e da
imagem).

7 Veja-se arts. 36.2/1/b), 247.2 e 291.2 CPI.
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comunicagdo no mercado. Por isso exige-se a sua utilizagdo para
esse fim, caducando o seu registo quando deixem de desempenhar
essa funcdo, seja por falta de uso,®® pela perda de caracter
distintivo®! ou pela deceptividade superveniente.®? Da natureza
“comunicacional” dos sinais distintivos resulta um caracter
dinamico da protec¢dao. Em geral esta depende da percep¢ao dos
consumidores. Logo, como vimos, um sinal que a partida é
descritivo pode vir a ser registado gragas a capacidade distintiva
adquirida.®® Visto que o ambito de protec¢do é funcionalmente
determinado, atendendo a percepc¢ao da clientela, na medida em
gue esta mude o dmbito do direito exclusivo também pode variar
ao longo do tempo, nomeadamente tendo em conta a saturagdo ou
rarefacdo de sinais parecidos no mercado.

Apesar da natureza dindamica da percepc¢ao dos consumidores, os
sinais distintivos s3o a partida inalteraveis.?* Assim, se uma
sociedade comercial decide alterar as suas marcas (“rebranding”)
terd que fazer novos registos para os sinais que pretende passar a
usar.

8 Art. 268.2/1, 298.2/1/CPI.

81 Art. 268.2/2/a) (aplicavel aos logdtipos ex vi art. 298.2/2) e 309.2 (exluindo-se
desta causa de caducidade de DO/IG “os produtos vinicolas, as aguas
mineromedicinais e os demais produtos cuja denominacao geografica de origem
seja objeto de legislagdo especial de protecdo e fiscalizacdo no respetivo pais.”)
do CPI.

82 Art. 268.2/2/b) (aplicével aos logdtipos ex vi art. 298.2/2).

8 Arts. 209.2/2 e 288.2/2 CPI.

84 Nesse sentido cfr. arts. 205.2 CPI (marcas) e 294.2 (logétipos).
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g. Exclusivo funcionalmente determinado (risco de confusdo)

Apesar de se falar em propriedade, os direitos de exclusivo ndo
garantem o gozo ou apropriagdo total das externalidades positivas
que os simbolos possam ter/gerar. Dito de outra forma, ndo se
proibem todas as utilizacGes de sinais distintivos. Existem requisitos
positivos de infrac¢do (cuja prova esta a cargo do titular do direito)
e utilizagOes livres (que terdo que ser invocadas pelo alegado
infractor). Assim, a referéncia a alguns sinais distintivos concretos
gue eu préprio tenho feito ao longe deste texto ndo interferira com
os direitos exclusivos dos seus titulares.®> De igual modo, serad licita
a utilizacdo de uma dada marca (e.g. Samsung) por um fabricante
de filtros de 4gua “genéricos”, apenas para indicar a
compatibilidade dos seus produtos com os frigorificos da marca sul-
coreana.®

De um modo geral, os direitos sobre sinais distintivos visam
diminuir os custos de transaccdo, permitindo aos seus titulares
reagir contra usos destes sinais capazes de gerar uma confusao
indesejavel no mercado. A medida do exclusivo é determinada pela
funcdo de cada sinal distintivo. Por via de regra o exclusivo visa
proteger a funcdo identificativa e distintiva e por isso a tutela

8 \eja-se art. 249.2/1/a) e b) e 293.2

8 \leja-se art. 254.2 CPl. Estranhamente, n3o existe norma andloga (ou
remissiva) no regime do logétipo. Parece evidente que o resultado final deve ser
equivalente nos dois regimes, por aplicacdo analdgica da norma do Direito de
Marcas (ndo se diga que ndo é possivel a analogia por estar em causa norma
excepcional. Na verdade, a liberdade é a regra e os direitos exlusivos sdo a
excepgdo. Nessa medida, a norma do art. 254.2 corresponde ao regime-regra).
Nesta linha, muito claramente, OLIVEIRA ASCENSAO, ‘Direito intelectual, exclusivo e
liberdade’ ROA [2001] p. 1216.
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concentra-se em prevenir e reagir ao risco de confusdo. Existem,
porém, excepcoes a esta abordagem que passam pela proteccao de
outros valores que o sinal distintivo incorpora.®” Como veremos, no
caso das marcas e das DO/IG de prestigio o exclusivo conferido aos
seus titulares permite reagir contra utilizagdes em que nao ha
qualquer risco de confusdo, mas hd, ndo obstante, um
aproveitamento ou um prejuizo da reputacdo desses sinais.

h. Tutela indemnizatdria, inibitéria e sancionatoria

A maior parte dos sinais distintivos sao protegidos por direitos
exclusivos. A violacdo destes direitos absolutos de caracter negativo
pode gerar responsabilidade civil extracontratual (art. 347.2 CPI).
Além de exigir uma indemnizacdo o titular do direito podera
recorrer aos tribunais judiciais com vista a obter medidas inibitdrias
(ou seja, exercendo o seu direito de proibir)®® e/ou requerendo
providéncias cautelares (arts. 345.2 e 346.2). Além disso o CPI prevé
processos especiais urgentes para obtencdao ou preservagao de

87 Explicando a tensdo, central no regime dos sinais distintivos, especialmente na
marca, entre uma perspectiva que favorece tutela absoluta e outra que defende
um entendimento funcionalizado, centrado na fungado tradicional (de origem) cfr.
ADRIANO VANZETTI, ‘Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della
proprieta industriale’ Rivista di Diritto Industriale [2018] pp. 247-257.

8 Estas podem inclusive passar pelo encerramento do estabelecimento, a
interdicdo temporaria do exercicio de algumas actividades (art. 349.2) e/ou a
apreensdo e destruicdo de bens ou instrumentos do seu fabrico (art. 348.9).
Também estdo previstas san¢des acessorias no caso da responsabilidade criminal
e contra-ordenacional, nos termos do art. 317.2.
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provas ou informacdes (arts. 339.2 3 344.2).%°

Em termos sancionatérios prevé-se responsabilidade
criminal para certos casos de violacdo do direito de marca (art.
320.9), logdtipo (art. 323.2) e DO/IG (art. 324.2), crimes punidos
com pena de prisao até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias,
todos dependentes de queixa (art. 328.2). Os actos preparatérios
sdo punidos a titulo contraordenacional (art. 333.2).

J4 a invocacdo ou uso ilegal de recompensa (art. 332.2), o
uso de certos simbolos que integram motivos absolutos de recusa
de marcas (art. 334.9), o uso indevido de logdtipo ou firma (art.
335.9) ou a mera afirmacdo falsa de ser titular de um diretio
exclusivo (art. 336.2) sdo susceptiveis de gerar responsabilidade
contra-ordenacional.

Nalguns casos de utilizacdo indevida de sinais distintivos, a
actuacdo em causa podera configurar igualmente um ilicito
publicitdrio e/ou praticas comerciais desleais.”®

8 Sobre os meios de tutela na Propriedade Industrial veja-se, por todos, PEDRO
SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 563-602.

% Sobre este tema, com mais referéncias, veja-se ANA AMORIM, A Tutela da
Lealdade nas Relagdes de Mercado: A propdsito do llicito Publicitdrio (Almedina
2017).

www.revistadedireitocomercial.com
2020-11-17

1886



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

5. Marca

a. Conceito e justificacao

O direito de marca é um direito de exclusivo sobre um sinal.”* A
ordem juridica atribui a uma pessoa, preenchidos que estejam
certos requisitos, um direito de proibir a utilizagdao daquele sinal
para determinados bens e/ou servicos num dado territério.®? A
atribuicdo deste exclusivo justifica-se por reduzir custos de
transaccdo, gerar mercados mais eficientes e garantir alguns
principios éticos na actividade econémica.

Uma marca, sendo um sinal (apontando para alguma coisa,
concretamente uma origem empresarial uniforme) transmite
informagdo e assume, por isso, um papel muito relevante no
mercado. As marcas estabelecem um canal de comunicacdo, de

91 FERNANDEZ-NOVOA / OTERO LASTRES / BOTANA AGRA, Manual de la Propiedad
Industrial (Marcial Pons 2017) p. 487: “... la marca es un signo puesto en relacion
con una clase de productos o servicios (...) es la union entre el signo y el producto
(o servicio) en cuanto tal union es aprehendida por los consumidores.”.

92 Art. 210.2 CPIl. Uma discussdo diferente consiste em saber se o direito de marca
atribui igualmente um direito positivo ao uso do sinal. A meu ver a resposta deve
ser negativa, como alids demonstra a jurisprudéncia C-561/11, Fédération
Cynologique (EU:C:2013:91), que concluiu: “...o direito exclusivo do titular de uma
marca comunitdria de proibir qualquer terceiro de utilizar, na vida comercial,
sinais idénticos ou similares a sua marca é extensivo ao terceiro titular de uma
marca comunitdria posterior, sem ser necessario que a nulidade desta ultima seja
previamente declarada.”.
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transmissdo de mensagens.> E gracas as marcas que oOs
consumidores conseguem repetir experiéncias agradaveis e evitar
experiéncia desagradaveis, bem como comunicar facilmente as suas
percepcdes a outros. Diz-se pois que as marcas diminuem os custos
de transacgao, especialmente os custos de obteng¢do de informagao
por parte dos consumidores, e garantem transparéncia no mercado,
logo a sua eficiéncia.’® Na verdade, a existéncia de marcas aumenta
a concorréncia ao permitir a circulacdo da informacdo de forma
extremamente condensada.®®> Em termos econdmicos, as marcas
constituem ainda incentivos para o fornecimento de produtos de
gualidade e para a manutencdo da respectiva uniformidade e
caracteristicas.’® No entanto, ndo ha qualquer violac3do de regras do
Direito de marcas se a qualidade e/ou as caracteristicas de um dado
produto mudarem radicalmente.®” A marca estabelece um canal de

93 ANSGAR OHLY, ‘Interfaces between trade mark protection and unfair competition
law: Confusion about confusion and misconceptions about misappropriation?’ in
NARI LEE et al. (eds), Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity
(Edward Elgar 2014) p. 33.

% Annette Kur / Martin Senftleben, ob. cit., pp. 6-8.

% WILLIAM LANDES / RICHARD POSNER, ‘Trademark law: an economic perspective’
Journal of Law and Economics (1987) pp. 268-269.

% CORNISH / LLEWELYN / APLIN, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks
and Allied Rights (Sweet & Maxwell 2010) pp. 656-657.

97 Na verdade, segundo alguns isso tera acontecido em 1985 com a introducdo da
“New Coke”, que se revelou um verdadeiro flop. O Tribunal Geral no caso T-
419/17, Mendes SA (EU:T:2018:282), §60-64 parece ter adoptado a perspectiva
restritiva que proponho. Em sentido ligeiramente diferente ao exposto quanto a
mudangas “ocultas” vide COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., pp. 381-382. Também
MARIA MIGUEL CARVALHO, A Marca...cit., pp. 321 admite que no caso de diminui¢do
significativa, ndo momentanea e nao comunicada ao publico possa haver
caducidade por deceptividade superveniente (art. 268.2/2/b) CPI).
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comunicagdo entre o seu titular (a origem empresarial Unica) e o
publico consumidor. A lei preocupa-se em garantir a integridade
desse canal de comunicacdo, assegurando que sé o titular do direito
de marca pode determinar que mensagens veicular.’® Essa
circunstancia gera um conjunto de estimulos econémicos, cujos
resultados beneficiam os consumidores. Por outro lado, é
sobretudo através das marcas que os agentes econdmicos
conseguem garantir que o fruto dos seus esforcos é devidamente
atribuido.

A ideia de assinalar produtos tendo em conta a sua origem é
muito antiga e a histéria das marcas é a mais antiga de entre os
direitos intelectuais.’® Como explica OEHEN MENDES,'® quando o
direito de marcas se comecou a desenvolver na Idade Média, a
concepcado que lhe subjazia era a de proteccdo do interesse (geral)

% Como refere ROBERT BONE, ‘Hunting Goodwill: A History of the Concept of
Goodwill in Trademark Law’ Boston University Law Review 56 (2006) p. 555: “The
major focus of trademark law is protecting the source identification and
information transmission function of marks. Doing this serves three important
policy goals. First and most important, it helps to reduce consumer search costs.
By enforcing exclusivity, trademark law assures that consumers can rely on marks
to retrieve information about a product that they have acquired through
experience, advertising or word of mouth. The information might be factual (...)
or it might be emotional or affective in content. Advertising often relies on
communicating positive images and emotional associations with the product
being advertised. Indeed, the consumer’s emotional response sometimes
becomes an important component of the product itself. (...) All this factual and
emotional information about a brand is what the mark communicates.”.

% OEHEN MENDES, Direito Industrial — | (Almedina 1983) p. 22. Sobre esta evolu¢do
histérica vide, i.a., NOGUEIRA SERENS, A Monopolizagéo da Concorréncia e a
(Re-)Emergéncia da Tutela da Marca (Almedina 2007), pp. 589-683.

100 o, cit., p. 24.
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do publico consumidor. Sé no inicio do século XIX é que, fruto de
um “cataclismo socioecondmico de industrializacdo e liberalizacdo
econdmica”,’®! 3 marca passou a ser reconhecida com um bem
individualmente atribuido a um comerciante para a satisfacdo dos
seus interesses.!0?

b. Fungdes

A discussdo relativa a fung¢dao das marcas é particularmente
relevante a varios niveis. Por um lado, permite orientar a leitura do
respectivo regime, garantindo-lhe coeréncia e unidade
teleolégica.'®® Por outro, a jurisprudéncia europeia mais recente
transformou a afectacdo das funcGes protegidas num requisito para
gue, em certos casos, ocorra violacdo de direito de marca.

Neste debate contrapdem-se essencialmente duas visdes: uma
gue designo por visdo classica e outra desenvolvida pelo Tribunal de
Justica — a teoria das “funcGes protegidas”.

i. Visdo classica

A visdo classica distingue entre funcdes econdmicas e fungdes

101 palavras de TiM DORNIS, ob. cit., p. 6.

102 Nesse sentido, COUTINHO DE ABREU, ‘Marcas (noc¢do, espécies, funcdes,
principios constituintes)’ BFDC [1997] p. 134.

103 |, SiIMON FHIMA, ‘How does “Essential Function” Doctrine Drive European Trade
Mark Law?’ IIC [2005] p. 420, fala precisamente numa “grand unifying theory”.
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juridicamente tuteladas das marcas.%*

Nesta linha, a funcdo juridica essencial das marcas é a garantia
da origem/indicacdo de proveniéncia.'®® Com efeito, como

104 A distingdo remonta pelo menos a HERMANN IsAy, ‘Die Selbstdndigkeit des
Rechts an der Marke’ GRUR [1929] pp. 23-42. Ultimamente, tendo em conta a
sofisticacdo dos mercados e o crescente papel de certas técnicas de marketing é
habitual distinguir-se a marca em sentido estrito (trade mark) da marca como
imagem de uma empresa e/ou comunicac¢do de valores e de um estilo de vida
(brand). Cfr. THOMAS DRESHCER, ‘The Transformation and Evolution of Trademarks
- From Signals to Symbols to Myth’ TMR (1992) pp. 301-340.

105 Na jurisprudéncia europeia cfr. C-119/75, Terrapin (EU:C:1976:94) e,
recentemente, C-291/16, Schweppes (EU:C:2017:990), §37: “..garantir ao
consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto que exibe a
marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusdo possivel, aquele produto de
outros que tenham proveniéncia diversa”. Como explica COuTo GONCALVES, Fung¢éo
Distintiva da Marca (Almedina 1999), pp. 218 e ss. as alteragBes ao regime da
marca, nomeadamente quanto a possibilidade da sua utilizagdo simultanea por
mais do que um agente econdmico e a possibilidade da transmissdo da marca
sem o estabelecimento implicam a necessidade de “redimensionar” a fungdo
distintiva da marca. Apesar disso, para o Autor essa continua a ser “a funcao
central do sistema” (p. 265). Na doutrina CouTINHO DE ABREU, ‘Marcas...cit., pp.
129-130 distingue funcao distintiva de fungdo de indicacdo de origem. No mesmo
sentido, distinguindo claramente fun¢do de indicagdo de origem de funcdo
distintiva vide OUVEIRA ASCENSAO, ‘As Func¢Oes da Marca e os Descritores
(Metatags) na Internet’ Dind lll, pp. 7-8. Com efeito, o direito de marca, ao
conferir o controlo exclusivo sobre um simbolo, permite imputar a utilizagdo
desse simbolo ao titular desse direito e, desse modo (de forma derivada),
distinguir os produtos ou servicos assinalados com essa marca dos de outros.
Porém, a correspondéncia ndo tem que ser univoca: nada impede que os mesmos
produtos sejam vendidos sob marcas diferentes (p.ex. automaéveis Vauxhall e
Opel). De igual modo, produtos muito diferentes podem ser vendidos sob a
mesma marca. O que se garante é que aquele simbolo é controlado por uma
pessoa (que, no limite, até pode tolerar a utilizacdo da sua marca por terceiros).
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demonstra, |. SIMON FHIMA,% a funcdo essencial de garantia de
origem explica todo o regime: estda presente na exigéncia de
capacidade distintiva para que um sinal possa ser registado, no
motivo absoluto de recusa de proteccdo devido ao caracter
descritivo do sinal, na caducidade derivada de uma marca se ter
tornada genérica, na regra do secondary meaning, na exigéncia do
“usos como marca”, no teste de confusao e igualmente no regime
da marca enganosa.

De acordo com a visdo classica, além daquela funcdo essencial, o
regime das marcas de prestigio implica o reconhecimento de uma
funcdo publicitdria (mas apenas no que respeita a estes sinais
distintivos “particularmente atractivos”).’®” Em certos casos a
marca tem especial valor atractivo: um boné “Ferrari” ou um
cachimbo “Porsche” sdo especialmente valorizados pela aposicdo
da marca.1%8 E esse o fendmeno que subjaz ao merchandising de
marcas e que tem acolhimento legal na tutela reforcada das marcas
de prestigio.1®®

J4 outras fungdes como a de “fixacdo de clientela” ou de garantia

Ou seja, a marca desempenha a fun¢ido de indicacdo de (uma) origem e dai deriva
a sua funcao distintiva. Claramente neste sentido veja-se PEDRO SOUSA E SILVA, ‘O
principio da especialidade. A regra e a excepgdo: as marcas de grande prestigio’
ROA [1998], pp. 384-386 e, na jurisprudéncia, a titulo de exemplo, C-59/08,
Copad (EU:C:2009:260), §22 e C-349/95, Loendersloot (EU:C:1997:530), §22.

106 ‘How does...cit., pp. 408-418.

107 PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., p. 245; MARIA MIGUEL CARVALHO, A
Marca...cit., pp. 467-471; COUuTINHO DE ABREU, ‘Marcas...cit., p. 131.

108 CouTo GONGALVES, Fungéo...cit., p. 115 “A marca é uma verdadeira qualidade do
produto, a ponto de poder ser mais valiosa que o préoprio bem que distingue”.
109 MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘As func¢des da marca e a jurisprudéncia do T) RDI n.2
1(2014) p. 259.
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de qualidade sdao fungbes econdmicas, apenas indirectamente
garantidas — “de forma derivada” — pela fungdo essencial das
marcas.’'®© N3o existe uma obrigacdo legal de garantir a
uniformidade e qualidade dos produtos, apenas um ébvio interesse
dos agentes econdmicos em fazé-lo.*!

ii. A teoria das “fung¢0es protegidas”

A visdo cldssica — e a meu ver a correcta — foi, num certo sentido,
posta em causa pela jurisprudéncia do TJ, que adoptou
recentemente aquilo a que se chama a teoria das “fungdes
protegidas”.

Sem prescindir da identificagdo da origem como funcdo
essencial, o T) comecou a desenvolver a uma teoria de fun¢des.™? A

110 Seguimos, nesta parte, PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 242-244
e COouTO GONGALVES, Manual...cit., pp. 173 e ss. Entre nds é conhecida a posicdo
contraria de CouTiINHO DE ABREU, ‘Marcas...cit., pp. 133-134 (= Direito
Comercial...cit., p. 381), que defende a existéncia de uma funcdo (juridica) de
garantia de qualidade. Com uma perspectiva restritiva REMEDIO MARQUES,
Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual, vol. Il (Almedina 2007) pp. 424-426
considera que no caso das marcas de certificagdo e “talvez nas marcas de
associacdo” é possivel “retirar uma declaragdo negocial unilateral de garantia de
qualidade ou conformidade (...) subsumivel a promessa publica (art. 459.2/1 do
CC), contanto que o titular da marca actuasse com consciéncia da declaracdo
insita na mensagem veiculada pelo sinal” (p. 424). Parece-me que essa
consciéncia praticamente nunca estara presente.

111 ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, ob. cit., p. 14 “...from a legal perspective the
‘gquality function’ is actually void”.

112 Na verdade, a ideia de que o Direito de Marcas deveria expandir a sua
protecgdo as fungGes econdmicas das marcas ja tinha sido avangada na doutrina
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questdo surgiu a propdsito dos casos de identidade total (marca
igual para bens ou servicos iguais).’’> Nesses casos, dizia-se
habitualmente que a protec¢ao da marca era absoluta.'** No caso
C-2/00, Hélterhoff o Tribunal concluiu que nos casos de identidade
se exige ainda que uma das funcdes da marca seja afectada.*> Ou
seja, estabeleceu um requisito adicional para que, nesses casos de
identidade total, ocorra violacdo do direito de marca.*¢ No entanto,
nao ficou imediatamente claro o que é que estaria em causa.

No caso Budweiser o TJ afirmou: 17 “o exercicio deste direito [de
marca] deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um
terceiro prejudica ou é susceptivel de prejudicar as funcbes da
marca, nomeadamente a sua fungao essencial, que é a de garantir
aos consumidores a proveniéncia do produto”. Esta orientacdo veio

alema de final dos anos 60, inicio dos anos 70. Cfr. LubwIG HEYDT, ‘Zur Funktion
der Marke’ GRUR-Int [1976] pp. 339-344.

113 Apesar disso, podem encontrar-se antecedentes na jurisprudéncia relativa ao
esgotamento, nomeadamente C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Meyers
(EU:C:1996:282), §76 e C-337/95, Dior v. Evora (EU:C:1997:517), §45.

114 Nesse sentido, cfr. considerando 11 DirM (= considerando 16 DirM15) e DARIO
MOURA VICENTE, A Tutela...cit., p. 67. Em sentido préximo, o art. 16.2 do Acordo
TRIPS estabelece uma presuncdo de risco de confusdo nos casos de identidade
total. Na doutrina cfr. K H. FEzER, Markenrecht...cit., p. 927. Como explica ANNETTE
KUr, ‘Trade marks function, don’t they? CJEU jurisprudence and unfair
competition practices’ 1IC [2014] ‘p. 442 n. 45, protecgdo absoluta quer apenas
dizer que ndo seria necessdrio demonstrar a afectacdo negativa da funcdo
essencial da marca, continuando a ser exigida a utilizacdo do sinal “como marca”.
115 Vis3o confirmada logo no caso C-206/01, Arsenal, §54.

116 R|CHARD ARNOLD, ‘Infringement under Art. 10(2)(a) Trade Marks Directive
(Recast)/Art. 9(2)(a) European Union Trade Mark Regulation and effect on the
function of the trade mark’ GRUR-Int [2016] p. 885.

117.€-245/02, Budweiser, §59.

www.revistadedireitocomercial.com
2020-11-17

1894



REVISTA DE
DIREITO COMERCIAL

a ser confirmada nos casos Opel,*® Céline'* e, a titulo definitivo, no
caso L’Oreal/Bellure, quando o Tribunal proclamou: 120 “... o exercicio
deste direito [de marca] deve ser reservado aos casos em que 0 uso
do sinal por um terceiro prejudica ou é susceptivel de prejudicar as
funcdes da marca (...) Entre essas fungbes incluem-se ndo sé a
fungdo essencial da marca, que é garantir aos consumidores a
proveniéncia do produto ou do servi¢co, mas também as suas outras
fungbes, como, nomeadamente, a que consiste em garantir a
gualidade desse produto ou desse servico, ou as de comunicacao,
de investimento ou de publicidade.”.??

Revela-se muito dificil distinguir entre as varias fungdes
acessorias identificadas pelo TJ.122 Em todo o caso, neste contexto

118 .48/05, Opel, §37 “...for susceptivel de prejudicar as fun¢des da marca” e §25
“..utilizacdo prejudique, para além da sua fungdo essencial, outras fun¢des dessa
marca.”.

119 C-17/06, Céline, §16 “..Tem de prejudicar ou ser susceptivel de prejudicar as
fungbes da marca, nomeadamente a sua fungdo essencial de garantir aos
consumidores a proveniéncia dos produtos ou servigos.”.

120 ¢.487/07, L'Oreal/Bellure, §58. No mesmo sentido, cfr. ainda C-323/09,
Interflora (EU:C:2011:604), §38.

121 Apesar disso, em situagbes factuais semelhantes — utilizacdo de marcas de
prestigio para efeitos de keyword advertising pago por um concorrente — o
Tribunal veio a demonstrar alguma hesitagdo. No caso C-236/08 a C-238/08,
Google France (EU:C:2010:159), §81 o TJ referiu-se apenas a duas fungdes
(indicacdo de origem e de publicidade), e no caso C--323/09, Interflora recuperou
uma (a func¢do de investimento), sem nunca explicar porqué. Nessa medida, tem
sido apontado que os casos de keyword advertising colocam em causa a
coeréncia da teoria das func¢des protegidas.

122 ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, ob. cit., pp. 14-15. JONATHAN CORNTHWAITE, ‘Say
it with flowers: the judgment of the Court of Justice of the European Union in
Interflora v. Marks & Spencer’ EIPR [2012] p. 129 “Which, then, are the ‘functions
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ndo é sequer claro qual é que é a fungdao das fung¢des.'?* Sdao
inimeras as criticas feitas a esta teoria.'?* Assinala-se desde logo a
sua imprecisdo e consequente incerteza gerada.'?> Com efeito, a
forma como esta teoria tem sido enunciada e aplicada constitui a
“expressao de um raciocinio meramente semantico, tipico da
jurisprudéncia dos conceitos”.*?¢ Por outro lado, a teoria em causa
corre o risco de ser uma extensao do ambito de protec¢dao das
marcas, pondo em causa outros valores como a liberdade de

of the trade mark’? No one seems to know for sure, since (as mentioned above)
the legislation is silent on the subject, and the court has traditionally fought shy
of providing a comprehensive list. Some commentators have speculated that
there could be as many as 17 such functions...”.

13 Nas palavras do AG JAASKINEN, na opindo C-324/09, L'Oreal v. Ebay
(EU:C:2010:757), §46 n. 20: “N3do existe consenso terminoldgico ou substancial
quanto ao modo como as «fungdes» da marca devem ser entendidas. O mesmo
se aplica as relagBes conceptuais existentes entre as diversas funcgdes,
nomeadamente a questdo de saber se algumas (ou todas) as fungGes podem
efectivamente ser consideradas incluidas na fun¢do essencial da marca, que é
garantir aos consumidores a proveniéncia do produto ou do servigo.”.

124 ANSGAR OHLY, ‘Keyword Advertising or Why the ECJ's Functional Approach to
Trade Mark Infringement Does Not Function’ 1IC [2010] p. 881: “The
Arsenal/L'Oréal test thus results in a dilemma: it either yields lopsided results or
it becomes a “black box”, which makes it impossible to predict when a court will
consider one of the trade mark functions to be adversely affected. Hence the
“function theory” does not function.”. Mas também ha quem a aplauda e
considere  justificada  (p. ex. FEzer, ‘Markenshcutzfahigkeit der
Kommunikationszeichen (§§ 3 und 8 MarkenG) und Kommunikationsschutz der
Marken (§§ 14 und 23 MarkenG) — Die funktionale Kennzeichenrechtstheorie als
Perspektive des ,L'Oreal”-Urteils des EuGH’ WRP [2010] pp. 165-181 e JOANNE
Box, ‘Comment’ 1IC [2010] pp. 488-489).

125 ANSGAR OHLY, ‘C-323/09, Interflora cit., p. 1132.

126 ANNETTE KUR, ‘Trade marks function, ...cit., p. 443.
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concorréncia e a liberdade de expressdo.!?”” Tendo em conta a
incoeréncia e dificil sustentabilidade desta construcdo, pelo menos
do ponto de vista dogmatico, parece-me mais util e mais correcto
manter a visdo cldssica. 1?8

127 NARI LEE, “Public domain at the interface of trade mark and unfair competition
law: The case of referential use of trade marks’ in NARI LEe et. alii (eds.),
Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity (EE 2014) pp. 310-311. Esta
extensdo revela-se alids paradoxal; afinal de contas a generalidade dos autores
considera que na origem da teoria das fungdes estava um esforgo de limitar o
alcance do direito de marca nos casos de dupla identidade (assim v.g. ANDREW
BAILEY, ‘Trade mark functions and protection for marks with a reputation’ JIPLP
[2013] p. 868).

128 Tolas COHEN JEHORAM, “The Function Theory in European Trade Mark Law and
the Holistic Approach of the CJEU’ TMR 102 (2012) p. 1252: “..the CJEU is
struggling with the legal structure of trade mark law and seems to overstep the
legal possibilities when confronted with interfaces with other areas of the law.”.
O mesmo Autor conclui (p. 1253): “The holistic approach (...) of the CJEU does
not lead to a well-structured application of the law, but a hotchpotch of casuistic
rulings, which should lead the way in specific circumstances. It does not help to
bring legal certainty or clarity, which makes it even more important for academics
and practitioners alike to keep showing the way.”. Assim também MARIA MIGUEL
CARVALHO, ‘As fungGes...cit. p. 269. Tendo em conta a vastiddo de fungGes
enunciadas, o seu real significado enquanto requisito de violagdo do direito de
marca é diminuto. Sendo a marca protegida quanto as fungGes de publicidade,
comunicagdo, investimento, garantia de qualidade “e outras”, ndo se opera uma
verdadeira delimitagcdo: qualquer uso relevante da marca poderd ser apresentado
como afectando negativamente uma ou mais dessas nebulosas funcdes
identificadas pelo TJ. Apesar disso, nos casos de keyword advertising, a teoria das
fungdes serviu para eximir a Google de responsabilidade. ANNETTE KUR / MARTIN
SENFTLEBEN, ob. cit., p. 15 sugerem que a teoria das fungGes serve para proceder a
um equilibrio de interesses. Se assim €, o problema reside na extrema indefinicdo
quanto a forma como esse equilibrio é (e deve ser) feito.
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c. Objecto

i. Requisitos de proteccao e tipos de marcas

Uma marca consiste num sinal com capacidade distintiva e
passivel de ser representado no registo de forma clara e precisa
(art. 208.2). O primeiro requisito (suscetibilidade de distinguir
produtos ou servicos) é substantivo e o segundo (possibilidade de
representacdo) é essencialmente procedimental.

Ao abrigo do CPI de 2003 exigia-se que a marca fosse susceptivel
de representacdo grafica.'?® Em transposi¢do da DirM, o actual CPI
basta-se com a capacidade de representacdo. O que se visa é
garantir que quem consulte o registo possa conhecer qual o objecto
do direito de marca. No entanto, ndo creio que esta alteracdo se
traduza num alargamento do tipo de sinais passiveis de ser
protegidos como marcas.

Sdo considerados sinais admissiveis (tipos de marcas), além das
marcas “convencionais”,*3° simbolos como o som (marca sonora), 3!
o relevo (marca tactil), a cor Unica (marca de cor abstracta ou
monocolor),'3? a forma do produto ou da sua embalagem (marca

129 Apoiando-se nessa exigéncia de uma representacdo grafica “clara, precisa,
completa por si propria, facilmente acessivel, inteligivel, duradoura e objetiva.”, o
TJ, no acérdio C-273/00, Sieckmann (EU:C:2002:748), rejeitou a possibilidade de
registar marcas olfactivas.

130 Os slogans, apesar do seu cardcter nominativo, também podem ser incluidos
nas marcas ndo convencionais. A sua admissibilidade foi confirmada
nomeadamente no acérddo C-398/08-P, Audi (EU:C:2010:29).

131 ¢-283/01, Shield Mark (EU:C:2003:641).

132 C-104/01, Libertel (EU:C:2003:244).
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tridimensional/de forma), a posicdo (marca de posi¢do),33
hologramas e sequéncias de imagens (marca dindmica). Em
contrapartida, considera-se que o registo de marcas gustativas e de
marcas olfactivas ndo é, vidavel pelo menos por enquanto,
atendendo ao actual estado da técnica.'3*

ii. Motivos absolutos de recusa

Além dos requisitos a que aludi — sinal com capacidade distintiva
e possibilidade representacdao de forma clara e precisa, — o Direito
de Marcas consagra um conjunto alargado de motivos absolutos de
recusa. O que esta em causa sao caracteristicas intrinsecas do sinal
gue, por variadas consideracOes, excluem a possibilidade do seu
registo.

Alguns motivos resultam da prépria nogdo e fun¢do da marca. E
assim quanto a recusa do registo do sinal que ndo corresponda ao
conceito de marca, das marcas desprovidas de caracter distintivo,
das marcas genéricas e das marcas enganosas.'3> Esses sinais sdo
incapazes de desempenhar corretamente a fungdo juridica principal
da marca Desse modo, a jurisprudéncia europeia ja deixou claro que
ndo é possivel registar um conceito (no caso, a ideia de um

133 0 exemplo frequente dado é o da etiqueta no bolso traseiro das calcas da
Levi’s.

134 para mais detalhes sobre os tipos de marcas e o seu tratamento vide PEDRO
SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 215 e ss. e COUTO GONCALVES, Manual...cit.,
pp. 197 e ss. Discutindo a possibilidade de proteccdo de criagGes gustativas e
olfactivas pela Propriedade Intelectual vide NUNO SOUSA E SivA, Concorréncia
Desleal...cit., pp. 403-407.

135 Veja-se arts. 209.2 e 231.92/1.
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aspirador transparente),’3® sinais particularmente simples (como
um ponto de exclamac¢do!®’ ou a letra A'38) e formas relativamente
comuns (como um sabonete,3° uma lanterna*® ou uma pastilha de
detergente!4t).

Outras exclusdes visam garantir a liberdade de concorréncia e a
correta ordenacdo do sistema. Esta divisdo ndo é estanque, dado
gue algumas exclusdes acautelam simultaneamente mais do que
um destes interesses. Isto é especialmente claro no que se refere a
exclusdo de sinais que ndo sejam aptos a satisfazer a funcdo
distintiva das marcas. E 6bvio que impedir o registo de um sinal
descritivo garante a liberdade de concorréncia.'*?> No entanto, ha
certos sinais (v.g. formas funcionais) que, mesmo que sejam aptos
a realizar essa funcdo distintiva, sdo excluidos da protecdo para
garantir a liberdade de concorréncia. E assim especialmente no caso
das marcas tridimensionais, quando os sinais sejam exclusivamente
constituidos “pela forma ou por outra caracteristica imposta pela
propria natureza dos produtos”, “pela forma ou por outra
caracteristica dos produtos necessaria para obter um resultado
técnico” ou “por uma forma ou por outra caracteristica que confira

um valor substancial aos produtos”.1*3

136 c-321/03, Dyson (EU:C:2007:51), §38-39.

137 1.191/08, Joop! (EU:T:2009:376).

138 C.265/09-P, BORCO (EU:C:2010:508).

139 C-107/03-P, Procter & Gamble (EU:C:2004:554).

140 -136/02-P, Mag (EU:C:2004:592).

141 -144/06-P, Henkel (EU:C:2007:577).

142 C-191/01-P, Wriggley Doublemint (EU:C:2003:579), §31.

143 Art. 209.2/1/b). Nesse sentido, C-205/13, Hauck (EU:C:2014:2233), §19: “O
objetivo imediato da proibicdo de registar formas que sdo puramente funcionais
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Por dltimo, certas exclusGes visam garantir interesses de
coeréncia sistematica, ordem publica ou compromissos
internacionais, como no caso da proibicdo do registo de marcas
contrarias a ordem publica ou aos bons costumes, das marcas com
um interesse publico particular, das marcas protegidas ao abrigo do
art 6.2ter da CParis,'** das marcas cujo registo esteja excluido ao
abrigo da protecdo denominacdes de origem ou indicacOes
geograficas, mencdes tradicionais de vinho, especialidades
tradicionais garantidas ou variedades vegetais.'*

iii. Motivos relativos de recusa

Os motivos de recusa previstos nos arts. 232.2 a 235.2 dizem-se
relativos visto estarem em causa direitos ou interesses de terceiros.
Uma parte relevante destes fundamentos prende-se com a
existéncia de sinais distintivos anteriores (marcas, logdtipos, firmas
e DO/IG) que, em respeito pelo principio da novidade, sdo, salvo
consentimento (art. 236.2), impedimento a concessdo do registo de

(...) ou que conferem um valor substancial ao produto (...) é evitar que o direito
exclusivo e permanente atribuido por uma marca possa servir para perpetuar
outros direitos que o legislador da Unido pretendeu submeter a prazos de
caducidade.”. Na doutrina cfr. MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘Desenhos e modelos.
Caracter singular. Cumulagdo com marca’ Dind VI, p. 441. Ao abrigo da anterior
Diretiva e Regulamento ndo se referiam “outras caracteristicas” o que gerava
debate sobre saber se as exclusdes de aplicavam a formas bidimensionais. Agora
essa questdo estara resolvida afirmativamente. Em detalhe sobre estas exclusdes
cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, A Protegdo...cit. pp. 313 e ss.

144 Esta disposicdo da CParis prevé a prote¢do dos emblemas dos Estados.

145 Art. 231.2/3,4 e 5.
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marca. 146

O mais frequente é estar em causa a comparagao entre marcas,
discutindo-se se ocorre imitagdo ou usurpacdao. O legislador
portugués enuncia no ar. 238.2 os requisitos para que uma marca se
considere imitada ou usurpada por outra, devendo assinalar-se que
se trata de uma nogdo objectiva, sem consideragdes de intengao ou
consciéncia (por outras palavras, hd imitagdo ou usurpagdao mesmo
que o requerente do registo posterior desconhecesse a marca
anterior).

O primeiro e mais 6bvio é a prioridade no registo, a marca
anterior é que prevalece, sendo essa a marca imitada ou usurpada.
Os dois requisitos seguintes, que se afectam mutuamente,'#’
prendem-se com a semelhanga entre produtos ou servicos a que
os sinais visam assinalar e com a pareceng¢a dos simbolos. O que se
visa é determinar se estas parecencas sdo suficientes para gerar um

146 Deve assinalar-se que os motivos de recusa previstos no n.2 1 do art. 232.2 s3o
de conhecimento oficioso, enquanto que os consagrados no n.22 dependem de
invocacdo. Sobre os motivos relativos de recusa vide PEDRO SOUSA E SILVA, Direito
Industrial...cit., pp. 264 e ss. e COUTO GONCALVES, Manual...cit., pp. 249 e ss.
147.C-39/97, Canon, §17: “A apreciacio global do risco de confusdo implica uma
certa interdependéncia entre os factores tomados em conta, nomeadamente a
semelhanga das marcas e dos produtos ou servigos designados. Assim, um
reduzido grau de semelhanca entre os produtos ou servigos designados pode ser
compensado por um elevado grau de semelhanca entre as marcas, e
inversamente. A interdependéncia entre estes factores encontra efectivamente
expressdo no décimo considerando da directiva, segundo o qual é indispensavel
interpretar o conceito de semelhanca em relacdo com o risco de confusdo cuja
apreciagao, por seu turno, depende nomeadamente do conhecimento da marca
no mercado e do grau de semelhanca entre a marca e o sinal e entre os produtos
ou servigos designados.”.
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risco de confusdo para o consumidor médio.'*® Esta é uma quest&o
de Direito e ndo uma quest3o de facto.'#

A semelhanga entre produtos ou servicos é aferida a luz da
natureza dos bens, do seu destino e utilizacdo, do seu caracter
concorrente ou complementar, aos canais de distribuicao
respectivos (nomeadamente se sdo vendidos nos mesmos sitios).>°

A parecenga entre os simbolos é ponderada tendo em conta
varios factores, tais como elementos fonéticos, graficos, visuais e
conceptuais, a capacidade distintiva dos sinais em causa, 0s
elementos dominantes do sinal, o seu conhecimento por parte do
publico consumidor e o grau de ateng¢do do consumidor médio

148 0 consumidor médio é um padrdo objectivo, uma figura nocional semelhante
a do “bonus pater familias” do art. 487.2 do Cédigo Civil. A nogdo de “consumidor
médio da categoria de produtos ou servicos em causa, normalmente informado
e razoavelmente atento e advertido” (v.g. C-53/01, Linde (EU:C:2003:206), §41) é
utilizada para aferir da existéncia (ou falta de) capacidade distintiva de um dado
sinal, avaliar se a marca é enganosa (originaria ou supervenientemente) e
determinar se ocorre risco de confusdo. Sobre o consumidor médio veja-se
JENNIFER DAvis, ‘Revisiting the average consumer: an uncertain presence in
European trade mark law’ IPQ [2015] pp. 15-30.

149 No entanto, como explica LOTTE ANEMAET, ‘The Fairy Tale of the Average
Consumer: Why We Should Not Rely on the Real Consumer When Assessing the
Likelihood of Confusion’” GRUR-Int [2020] pp. 1008-1026, os Tribunais recorrem
(correctamente) tanto a factores empiricos como a considera¢gdes normativas,
mas ha um risco considerdvel de desequilibrio se o risco de confusdo for tratado
essencialmente como uma questdo de facto.

150 c-39/97, Canon, §23. Sobre esta avaliacdo veja-se ILANAH FHIMA / DEV GANGIEE,
The Confusion Test in European Trade Mark Law (OUP 2019) pp. 104 e ss.
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daquele tipo de produtos.!>!

Além da existéncia de outros sinais distintivos, também se
incluem nos motivos relativos a violacdo de outros direitos de
propriedade industrial, direito de autor ou direitos de
personalidade, bem como o registo ndo autorizado de uma marca
por agente ou representante.’>?

d. Ambito da tutela: uso juridicamente relevante do sinal

Como vimos, os sinais distintivos sdo exclusivos funcionalmente
determinados. Assim, nem toda a utilizagdo de um simbolo
registado como marca é passivel de ser proibida. Na linha da
jurisprudéncia europeia, ANNETTE KUR / THOMAS DREIERY3 falam num
conjunto de implied preconditions para se verificar a violacdo do
direito de marca. Estas sdo: um uso activo do sinal por parte do
alegado infractor; um uso no comércio (in the course of trade); um
uso em relagdo a bens ou servigos; e um uso susceptivel de afectar
as fungOes protegidas da marca.

O uso tem que ser um uso activo. Como afirmou o TJ:1>

151 Sobre estes elementos em detalhe veja-se ILANAH FHIMA / DEV GANGIEE, ob. cit.,
pp. 17 e ss. e PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 279 e ss.

152 Arts. 212.2, 232.2/1/f), g) e 232.2/2.

153 0p. cit., p. 195. E essa a estrutura da andlise seguida pela jurisprudéncia
europeia, v.g. nos casos C-236/08 a C-238/08, Google France e C-62/08, UDV
North America (EU:C:2009:111), §42. Enunciando os requisitos tal como no texto
cfr. p. ex. C-17/06, Céline, §16.

154 C-179/15, Daimler AG (EU:C:2016:134), §39. Estava em causa a eventual
responsabilidade de uma oficina por anuncios que utilizavam a marca Mercedes
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“..segundo o seu sentido habitual, a expressdo «zu benutzeny,
«using», «faire usage», «usare», «het gebruik», «hasznal», (...)
implica um comportamento ativo e um dominio, direto ou indireto,
do ato que constitui o uso. Ora, ndo é esse o caso se o ato é realizado
por um operador independente sem o consentimento do
anunciante, ou mesmo contra a vontade expressa deste ultimo.”.

O uso tem também que ocorrer na vida comercial.’>®> Diz-se
que:*>® “O uso do sinal idéntico a marca ocorre na vida comercial
guando se situe no contexto de uma actividade comercial que tenha
em vista um proveito econdmico, e ndo no dominio privado”. No
caso C-324/09, L’Oreal v. Ebay, o TJ afirmou mesmo:!7 “..quando
uma pessoa singular vende um produto de marca num sitio de
comércio electrénico sem que esta transac¢do se enquadre no
contexto de uma actividade comercial, o titular da marca ndo pode
invocar o direito exclusivo (...). Em contrapartida, se as vendas ai
efectuadas ultrapassarem, devido ao seu volume, frequéncia ou
outras caracteristicas, a esfera de uma actividade privada, o

em conexdo com essa oficina e que eram reproduzidos, contra a sua vontade, em
sites de terceiros.

155 CouTINHO DE ABREU, Curso...cit., p. 399 “...é claro que ndo ha ofensa do direito a
marca quando numa roda de amigos falamos depreciativamente de certa marca;
ou quando um dirigente de associa¢cdo de consumidores menciona determinada
marca em entrevista para referir os maleficios de alguns componentes dos
produtos respetivos”..

156 C-206/01, Arsenal, §40; C-17/06, Céline, §17; C-236/08 a C-238/08, Google
France, §50.

157 (EU:C:2011:474), §55. Apesar disso, a doutrina entende que associacdes e
outras entidades sem fins lucrativos podem fazer um uso na vida comercial (assim
ToBIAS COHEN JEHORAM / VAN NISPEN / TONY HUYDECOPER, European Trademark Law
(Wolters Kluwer 2010) p. 266).
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vendedor enquadra-se no dmbito da «vida comercial» na acepcao
dos referidos artigos.”.*>® Indo ainda mais longe, no caso Google
France concluiu que:*™ “..0 prestador do servico de
referenciamento [a Google] opera «na vida comercial» quando
permite aos anunciantes seleccionar sinais idénticos a marcas,
como palavras-chave, armazena estes sinais e exibe os anuncios dos
seus clientes a partir destes, ndo resulta de tais elementos, no
entanto, que esse prestador faca ele préprio um «uso» destes
sinais...”. Em contrapartida, o concorrente que utiliza a marca de
outro como keyword faz um uso juridicamente relevante dessa
marca. 160

O direito de marca s6 permite proibir utilizacbes do sinal
registado (ou sinais semelhantes) como marca. 1°* O artigo 249.2
apresenta uma lista exemplificativa de actos que constituem uso
como marca e, como tal, poderdo ser proibidos: “a) A aposicdao do
sinal nos produtos, na sua embalagem ou num outro meio através
do qual sejam apresentados; b) A oferta de produtos para venda
que ostentem o sinal, bem como a respetiva colocagao no mercado
ou armazenamento para esse fim, ou a oferta ou a prestagdo dos
servigos que ostentem o sinal; c) A importagao ou a exportagao de
produtos em que surja aposto o sinal; d) A utilizagdo do sinal, no
todo ou em parte, como firma ou denominagdo social ou como

158 Ou seja, estamos perante o critério do art. 13.2/1 do C4digo Comercial.
159.C-236/08 a C-238/08, Google France, §55.

160 C-323/09, Interflora, §30-31; C-558/08, Portakabin, §27; C-278/08,
BergSpechte (EU:C:2010:163), §18; C-236/08 a C-238/08, Google France, §52.

161 Curiosamente este requisito ndo consta expressamente do texto normativo,
mas é aceite pela generalidade da doutrina (MIQUEL PEGUERA, ‘Uso a titulo de
marca y alcance del jus prohibendi’ ADI [2012-13] pp. 188-189).
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parte caracteristica dessa firma ou denominacdo; e) A utilizacdo do
sinal em documentos comerciais e na publicidade; f) A utilizacdo do
sinal em publicidade comparativa quando esta contrarie a legislacao
vigente em matéria de publicidade.”

No acérddo C-23/01, Robelco o T) afirmou que a utilizagdo de
uma marca como parte de uma firma nao constitui uso como marca,
logo ndo pode ser proibido ao abrigo do direito de marcas.®? E na
decisdo C-119/10, Frisdranken ficou claro que “um prestador de
servicos que, a pedido e segundo as instru¢cdes de um terceiro,
enche embalagens que |he foram fornecidas por esse terceiro, o
gual ap6s previamente nessas embalagens um sinal idéntico ou
semelhante a um sinal protegido como marca, nao faz ele préprio
um uso desse sinal susceptivel de ser proibido por forca desta
disposic30.”.1®3 No caso Medusa, o BGH sublinhou que o uso
decorativo ndo constitui uso como marca mesmo que uma pequena
parte dos consumidores reconhega aquele elemento como uma
marca. 164

162 (EU:C:2002:706), §34. Em Portugal, seria necessario ter em conta o art. 4.2/4
do CPI que, ao permitir anular a firma, sinal de uso obrigatdrio, levaria a um
resultado equivalente a proibicdo de utilizagao.

163 (EU:C:2011:837), §37. Na mesma linha, “uma pessoa que armazena, em nome
de um terceiro, produtos que violam um direito de marca, sem ter conhecimento
dessa violacdo” ndo pratica nenhum ilicito — C-567/18, Coty (EU:C:2020:267).

164 BGH, 24.XI. 2011 (I ZR 175/09). Estava em causa a utilizagdo da representacio
da deusa grega Medusa, que constitui o motivo figurativo dominante da marca
Versace. Porém, no caso Lila Postkarte esse mesmo tribunal tinha considerado
que bastava a evocagdo de um sinal (no caso a marca de cor abstracta registada
a favor da Milka, a par da marca verbal) para que se considerasse haver uso da
marca (estava em causa um trocadilho, atribuindo, num postal de cor lilas, um
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A exigéncia de afectacdo negativa das funcbes protegidas das
marcas, se a teoria das funcdes for aplicada coerentemente, ndo
terd qualquer efeito delimitador.16>

Em suma, parecem estar excluidos usos puramente decorativos
e puramente indicativos, umas vezes por nao serem uso como
marca outra por nao afectarem as fungdes protegidas. De igual
forma, as utilizacdes na vida privada ou a titulo incidental
(nomeadamente no ambito de prestacdo de servicos a terceiros —
v.g. adwords ou o enchimento de garrafas) ndo estardo abrangidas
pelo ius prohibendi do titular do direito de marca.

e. As trés hipoteses de violagao do direito de marca

O legislador dividiu os casos de violagdo do direito de marca em
trés hipoteses: dupla identidade, risco de confusdo e tutela das
marcas de prestigio, correspondendo as trés alineas do art. 249.2/1
do CPI.

i. Dupla identidade

Os casos de dupla identidade, referidos na alinea a), dizem
respeito a utilizacdo do mesmo simbolo para os mesmos produtos
ou servi¢os. No entanto, tendo em conta o facto de o consumidor
médio ndo fazer uma comparacao directa, mas antes partir de uma

poema a “Rainer Maria-Milka” (BGH, decisdo de 3.11.2005 (I ZR 159/02), Lila
Postkarte, rn. 24-25).

165 DEv GANGIEE, ‘Trade Marks and Allied Rights’ in ROCHELLE DREYFUSS / JUSTINE PILA
(eds), The Oxford Handbook of Intellectual Property (OUP 2018) 517-571 p. 534.
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memoéria imperfeita, diferencas de pormenor entre sinais nao
bastam para afastar a aplicacdo desta hipdtese.'®® Como explicou o
TJ:187 “_.um sinal é idéntico a marca quando reproduz, sem alterar
nem acrescentar, todos os elementos que constituem a marca ou
guando, considerado no seu conjunto, contém diferencas tao
insignificantes que podem passar despercebidas aos olhos de um
consumidor médio.” Da mesma forma, se os produtos ou servicos
em causa estdo cobertos pela descricdo mais ampla de produtos ou
servicos para 0s quais a marca anterior esta registada, poder-se-a
aplicar esta hipdtese.168

No fundo estdo em causa casos de contrafac¢do, importacdes
paralelas ndo cobertas pela regra do esgotamento e utilizacdo da
marca de outrem, nomeadamente em publicidade.®?

ii. Risco de confusao

A hipdtese mais frequente e, por isso, com maior relevancia
pratica, diz respeito a utilizacdo de um sinal semelhante a marca
registada em produtos ou servicos iguais ou afins aqueles para os

166 \/eja-se p. ex. Ac. TRL 7.X1.2019 (rel. TERESA SANDIAES) “...consumidor (...) em
geral ndo tem possibilidade de proceder a exame comparativo, e (...) deve ter em
conta uma impressao de conjunto, global., fruto de exame rapido, sintético,
desvalorizando pormenores, e centrando-se nos elementos essenciais.”

167 C-291/00, LTJ Diffusion (EU:C:2003:169), §54.

168 ALEXANDER TSOUTSANIS, ‘Art. 9” in GIELEN, CHARLES / VON BOMHARD, VERENA (eds) —
Concise European Trade Mark and Design Law (Wolters Kluwer 2017) p. 120.

169 ALEXANDER TSOUTSANIS, ‘Art. 9’ cit., p. 120.
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quais a marca se encontra registada (referida art. 249.2/1/b)).17° Ai
o critério para determinar se a utilizacdo de um dado sinal infringe
uma marca anterior é a existéncia de risco de confusdo.'’! Existe
uma sofisticacdo de analise quanto aos factores utilizados para,
através de uma impressdo de conjunto e na perspectiva do
consumidor médio, determinar a confundibilidade de sinais
(elementos fonéticos, graficos, visuais e conceptuais, a capacidade
distintiva dos sinais em causa, os elementos dominantes do sinal, o
seu conhecimento por parte do publico consumidor, o grau de
atencdo do consumidor médio) e a proximidade dos produtos ou
servicos. 172

Uma leitura das disposi¢cGes europeias ou do art. 238.2 do CPI,
gue consagra uma definicdo de imitacdo, levanta a interrogacdo: o
que é afinal o risco de associagdo?1”3 A primeira vista dir-se-ia que

170 Também serd de aplicar esta alinea no caso de utilizacdo de sinal igual para
produtos ou servigos distintos mas proximos daqueles que estdo indicados no
registo.

171 peve assinalar-se que, apesar de o teste ser comum (basicamente, o que se
encontra previsto no art. 238.2), existem subtis diferengas entre a andlise de risco
de confusdo feita para aferir da verificacdo de motivos relativos de recusa (seja
em sede oposi¢do ou de anulagdo) e aquela que é feita para verificar se ocorre
violagdo do direito de marca. Desde logo, no primeiro caso deve ter-se em conta
os sinais tais como apresentados a registo. No segundo deve comparar-se a marca
anterior tal como registada com o sinal alegadamente infrator tal como é
utilizado.

172 para uma analise destes factores vide ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, ob. cit.,
pp. 223 e ss.; COUTo GONGALVES, Manual...cit., pp. 251 e ss.; PEDRO SOUSA E SILVA,
Direito Industrial...cit., pp. 274 e ss.; FERNANDEZ-NOVOA / OTERO LASTRES / BOTANA
AGRA, ob. cit., pp. 557 e ss.; CARLOS OLAVO, Propriedade Industrial...cit., p. 100 e ss.
173 A inser¢do deste termo logo na primeira Directiva (1989) resultou da
insisténcia dos paises do Benelux que contemplavam essa hipdtese no art.
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o risco de associacdo é menos exigente que o risco de confusdo. Na
associacdo o consumidor médio ligaria as duas marcas, ainda que
ndo as confundisse. No entanto, a leitura feita pelo TJ no reenvio C-
251/95, Sabel/Puma foi outra.

Nesse acorddo o Tribunal comecou por fazer distingdes: 1’4 “...o
risco de associacdo compreende assim trés hipdteses: em primeiro
lugar, o caso em que o consumidor confunde o sinal e a marca em
questdo (risco de confusdo directa); em segundo lugar o caso em
gue o consumidor estabelece uma ligacdo entre os titulares do sinal
e da marca e os confunde (risco de confusdo indirecta ou de
associacdo); em terceiro lugar, aquele em que o consumidor efectua
uma aproximacao entre o sinal e a marca, despertando a percepgao
do sinal a recordacdo da marca, sem todavia os confundir (risco de
associacdo propriamente dita)”. Com base nesta triparticao
esclareceu que:'’> “...a mera associa¢do entre duas marcas que o
consumidor pode fazer pela concorddncia do seu conteudo
semantico ndo basta, por si, para concluir pelo risco de confusdo na
acepcdo do referido preceito”. Por outras palavras o risco de
associacdo propriamente dita ndo estd coberto. Ou seja, “..o0
conceito de risco de associacdo ndo é uma alternativa ao conceito

de risco de confus3o, mas serve para precisar o seu alcance.”.1’®

13.2/1/b) da Loi uniforme Benelux sur les marques des produits de 1971.
Descrevendo esta evolucdo legislativa e o debate quanto a interpretacdo do
conceito vide FERNANDEZ-NOVOA, ‘El Riesgo de Asociacion’ ADI [1997] pp. 23-38.
174 €-251/95, Sabel/Puma (EU:C:1997:528), §16.

175 ¢-251/95, Sabel/Puma, §26.

176 C-342/97, Lloyd Schuhfabrik (EU:C:1999:323), §17. Como sublinham ANNETTE
KUR / MARTIN SENFTLEBEN, ob. cit., p. 318, este entendimento do conceito de risco
de associagdo acaba por torna-lo praticamente irrelevante.
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Sendo assim, apenas o risco de confusdo indirecta — o
consumidor médio ser levado a acreditar que os produtos provém
da mesma origem empresarial ou de empresas economicamente
ligadas, ainda que ndo considere que os locais de producdo sdo os
mesmos — deve considerar-se compreendido no risco de
confusdo.t’’

iii. Tutela das marcas de prestigio

Compreende-se que o titular de uma marca ndo veja com bons
olhos que outro agente econdmico utilize uma marca exactamente
igual a sua ainda que para produtos ou servigos completamente
diferentes. Ndo agradara ao titular de uma marca de t-shirts que um
restaurante utilize a mesma marca. Cada utilizagdo contribuira para
a vulgarizacdo desse sinal, para a sua diluicdo. Além disso, caso a
marca anterior tenha especial reputacdo, os consumidores poderdo
ser atraidos pelo sinal que ja conhecem, beneficiando o novo
utilizador da reputacao construida pelo primitivo utilizador do sinal.
O desagrado do titular da marca serd ainda maior quando os
produtos ou servigos em causa gerem uma associa¢do que o titular
da marca anterior ndo deseja. Um exemplo classico prende-se com
o compreensivel desconforto do titular de uma conhecida marca
holandesa de gin, quando um sinal semelhante comecou a ser
utilizado para vender lixivia.’8

177 MARIA MIGUEL CARVALHO, Merchandising de Marcas (Almedina 2003) pp. 88-89.
178 Decisdo Klarein/Claeryn do Tribunal do Benelux de 1.111.1975
(NL:XX:1975:AB3388). PEDRO SOUSA E SILVA, ‘O principio...cit., p. 379, refere as
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E em atengdo a esses interesses que a tutela conferida as marcas
de prestigio (contra o registo e contra o uso de sinais iguais ou
semelhantes) escapa a incidéncia do principio da especialidade.”®
Nas palavras do TJ:18% “g protecc3o (...) ndo depende da verificacdo
de um grau de semelhanga tal entre a marca de prestigio e o sinal
gue exista, no espirito do publico em causa, um risco de confusao
entre estes. Basta que o grau de semelhanga entre a marca de
prestigio e o sinal leve o publico em causa a estabelecer uma ligacao
entre o sinal e a marca.”.

Para que uma marca beneficie da tutela alargada prevista nos
arts. 235.2, 249.2/1/c) e 320.2/h) CPl é necessario que seja
considerada uma marca de prestigio.!®!

hipdteses académicas da utilizagdo da marca VALIUM para urnas funerarias e da
marca FERRARI para artigos pornograficos.

1791, SHIMON FHIMA, Trade mark dilution in Europe and the United States (OUP
2011) p. 2. De acordo com este principio a marca sé vale (ou seja, sé é motivo
relativo de recusa ou objecto de violagdo) para os bens ou servigos iguais ou afins
aqueles para que foi registada (cfr. PEDRO SOUSA E SILvA, ‘O principio...cit., p. 395).
E este principio que explica que TRIUMPH assinale motociclos e lingerie (a ainda
se admitam as bolachas TRIUNFO). A tutela das marcas de prestigio constitui um
dominio complexo do Direito de marcas, cuja teorizagdo remonta a um artigo de
1927 da autoria FRANK SCHECHTER , ‘The Rational Basis of Trade Mark Protection’
HLR [1927] pp. 813-833. Sobre o pensamento de SCHECHTER, com referéncias
adicionais, veja-se NUNO SOUSA E SILVA, Concorréncia Desleal...cit., pp. 276 e ss.

180 C.408/01, Adidas v Fitnessworld (EU:C:2003:582), §31.

181 Um componente indiscutivel do conceito de marca de prestigio é o
reconhecimento desta marca por parte do publico. A marca tem que ser famosa.
Na UE, ao contrdrio do que acontece nos EUA basta a existéncia de uma
reputacdo no mercado em causa (reputagdo “de nicho”) (-375/97, General
Motors (EU:C:1999:408), §24.) Na mesma linha, em termos de alcance territorial
o TJ ja esclareceu que: “ndo se pode exigir que o prestigio exista na «totalidade»
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Para que a conduta de um terceiro possa ser proibida exige-se
também que a semelhancga dos sinais seja suficiente para que haja
uma associa¢do.'82 0 TJ ja disse mesmo que dessa associa¢do deve
resultar uma alteragdo do comportamento econdmico do

do territério do Estado-Membro. Basta que ocorra numa parte substancial deste.”
(C-375/97, General Motors, §28) Na determinacdo da existéncia de fama deve
fazer-se uma avaliacdo global, tendo em conta factores como a quota de
mercado, a intensidade do uso da marca, a amplitude geografica desse uso e a
respectiva duragdo, o grau de investimento colocado na promog¢do da marca
(nomeadamente investimentos publicitdrios) e volume de vendas. A
percentagem de reconhecimento por parte dos consumidores — tal como
demonstrada através de estudos de mercado — apesar de ndo ser decisiva tem
um papel especialmente importante. De igual modo, jurisprudéncia anterior que
ja reconheceu a fama da marca costuma ter peso e a fama pode mesmo ser
tratada como facto notério. Além disso, contribui significativamente para o
estabelecimento do prestigio o facto de a marca ter um grau elevado de
individualidade, que pode ser posto em causa se outros sinais iguais ou
semelhantes forem utilizados por outras empresas. E ponto assente que uma
marca de prestigio tem que ser uma marca famosa, mas terd, além disso, que
gozar de uma imagem de grande qualidade? Ou basta, em alternativa, um
reconhecimento generalizado por parte do publico consumidor (fama)? Ha certas
marcas — como Ryanair ou McDonald’s— que sdo muito conhecidas, mas que ndo
projectam uma imagem de exclusividade ou elevada qualidade. Poderdo essas
marcas gozar de tutela? A nossa doutrina inclina-se para uma resposta negativa.
Em geral entende-se que a marca de prestigio além de um requisito quantitativo,
deve também satisfazer um requisito qualitativo (v.g. COUTINHO DE ABREU,
Curso...cit., p. 379). Para levantamentos da jurisprudéncia portuguesa nesta
matéria vide COUTO GONGALVES, Manual...cit., pp. 281-282 n. 665 e PEDRO SOUSA E
SiLvA, Direito Industrial...cit., pp.311-313).

182 c.252/07, Intel, §31: “Quando essa ligacdo ndo exista no espirito do publico, o
uso da marca posterior ndo é susceptivel de tirar indevidamente partido do
caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior, ou de |hes causar prejuizo.”.
Ja assim, C-408/01, Adidas v Fitnessworld, §31.
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consumidor médio.'® Além disso, a utilizagdo deve ocorrer sem
justo motivo.'® Por Ultimo, a tutela das marcas de prestigio s6
permite reagir a uma utilizagao da marca susceptivel de causar um
ou mais de trés lesdes: prejuizo ao caracter distintivo, lesdao do
prestigio ou aproveitamento indevido.8>

O conceito de lesdo do prestigio (dilution by tarnishment) de
uma marca invoca uma ideia de “mancha”. Nestes casos a marca
sofre com uma associacdo desprimorosa (“unsavoury”), uma
ligacdo a ideias que a generalidade do publico tem como
desagraddveis. Como explica |. SHIMON FHIMA, 186 estd inerente a ideia
de lesdo do prestigio o reconhecimento que a marca faz mais do

183 C.252/07, Intel, §77.

184 No texto dos arts. 235.2 e 249.2/1/c) do CPI fala-se em “partido indevido”, o
art. 9.2/2/c) RMUE refere-se a “utilizacdo injustificada” (na versdo inglesa
“without due cause”). A referéncia a “justo motivo” encontra-se no artigo
320.2/h) do CPI. Fala-se a este propdsito de um requisito negativo.
Dogmaticamente, esta exigéncia pode também ser encarada como uma defesa.
Ha diferencas praticas: no caso de ser um requisito o énus de o provar é do titular
da marca de prestigio, caso seja enquadrado como uma defesa quem tem de
estabelecer o justo motivo é o utilizador da marca. Parece-me que estd em causa
um requisito negativo (assim VINCENZO DI CATALDO, ‘The Trade Mark with a
Reputation in EU Law — Some Remarks on the Negative Condition “Without Due
Cause”’ 1IC [2011] p. 833). Deve frisar-se que, no Direito da Unido Europeia, o
justo motivo sé estd previsto para a utilizagdo e ndo para o registo, ou seja, na
norma correspondente dos motivos relativos de recurso (art. 8.2/5 RMUE) ndo se
consagra esse requisito. Por outras palavras, o justo motivo permite utilizar uma
marca de prestigio, mas ndo permite regista-la para essas utilizacdes. Em
Portugal, face ao texto do art. 235.2 ndo parece que deva valer igual conclusao.
185 Sobre este tema em maior detalhe cfr. NUNO SOUSA E SiLvA, Concorréncia
Desleal...cit., pp. 293-297.

186 Trade mark...cit., p. 159.
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gue apenas indicar a origem dos produtos ou servicos. Na verdade,
0 que estd em causa é a afectagao negativa da imagem de marca,
da reputac3o construida em torno de um sinal.'®’

O prejuizo do caracter distintivo (dilution by blurring) de uma
marca é a situagao mais proxima da ideia original de SCHECHTER, de
acordo com a qual a utilizagdo generalizada de um simbolo em
produtos ndo relacionados feria o cardcter Unico desse simbolo,
fazendo diminuir o seu poder atractivo. A marca vai ficando
“aguada” (verwidssert), “desbotada”.’® Kur / SENFTLEBEN ' falam de
um “efeito corrosivo” e na versao inglesa do julgamento Intel utiliza-
se a imagem de “uma morte por mil cortes” (“death by a thousand
cuts”).®® Na verdade, estd prevista a caducidade do direito de
marca caso “por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a
marca se tiver transformado na designacdo comercial usual do
produto ou servico para que foi registada”.’®! Esse é o risco maximo
que uma marca corre caso ndo reaja contra a sua diluico.*?

Dos trés fundamentos previstos na Lei, o aproveitamento
indevido (free riding) é o que mais se afasta da funcdo distintiva da
marca. Esta visa a protecc¢do do investimento e do valor atractivo da
marca, a tutela da sua funcdo publicitaria. O AG Jacoss, inspirando-
se na conhecida jurisprudéncia alem3, dé o seguinte exemplo: “.. a

187 NOGUEIRA SERENS, A «Vulgarizag@o»...cit.,, p. 146 fala em “diluigdo por
desdouro”.

188 NOGUEIRA SERENS, A «Vulgarizacdo»...cit., p. 138.

189 Op. cit., p. 353.

190 €-252/07, Intel, §18.

191 Art. 58.2/1/b) RMUE.; art. 269.2/2/a) CPI.

192 ALICE BLYTHE, ob. cit., p. 757: “...becoming generic is the ultimate form of
dilution.”.
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Rolls Royce tem legitimidade para impedir que um produtor de
uisque se sirva do prestigio da marca Rolls Royce com o objectivo
de promover a sua marca”.'®® O Tribunal Geral foi densificando o
conceito de aproveitamento indevido, afirmando: % “...o risco de
gue o uso injustificado da marca pedida beneficie indevidamente
do caracter distintivo ou do prestigio da marca anterior surge
quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem
comercial do produto ou do servico em causa, é atraido pela prépria
marca pedida e comprara o produto ou servico por esta visado pela
razao de ostentar esta marca, idéntica ou semelhante a uma marca
anterior de prestigio.”. Em bom rigor, a jurisprudéncia europeia
parece assumir que ha deslealdade sempre que ha
aproveitamento.®® No entanto, a interpretac3o desta hipdtese n3o
pode pér em causa o equilibrio do sistema.%®

f. Limites

O Cédigo prevé, no art. 254.9, limites aos direitos conferidos pela
marca. Assim, um agente econdmico que nao seja titular da marca
pode utilizar licitamente o seu préprio nome e endereco (apenas no

193 Opinido C-408/01, Adidas v Fitnessworld, §39. Este exemplo pressupde que
estariamos perante um uso como marca (o que, na decisdo original — BGH,
09.X11.1982 (I ZR 133/80) Rolls Royce — foi negado).

1% 7.251/03, VIPS (EU:T:2007:93), §42.

195 Nesse sentido |. SHIMON FHIMA, Trade mark...cit., p. 199. Mais concretamente,
alguma jurisprudéncia refere apenas “um risco futuro ndo hipotético de
beneficios indevidos” (T-477/04, Aktieselskabet (EU:T:2007:35), §64).

196 NuNO SoUsA E SiLvA, Concorréncia Desleal...cit., pp. 296-297.
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caso de pessoa singular) [al. a)],*%’ sinais sem carécter distintivo ou
para fins descritivos [al. b)]1°® e a marca de outrem para efeitos de
identificagdo ou referéncia a produtos ou servigos do titular dessa
marca [al. ¢)].?*® No entanto, esses usos sé serdo admissiveis se
forem conformes as prdaticas honestas em matéria industrial ou
comercial. Por outras palavras, estas utilizagdes livres da marca nao
permitem abusos ou desvirtuamentos.

A par disso, vale a regra do esgotamento (art. 253.2) de acordo
com a qual o direito de marca ndo permite ao seu titular controlar
o destino ou uso dos produtos que ostentem a sua marca apos a
primeira coloca¢do destes no mercado. Esta regra visa resolver a
tensdo entre o direito de propriedade sobre o produto que ostenta
a marca e o direito de propriedade intelectual sobre a marca. Assim,
produtos licitamente produzidos (pelo titular da marca ou com a
sua autorizacdo), uma vez adquiridos podem ser livremente
revendidos. Na UE, desde o acérddo Silhouette,?®® que estd claro

197 Mo abrigo da legislacdo anterior, a jurisprudéncia do TJ considerava que se as
firmas/nomes comerciais podiam beneficiar igualmente da norma (C-245/02,
Budweiser (EU:C:2004:717), §81 e C-17/06, Céline, §42).

198 Como explicam ANNETTE KUR / MARTIN SENFTLEBEN, ob. cit., pp. 413 e ss. desde o
caso C-48/05, Opel (EU:C:2007:55), §43-45 em que o TJ considerou que a
utilizacgdo de uma marca em miniaturas automoéveis “...de modo a reproduzir
fielmente esses veiculos, e a comercializagdo das referidas miniaturas nao
constituem uso de uma indicacdo relativa a uma caracteristica dessas
miniaturas.”, que a excec¢do perdeu grande parte do seu interesse pratico.

199 Como resulta do considerando 21 do RMUE os usos livres enunciados no sio
exaustivos. Deve ainda frisar-se que, de acordo com a jurisprudéncia C-2/00,
Hélterhoff (EU:C:2002:287) certos usos ditos “puramente informativos” nem
sequer sao considerados viola¢do do direito de marca.

200 c-355/96, Silhouette (EU:C:1998:374).
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que, para se poder invocar a regra do esgotamento, a colocagdao no
mercado pode ocorrer em qualquer Estado-Membro do Espaco
Econdmico Europeu, mas ndo em paises terceiros. Assim, sé sao
admissiveis as chamadas “importacGes paralelas” (a margem da
rede oficial de distribuicdo) dentro do mercado Unico. Por exemplo,
se A compra na Bulgaria macgos de tabaco da marca X a um preco
mais baixo do que o prego oficial de revenda em Portugal e os
importa, o titular dessa marca ndo se poderd opor a essa
importacdo com base no seu direito de marca. Em contrapartida, se
a compra dos macgos de tabaco ocorrer em Marrocos, o direito de
marca pode funcionar como um impedimento a importacao desses
produtos (ndo obstante serem “genuinos”, fabricados pelo titular da
marca ou ao abrigo de uma licenga). Existem, porém, direitos que
“sobrevivem” ao esgotamento (os “motivos legitimos” a que alude
0 n.22 do art. 253.2), nomeadamente os direitos de impedir a
transformacdo do produto ou a remogao da marca.?°?

g. Vicissitudes

A marca é livremente transmissivel, podendo a transmissdo ser
total ou parcial,?®> gratuita ou onerosa.’?’® Prevé-se agora

201 Em grande detalhe sobre o esgotamento e os direitos subsistentes vide PEDRO
SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 467-510.

202 A transmiss3o parcial diz respeito a parte dos bens ou servigos para os quais a
marca estd registada. Tendo em conta a unidade e imutabilidade da marca ndo é
possivel cindir um sinal misto.

203 Arts. 30.2 e 256.2. H4 uma excepcdo prevista no art. 257.2 que impede a
transmissdo de marcas registadas a favor de organismos que tutelam ou
controlam actividades econdmicas salvo previsdo especifica na lei, regulamento
ou estatutos.
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expressamente que a marca faz parte do ambito natural de entrega
do estabelecimento (art. 256.2/2), excepto quando no sinal “figurar
o nome individual, a firma ou a denominacao social do titular ou
requerente do respetivo registo, ou de quem ele represente” caso
em que integra o ambito convencional, sendo necessaria clausula
para a sua transmissdo (art. 30.2/3).

A marca pode igualmente ser objecto de licenga, isto é,
autorizacdo a favor de terceiro para uso do sinal registado (art.
258.2). E habitual distinguirem-se licencas exclusivas, Unicas e
simples. As primeiras impedem o proprio titular da marca de usar o
sinal, as licencas Unicas admitem que, além do titular, um Unico
licenciado use o simbolo e as licengas simples ndo representam
qualquer compromisso para o titular da marca, que permanece livre
de conceder outras licencas. No entanto, no CPI o legislador utiliza
a designacdo licenca exclusiva para designar as licencgas Unicas (art.
31.2/6), o que ndo quer dizer que ndo se possa prever
contratualmente a impossibilidade de o prdéprio titular utilizar o
direito objecto do contrato de licenga. Tal como a transmissdo, a
licenca pode ser total ou parcial e gratuita ou onerosa, admitindo-
se adicionalmente limitagcGes territoriais (s6 uma parte do territério
de vigéncia do exclusivo) e temporais (art. 31.2). Tanto a
transmissdo como a licenca s sdo oponiveis a terceiros apods
averbamento (art. 29.2 CPI1).2%4

A marca é indefinidamente renovavel por periodos de 10 anos,
mas pode caducar por auséncia de renovagao do registo (36.2/1/a))

204 Sobre o respectivo regime veja-se MARIA MIGUEL CARVALHO, ‘Contratos de
transmissdo e de licenca de marca’ in AAVV, Contratos de Direito de Autor e de
Direito Industrial (Almedina 2011) pp. 477-510.
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ou falta do pagamento das respectivas taxas (art. 36.2/1/b)). Além
disso, a marca tem que ser usada, estando prevista a sua
caducidade por falta de uso sério pelo periodo de 5 anos, a ndo ser
que exista justo motivo.2% Por dltimo, a marca pode caducar por
“vulgarizacdo”/“genericidio”, quando, em “consequéncia da
atividade, ou inatividade, do titular” se torne na designacdo usual
para os produtos ou servicos para que estiver registada?’® e por
deceptividade superveniente, isto é, quando por qualquer motivo
se torne enganosa.?%’

De acordo com o sistema instituido pelo novo Cdédigo a
invalidade dos sinais distintivos tem que ser invocada “em primeira
instancia” no INPI (art. 34.2),%2%8 cabendo recurso de plena jurisdicdo
da decisdo do Instituto para o Tribunal da Propriedade Intelectual
(art. 38.2). Nesse recurso o INPI nunca é considerado parte (art.
43.2/5), havendo ainda lugar a recurso da decisdo do TPl para o
Tribunal da Relagdo, mas ja ndo para o SJT (art. 45.2). A decisdo que
afirme a invalidade tem eficacia retroactiva, com os limites previstos

205 Arts. 267.2 a 269.2. Além disso, prevé-se agora que, invocado um motivo
relativo de recusa fundado numa marca (nacional ou europeia) anterior e
registada ha mais de cinco anos, seja em processo de oposicdo (art. 227.2), em
resposta a recusa provisoria (ou seja, oficiosamente) (art. 230.2) ou em processo
de anulagdo (art. 263.92), pode o requerente/titular do registo defender-se exigido
provas de uso sério da marca anterior e, na auséncia dessas provas, a marca
anterior sera ignorada.

206 Art. 268.2/2/a). Vale por isso o sistema “subjectivo”, em que a conduta do
titular da marca é relevante para que ocorra a caducidade.

207 Art. 268.2/2/b).

208 5alvo na hipdtese de reconvencdo (art. 34.2/2 e 262.2/1). Sobre este sistema
vide NUNO SOUSA E SILVA, ‘AlteragGes Processuais e Procedimentais ao Regime das
Marcas Nacionais: sinopse e critica’ CdP n.2 66, pp. 30-37-
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no art. 35.2 (ou seja, trata-se de uma retroactividade de grau
minimo).

A nulidade do registo de marca funda-se em violagao de motivos
absolutos e é invocavel a todo o tempo (arts. 259.2 e 32.2/2). Em
contrapartida a anulabilidade tem fundamento em violagdo de
motivos relativos e sé é invocavel no prazo de 5 anos.?%° Prevé-se
ainda a possibilidade de rentincia (art. 37.9)

6. Firma

A firma (em sentido amplo) é um sinal identificativo de um
agente econdmico (nem sempre um comerciante); € o seu nome,
tal como utilizado na sua actividade econdmica.?'° A natureza deste
direito é discutida, sobretudo entre aqueles que o colocam entre os
direitos de personalidade e os que o integram nos direitos da
propriedade industrial.?!* A disciplina da firma consta do Regime do

209 Arts. 260.2 e 34.2/6. Este prazo de cinco anos torna inutil a regra da preclus3o
por tolerdncia (art. 261.2). Assinale-se ainda que a pretericdo do motivo relativo
de recusa previsto no art. 232.2/1/h) (risco objectivo de concorréncia desleal) ndo
gera a anulabilidade (art. 260.2/1 in fine).

210 FeRRER CORREIA, Ligdes...cit., vol. |, pp. 256-260 explica a contraposic3o entre o
modelo objectivo e subjectivo da firma. A nossa lei opta por um modelo
subjectivo “impuro” na medida em que admite a transmissdo da firma em
conjunto com o estabelecimento (art. 44.2 RRNPC). FERRER CORREIA prefere falar
em modelo subjectivo assente num empresario abstracto (referindo-se a ligacdo
entre empresario e estabelecimento e ndo ao sujeito concreto). Sublinhando a
tendéncia para a despersonalizagdo da firma vide VINCENZO DI CATALDO, / Segni...cit.,
pp. 171-173.

211 PEPRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 364-365; COUTINHO DE ABREU,
Curso...cit., pp. 182-183.
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Registo Nacional de Pessoas Colectivas (DL n.2 129/98, de 13 de
Maio), sendo complementado por outras normas, designadamente
do CSC para as sociedades comerciais.

Atenta a sua funcdo de identificacdo e distincdo dos agentes
econdmicos exige-se que o sinal tenha capacidade distintiva,?!?
respeite o principio da licitude,?'3 ndo seja enganoso (principio da
verdade)?! e se distinga dos outros sinais existentes (principio da
novidade).?’> Cada pessoa s6 pode ter uma firma, mesmo que
detenha varios estabelecimentos e/ou se dedique a actividades
diferentes.?®

A firma tem que ser sempre um sinal nominativo, mas,
dependendo do agente econdmico em causa, pode ser firma-nome
(composta pelo nome completo ou abreviado?'’ da pessoa ou de
todos ou alguns dos seus sécios), firma denominacdo (palavra ou
expressao inventada/arbitraria (dita “de fantasia”) e/ou a descrigdo
de uma actividade) ou firma mista (combinando nomes com esses
elementos). Além das regras gerais, dependendo do sujeito em
causa, existem regras especiais quanto a composicdo da firma (arts.

212 Art. 33.2/3 RRNPC e, para as sociedades comerciais, art. 10.2/4 CSC. CARLOS
OLAvO, Direito Industrial...cit., p. 198 fala em “idoneidade individualizadora”.

213 Art. 32.2/4 RRNPC

214 1sto implica também que quando um sdcio ou associado cujo nome consta da
firma deixe de o ser se deva alterar a firma, salvo autorizagdo do préprio ou dos
herdeiros (art. 32.2/5 RRNPC). No Ac. STJ de 8.111.2018 (rel. SALRETA PEREIRA)
discutia-se se esta autorizacdo dada em vida (por Jodo Morais Leitdo fundador da
sociedade de advogados com o mesmo nome), podia ser revogada pelos seus
herdeiros, tendo o Tribunal respondendo negativamente.

215 Art. 33.2 RRNPC e art. 4.2/4 CPI.

216 Cfr. COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., p. 173, critico desta soluc¢3o.

217 Nalguns casos ha limites a abreviagdo do nome (v.g. art. 38.2/3 RRNPC).
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36.2 e ss. RRNPC).?'8 Nesse sentido, além de ter que obedecer ao
disposto no art. 10.2 do CSC, a firma de cada sociedade comercial
tem que dar a conhecer o tipo adoptado [“& companhia”, para as
sociedades em nome colectivo (art. 177.2 CSC), “Lda.”, para as
sociedades por quotas “S.A.” para as sociedades andnimas (art.
275.2 CSC) e “em comandita” para as sociedades em comandita (art.
467.2 CSC]; o EIRL tem como firma o “nome do seu titular rescido
ou nao de referéncia ao objecto do comércio nele exercido, e pelo
aditamento «Estabelecimento Individual de Responsabilidade
Limitada» ou «E. I. R. L.».” (art. 40.2/1) e “o comerciante individual
deve adoptar uma sé firma, composta pelo seu nome, completo ou
abreviado, conforme seja necessario para identificacdo da pessoa,
podendo aditar-lhe alcunha ou expressdo alusiva a actividade
exercida.” (art. 38.2 RRNPC).

O registo da firma confere ao seu titular um direito exclusivo, de
duracdo ilimitada e sem necessidade de renovacdao, mas sujeito a
caducidade por falta de uso.?'® Nos termos do art. 62.2 RRNPC “O
uso ilegal de uma firma ou denominacgao confere aos interessados
o direito de exigir a sua proibicao, bem como a indemnizacdo pelos
danos dai emergentes, sem prejuizo da correspondente acgdo
criminal, se a ela houver lugar.”.

O ambito deste exclusivo é aferido tendo em conta o risco de
confusdo.??° Tem sido debatida a aplicagdo de um principio de

218 Sobre estas em maior detalhe vide COUTINHO DE ABREU, Curso...cit., pp. 161-165
e PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 363 e ss.

219 Arts. 3.2, 35.2 e 61.2 RRNPC. Ao contrario do que acontece em Itdlia ou com o
nome comercial estrangeiro (previsto no art. 8.2 CParis), em Portugal o direito a
firma nasce com o registo.

220 caRrLOS OLAVO, Direito Industrial...cit., p. 203.
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especialidade as firmas. A melhor orientagdo é aquela que nega a
existéncia de um principio da especialidade (visto estar em causa a
designacdo de um sujeito, que se pode dedicar a actividades
economicas diferentes) mas atribui relevancia ao dominio de
actividade do titular da firma para efeitos de aferir o risco de
confusdo.?2! O risco de confusio deve ser aferido “com referéncia a
diligéncia normal do homem médio”.???2 N3o existe tutela para
firmas de prestigio. De um modo geral, o exclusivo da firma vale em
todo territério nacional, mas ha excepcGes: associacbes sem
ambito nacional (36.2/3/b) RRNPC), comerciante individual (38.2/4
RRNPC), empresarios individuais (art. 39.2/2 RRNPC) e EIRL (art.
40.2/4 RRNPC).

Os comerciantes sdo livres de alterar a sua firma (art. 56.2
RRNPC) ou de renunciar a ela. Além disso, a firma é transmissivel, o
gue se revela algo contraditério face a natureza e func¢do do sinal.
Na verdade, isto € um afloramente do conceito objectivo de firma
(a firma enquanto sinal distintivo do estabelecimento) por oposicdo
ao conceito subjectivo (firma enquanto sinal distintivo do
comerciante). Por isso mesmo, s6 é possivel transmitir a firma com
o estabelecimento (art. 44.2/4 RRNPC). Havendo transmissdo deve

221 \/ide PEDRO SOUSA E SIWVA, Direito Industrial...cit., pp. 375-378 No mesmo
sentido, COUTINHO DE ABREU, Direito Comercial...cit., pp. 170-171; FATIMA GOMES,
ob. cit., p. 93 n. 178; CASSIANO DOS SANTOS, Direito Comercial...cit. pp. 196-197;
CARLOS OLAvO, Direito Industrial...cit., p. 205; MARIA MIGUEL CARVALHO,
Merchandising... cit., p. 76 e, em Italia, VINCENZO DI CATALDO, / Segni...cit., pp. 183-
185. Contra cfr. FERRER CORREIA, Li¢ces...cit., vol. |, p. 281; NOGUEIRA SERENS, ‘Firma
e lingua portuguesa (parecer)’ Revista de Notariado (1994) pp. 142 e ss.; RIBEIRO
DE ALMEIDA, ‘O principio da especialidade na firma’ Lusiada Direito (2010) pp. 520-
521.

222 FERRER CORREIA, LigBes...cit., vol. |, p. 280.
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acrescentar-se a firma mencao que houve sucessao de titulares.

7. Logébtipo

O logétipo, originalidade do Direito Portugués, na sua versao
actual, foi anunciado como o resultado da fusdo dos sinais
distintivos (nome e insignia) relativos ao estabelecimento
(designacdo de um local, v.g. o nome de um café) e as entidades (p.
ex. designacdo de um empresario).??3 Actualmente, discute-se se o
que estd em causa é a apenas a designacdo de entidades (sujeitos)
como parece indiciar o art. 281.2/2, ou se também estdo abrangidos
estabelecimentos (objectos), o que explicaria a possibilidade de
individualizar a mesma entidade ao abrigo de varios logétipos (art.
283.2/2), a transmissdo vinculada ao estabelecimento (art. 295.2) e
a caducidade do logdtipo com o encerramento do estabelecimento
(art. 298.2/1/a)), mas ndo explicaria a auséncia da regra do
esgotamento.??

Com o novo CPI a disciplina dos logétipos aproximou-se ainda
mais do direito de marcas. O direito sobre o logétipo nasce com o

223 PEDRO SOUSA E SIWVA, Direito Industrial...cit., p. 354. COUTO GONCALVES, ‘A
proteccdo da propriedade industrial (introdugdo ao sistema nacional)’ DInd VI, p.
317 fala em “fusdo por incorporagao”.

224 No sentido de o logétipo estar reservado a sujeitos vide PEDRO SOUSA E SILVA,
Direito Industrial...cit., pp. 351-354; CouTto GONGALVES, Manual...cit., p. 371 e
RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Logétipos...cit., pp. 39, 41, 42 e 59. Em sentido contrario,
admitindo a natureza bifuncional do logétipo cfr. COUTINHO DE ABREU, Direito
Comercial...cit., p. 361 (ainda que muito critico do regime, propondo mesmo a
interpretagdo revogatoria do art. 298.2/1/a) (pp. 368-369)) e NUNO AURELIANO,
‘Contratos...cit., p. 514.
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registo (art. 293.2) e tem a durac¢do de 10 anos, indefinidamente
renovaveis (art. 291.2). Os requisitos e motivos de recusa do
logdtipo (arts. 281.2, 288.2 e 289.92) sdo praticamente iguais aos
previstos para as marcas.

Na mesma linha, o ambito de proteccdo do logdtipo é
semelhante ao consagrado para as marcas. Ha um direito de
exclusivo que permite proibir a utilizagao do logétipo “a titulo de
sinal distintivo”, contra o risco de confus3o (art. 293.2).2%> Tendo
sido debatido ao abrigo do CPI de 2003, é agora claro que, para a
generalidade dos logétipos, vale o principio da especialidade.?%®
Porém, continua a ser discutido se pode haver tutela de logétipo de
prestigio. 2%’

8. Denominagodes de Origem e Indicagdes Geograficas

As denominacgoes de origem (DO) e indicagdes geograficas (IG)

225 COUTINHO DE ABREU, Manual...cit., p. 366 “..usar em atividade econdmica,
signos confundiveis em fungdo distintiva.”

226 PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., pp. 358-359.

227 PEDRO SOUSA E SILWVA, Direito Industrial...cit., pp. 359-360, frisando o escasso
interesse pratico da questdo (em geral o logétipo de prestigio serd igualmente
marca de prestigio) pronuncia-se contra essa tutela alargada, sendo seguido por
RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘Logoétipos...cit., pp. 52-53. Em sentido contrario vdo Autores
como NUNO AURELIANO, Contratos...cit., pp. 516-518 e COUTO GONGALVES,
Manual...cit., pp. 373-374 (falando, no entanto, de um conteddo meramente
negativo, o que o aproxima da primeira posicdo). COUTINHO DE ABREU, tendo
tomado posigdo favoravel a tutela do logétipo de prestigio em edigdo anterior do
seu Manual (112 ed. p. 367), escrito ainda ao abrigo do CPI 2003, na 12.2 ed. ndo
se pronuncia face ao novo Cdadigo.
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correspondem a sinais (geralmente nomes de locais)??® em relacdo
aos quais se gerou uma associagdo com um produto com certas
qualidades (enunciadas num caderno de encargos e garantidas por
uma entidade certificadora). Deste modo, vinho do Porto,
espumante Champagne, charutos Habanos, aguardente Cognac ou
queijo Feta tém um conjunto de caracteristicas tipicas e, mais
importante, gozam de uma reputagao positiva e forga atractiva que
influenciam as escolhas dos consumidores.

A tutela destes sinais distintivos visa promover e proteger esta
reputacdo construida através de um esfor¢co colectivo. Como se
pode ler no Parecer da Camara Corporativa que precedeu a
aprovacdo do CPI de 1940, as DO/IG ndo sdo “simples dadivas da
natureza; muitas constituem o somatdrio do trabalho de varias
geracoes, a fama por elas ganha, representam infindaveis canseiras
e dispéndio de vidas e fazendas..”.?” H& mesmo uma ldgica
colectivista no regime destes sinais, que sao qualificados como
propriedade (de mdo) comum dos produtores da regido demarcada
(art. 299.2/4).230

O quadro normativo das DO/IG é particularmente complexo.
Além da sua previsdo no CPl e, nalguns casos, em legislacao

228 Mas nem sempre, p.ex. Basmati quer dizer aroméatico em sanscrito e Feta quer
dizer fatia em grego.

229 pgrecer da Cdmara Corporativa acerca da proposta de lei sobre propriedade
industrial (rel. ABEL ANDRADE) (Assembleia Nacional 1937) p. 329.

230 Sobre esta norma cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia Juridica da
Denominagdo de Origem, Uma perspectiva transnacional. Uma garantia de
qualidade (Coimbra Ed. 2010), pp. 843 e ss.
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especial,?*! o0 essencial da regulacido é Direito da Unido Europeia. 232
O Reg. 1151/2012 estabelece o regime das DO, IG e especialidades
tradicionais garantidas®3® relativas a produtos agricolas e
alimentares em geral. O Reg. 110/2008 prevé o regime de DO e IG
relativas a bebidas espirituosas,?** o Reg. 1308/2013, que
estabelece Organizagdo Comum Mercado agricola, contem as
regras relativas a DO e IG para vinhos, nos arts. 93.2 e ss. e o Reg.
251/2014 trata das DO e IG de produtos vitivinicolas aromatizados.
Tem vindo a ser discutida a criacdo de uma disciplina europeia
relativa as DO/IG n3o agricolas.?3>

As DO distinguem-se das IG pela maior ligacdo que exigem com

231 p.ex. o Decreto-Lei n.2 173/2009, de 3 de Agosto, que aprova o estatuto das
DO e IG da Regido Demarcada do Douro.

232 Tendo em conta a decisdo no acérddo C-56/16-P, Port Charlotte, as normas do
CPI sé serdo aplicaveis ao dominio ndo harmonizado, ou seja, DO/IG ndo
agricolas. Nesse sentido cfr. PEDRO SOUSA E SILVA, ‘Acérdao “Port Charlotte”: “Hard
cases make bad law” RDI n.2 2 (2017) p. 275 e RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘A Unicidade do
Sistema da Unido Europeia de Tutela das Denominacgdes de Origem e Indicacdes
Geograficas’ RDI n.22 (2015) p. 141.

233 As especialidades tradicionais garantidas, bem como as mencdes tradicionais
— que agora estdo previstas como motivos absolutos de recusa — ndo constituem
verdadeiros direitos de propriedade intelectual. Sobre a sua tutela cfr. RIBEIRO DE
ALMEIDA, A Autonomia...cit., pp. 523 e ss.

234 Em 2016 a Comissdo apresentou a Proposta de Regulamento do Parlamento
Europeu e do Conselho relativo a definigdo, apresentacdo e rotulagem das
bebidas espirituosas, a utilizagdo das denominagbes das bebidas espirituosas na
apresentacdo e rotulagem de outros géneros alimenticios e a protecdo das
indicagcbes geogrdficas das bebidas espirituosas (COM(2016) 750 final).

235 Veja-se o Livro Verde Aproveitar ao maximo o saber-fazer tradicional da
Europa: a eventual extensdo da protecdo das indicagGes geograficas da Unido
Europeia aos produtos ndo agricolas (COM/2014/0469 final).
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a regido demarcada.?®® No caso das DO estd em causa um produto
“cuja qualidade ou caracteristicas se devem, essencial ou
exclusivamente, ao meio geografico, incluindo os factores naturais
e humanos, e cuja produgao, transformacao e elaboragao ocorrem
na area geogréfica delimitada.”,?3” enquanto na IG apenas se prevé
gue “a reputacdo, determinada qualidade ou outra caracteristica
podem ser atribuidas a essa origem geografica e cuja produgao,
transformagao ou elaboragdo ocorrem na drea geografica
delimitada”.?3® Ou seja, no caso das DO a ldgica de terroir é mais
vincada. Apesar destas diferencas, o seu regime juridico ndo se
distingue, isto €, a tutela e o ambito do exclusivo sao os mesmos.

No plano europeu protegem-se estes sinais contra:%3°

“a) Qualquer utilizagGo comercial direta ou indireta de uma
denominagdo registada para produtos ndo abrangidos pelo
registo, quando esses produtos forem compardveis aos produtos
registados com essa denominagdo, ou quando tal utiliza¢do
explorar a reputacdo da denominagdo protegida, inclusive se os
produtos forem utilizados como ingredientes;

b) Qualquer utilizagdo abusiva, imitagcdo ou evocagdo, ainda que
a verdadeira origem dos produtos ou servigos seja indicada, ou
que a denominagdo protegida seja traduzida ou acompanhada

236 RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia...cit., p. 279; PEDRO SOUSA E SILVA, Direito
Industrial...cit., p. 281; CouTo GONCALVES, Manual...cit., p. 359. Segundo RIBEIRO DE
ALMEIDA, ‘A Unicidade...cit., p. 113, “A nogdo de indicacdo geografica compreende
a de denominacgdo de origem, mas esta nao engloba aquela.”.

237 Arts. 299.2/1/b) CPI; 5.2/1 Reg. 1151/2012.

238 Arts. 299.2/3/b) CPI; 5.2/2 Reg. 1151/2012.

39 Art. 93.2 Reg, 1151/2012, equivalente aos arts. 103.2 do Reg. 1308/2013 e 16.2
Reg. 110/2008.
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por termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou
«imitagdo», ou similares, inclusive se os produtos forem
utilizados como ingredientes;

¢) Qualquer outra indicagdo falsa ou falaciosa quanto a
proveniéncia, origem, natureza ou qualidades essenciais do
produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da
publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa,
bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes
suscetiveis de dar uma impressdo errada sobre a origem do
produto;

d) Qualquer outra prdtica suscetivel de induzir o consumidor em
erro quanto a verdadeira origem do produto.”

Sistematizando: a DO/IG permite proibir: utilizagdo em produtos
comparaveis (al. a) 12 parte); utilizacdo susceptivel de explorar a
reputagdo da DO/IG (al. a) 22 parte); utilizacdo abusiva, imitacdo
ou evocagado, ainda que verdadeira (al. b)); indicagoes falsas ou
enganosas ou susceptiveis de enganar os consumidores quanto a
origem, natureza ou qualidades do produto (als. c) e d)).

O TJ ja afirmou que produtos comparaveis sdo aqueles que tém
“..caracteristicas objectivas comuns e que, do ponto de vista do
publico em causa, correspondem a ocasides de consumo
amplamente idénticas. Além disso, sdo frequentemente
distribuidas pelas mesmas redes e estdo sujeitas a regras de
comercializacdo semelhantes.”. 240

Apesar de tal ainda ndo estar verdadeiramente esclarecido,

240 C-4/10 e C-27/10, BNIC/Oy (EU:C:2011:484), §54; C 75/15, Viiniverla
(EU:C:2016:35), §37.
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parece-me que a nocao de exploracao da reputacdo se deve
aproximar da nogdo de aproveitamento indevido prevista para as
marcas de prestigio.?*! Nesse sentido, o TJ afirmou que “a
exploragao da reputagdo de uma DOP (...) implica uma utilizagdo
dessa DOP destinada a beneficiar indevidamente da sua reputagdo.”
e “deve considerar-se que a utilizacdo de uma DOP como parte da
denominagado sob a qual é vendido um género alimenticio que nao
cumpre o caderno de especificacBes relativo a essa DOP, mas que
contém um ingrediente que o cumpre, visa beneficiar
indevidamente da reputacao dessa DOP se esse ingrediente nao

conferir a esse género alimenticio uma caracteristica essencial.”.?4?

Quanto a evocagdo, a jurisprudéncia europeia tem assinalado
gue este conceito é mais amplo que o de confusdo. Segundo o TJ a
“nocdo de evocacao (...) abrange a hipdtese de um termo utilizado
para designar um produto incorporar uma parte de uma
denominacao protegida, de modo que o consumidor, perante o
nome do produto, é levado a ter em mente, como imagem de
referéncia, a mercadoria que beneficia da denominac3o.”.2* Por
isso, “pode (...) existir evocacdo de uma denominacdo protegida
sem que haja qualquer risco de confusdao entre os produtos em
causa e mesmo que nenhuma protec¢ao comunitdria se aplique aos
elementos da denominacdo de referéncia...”.?** Para aferir se ocorre

241 No mesmo sentido PEDRO SOUSA E SILVA, Direito Industrial...cit., p. 412.

242 c-393/16, Champagner Sorbet (EU:C:2017:991), §40, 50 e 53.

243 C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (EU:C:1999:115)
§25; C-132/05, Parmesan (EU:C:2008:117), §44; C-4/10 e C-27/10, BNIC/Oy, §56;
C 75/15, Viiniverla, §21 e 51-52; C-393/16, Champagner Sorbet, §58.

244 C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, §26; C- 132/05,
Parmesan, §45.
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evocacao, é necessario “tomar em consideracdo o parentesco
fonético e visual entre essas denominacgdes, e eventuais elementos
gue possam indicar que esse parentesco ndo é fruto de
circunstancias fortuitas, de maneira a verificar que o consumidor
europeu médio, normalmente informado e razoavelmente atento e
avisado, perante o nome de um produto, é levado a ter em mente,
como imagem de referéncia, o produto que beneficia da indicacao
geografica protegida.”.?*

Quanto as indica¢Oes falsas ou enganosas ou susceptiveis de
enganar os consumidores quanto a origem, natureza ou
qualidades a preocupacdo subjacente é impedir que, através do
engano, se desvie clientela. Afirmacdes verdadeiras e nao
enganosas nao estao cobertas por esta hipdtese. Nesse sentido, o
TJ confirmou que a utilizacdo na lista de ingredientes (no caso de
um sorvete de Champagne) de uma DO/IG ndo constituira
usurpacao, imitacdo ou evocacdo desde que o produto em causa
tenha, “como caracteristica essencial, um gosto gerado
principalmente pela presenca desse ingrediente na sua

composicdo”. 246

A nivel do Direito Portugués, o art. 306.2 do CPI prevé uma tutela
semelhante a consagrada no Direito Europeu, designadamente o
direito de proibir indicacbes enganosas (306.2/1/a) e 306.2/3/in
fine), “utilizagdo que constitua um acto de concorréncia desleal, no
sentido do artigo 10bis da Convencdo de Paris” (306.2/1/b)) e uso
ndo autorizado (312.2/1/c)), nomeadamente em “designacdes,
etiquetas, rotulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos

245 C 75/15, Viiniverla, §48.
246 C-393/16, Champagner Sorbet, ponto 2) das conclusdes.
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a produtos ndo provenientes das respectivas regides delimitadas.
(306.2/2), “ainda quando a verdadeira origem dos produtos seja
mencionada, ou as palavras pertencentes aquelas denominagdes
ou indicacdes venham acompanhadas de correctivos, tais como
«género», «tipo», «qualidade» ou outros similares” (306.2/3).
Prevé-se ainda a tutela de DO/IG com prestigio contra o uso “para
produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das
mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do
caracter distintivo ou do prestigio da denominacdo de origem ou da
indicacdo geografica anteriormente registada, ou possa prejudica-
las” (art. 306.2/4).2*7 A previsdo do n.2 4 deixa claro que de um
modo geral as DO/IG est3o sujeitas ao principio da especialidade.?*®
No entanto, a tutela das DO/IG (mesmo quando ndo gozem de
prestigio) vai além da tutela contra o engano/confusdo como
demonstra o facto de utilizacdo de “aditamentos correctores” (dizer
gue é um vinho do “género” do Douro, mas produzido na Bairrada)
ser irrelevante para que ocorra viola¢do do direito subjectivo.?*®

247 Aqui a formulacdo é totalmente decalcada do Direito de Marcas. Sobre esta
proteccdo em detalhe cfr. RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia...cit., 1302-1377. Com
uma visdo panoramica da jurisprudéncia portuguesa, vide PEDRO SOUSA E SILVA, ‘A
tutela reforcada das denominagdes de origem de prestigio. Comentdrio ao
Acérddo da Relacdo de Lisboa, de 9 de julho de 2015’ RDI n.2 2 (2015) pp. 247-
269.

248 RIBEIRO DE ALMEIDA, A Autonomia...cit., pp. 1302 e ss.; PEDRO SOUSAE SILVA, Direito
Industrial...cit., p. 295-302.

249 Assim MARIA MIGUEL CARVALHO, A Mareca...cit., p. 200.
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9. Outros regimes (mengao)

a. Recompensas

As recompensas dizem respeito aos prémios e distingdes de
produtos, servigos, estabelecimentos ou empresarios. S3ao por
especialmente comuns no contexto alimentar (pense-se nas
distincGes de vinhos, azeites ou queijos).

O regime especifico do CPI quanto as recompensas foi alvo de
duras e acertadas criticas da parte de PEDRO SOUSA E SiLvA, 2> que o
gualifica como “incoerente e obsoleto”. Trata-se de uma disciplina
algo indtil, ja que o seu registo pouca acrescenta as faculdades que
guem recebe uma recompensa ja tem. Apesar de o CPI falar em
“propriedade” (arts. 4.2/3 e 272.2) ndo estamos perante um
verdadeiro direito exclusivo.

A ideia central do regime é que as recompensas ndao podem ser
invocadas por quem ndo as tenha recebido. Essa invoca¢do nao
autorizada constituiu concorréncia desleal, tipificada nos arts.
311.2/1/c) e 332.2 do CPIl, e uma pratica comercial desleal (art.
7.2/1/f) do DL 57/2008). No entanto, a (i)licitude desta pratica ndo
estd dependente da existéncia de um registo.

b. Indicag6es de Proveniéncia

As indicacGes de proveniéncia sdo declaragdes relativas ao local
de origem (producdo ou fabrico) de um produto (ou, no limite, de

20 pjrejto Industrial...cit., pp. 419-422.
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um servico).?> O caso mais frequente s3o as indica¢des “made in”.
E sabido que o sucesso comercial de um produto pode ser afectado
pela sua origem. Os consumidores atribuem mais valor a relégios de
“fabrico sui¢o” e a tecnologia “made in Germany”. Por outro lado,
em Portugal, nos anos 90, em solidariedade com o povo de Timor,
houve um boicote generalizado a produtos “made in Indonesia”.

Trata-se de “sinais distintivos que ndo sdo protegidos por um
direito privativo”.?>? A sua tutela é feita tanto através das regras de
proteccdo de consumidor como pela concorréncia desleal,
reprimindo-se as falsas indicacdes de proveniéncia.?>® No entanto,
no actual mundo globalizado é frequente que um produto tenha
componentes produzidos em varios cantos do globo e que a sua
montagem ocorra num pais em que nada foi produzido. Nesses
casos ndo sera facil determinar e atribuir a proveniéncia. Que
percentagem do processo de fabrico de um produto é que deve
ocorrer num dado territorio para que se possa dizer que este é |3
feito?

A questdo é relevante para determinar quando é que a indicacao

251 RIBEIRO DE ALMEIDA, Denomina¢do de Origem e Marca (Coimbra Ed. 1999), p.
49, Trata-se de informagdo que, ao contrario do que ocorre com as DO/IG, ndo é
qualificante (RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘A Unicidade...cit., p. 115). Ou seja, na indicagdo
de proveniéncia ndo hd qualidades que sdo garantidas pelo cumprimento
(verificado) de um caderno de encargos. Deve sublinhar-se que as indicagdes de
proveniéncia podem ser feitas em relacdo a lugares (e ndo sé a paises) e com
elementos figurativos que sugiram uma ligacdo a essa proveniéncia (RIBEIRO DE
ALMEIDA, Denominagdo de...cit., p. 51).

252 OLIVEIRA ASCENSAO, Concorréncia Desleal (Almedina 2002) p. 436.

253 RIBEIRO DE ALMEIDA, ‘IndicacBes de proveniéncia, denominacdes de origem e
indicagOes geograficas’ DInd V, p. 13; OLIVEIRA ASCENSAO, Direito Industrial...cit., pp.
196-197.
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de proveniéncia é falsa e, nessa medida, pode configurar um acto
de tipico de concorréncia desleal (311.2/1/e)). Na falta de
regulamentacdo especifica, creio que a determinacao devera ser
feita tendo em conta as expectativas dos consumidores.?>* S6 se um
consumidor esperar que um produto “made in Portugal” seja
exclusivamente fabricado no nosso pais é que se devera qualificar
como falsa a aposicdo dessa designacdo num produto cujos
componentes sejam importados, apesar de a respectiva montagem
ocorrer em territério nacional.

c. Titulo de obra

A tutela dos titulos das obras é uma matéria na qual os
ordenamentos nacionais divergem consideravelmente.?>> Existem
essencialmente dois modelos: aqueles em que os titulos sdo
tratados sobretudo no contexto dos sinais distintivos (caso do
Reino-Unido e da Alemanha) e outos que os consideram parte
integrante das obras, sujeitando-se ao Direito de Autor (como
ocorre em Franca). Entre nds, o direito ao titulo de uma obra,
consagrado nos arts. 4.2 e 214.2 CDADC, apesar de inspirado no
Direito Francés, deve ser qualificado como direito conexo (uma vez

254 Nesse sentido cfr. a decisdo do BGH 27.X1.2014 (I ZR 16/14) relativa a
preservativos “made in Germany”.

255 Vide JAN KLINK, ‘Titles in Europe: trade names, copyright works or title marks?’
EIPR [2004] pp. 291-301, falando numa “colourful but tangled landscape of
various national rights”. Apesar disso, ndo deixa de ser curioso que, na pratica, as
solu¢des ndo sejam muito divergentes. V.g. é ponto assente nos varios regimes
que titulos vulgares ou descritivos ndo sdo protegidos. Sobre as alternativas de
proteccdo cfr. AAVV, Protecgdo do Titulo de Jornal (SPA 1989).
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que tem um regime proéprio, distinto do da obra) e também como
sinal distintivo.?*® Afinal de contas, o titulo das obras permite
distingui-las, aproximando-se, na sua funcdo, de uma marca.?>’ O
mesmo se pode dizer do titulo de uma publicacdo periddica (cuja
proteccdo estd prevista nos arts. 5.2 e 214.2 CDADC).2>®

A proteccdo do titulo depende da respectiva capacidade
distintiva, da sua novidade relativa (isto €, ndo existir titulo idéntico
para obra do mesmo género?>®) e, no caso de obra inédita, de um
registo conjuntamente com a obra. Assim, para gozar deste direito
conexo ndo se pode tratar de um titulo banal tal como “Um sonho
de mulher”, 2% “Primeira Pagina”?®! ou “Telejornal”?6?, nem de um
titulo ja conhecido para aquele género de obra. Ndo se exige
originalidade no sentido de “criacdo do proprio autor”, mas antes

256 A esse propdsito ROMEN LINK, Der Werktitel als Immaterialgiiterrecht (Mohr
Siebeck 2015) pp. 73-95 fala na “multifuncionalidade do titulo da obra”,
identificando as seguintes fungbes: distintiva (Unterscheidungsfunktion),
descricdo do conteudo (inhaltsandeutende), publicitaria, expressiva, de
qualidade, de indicacdo de origem (Herkunftsfunktion), de nome, e ainda outras
funcdes subordinadas.

257 porém, como assinala JAN KLINK, ob. cit., p. 293, pelo titulo identificamos mais
facilmente a obra, o seu imaginario e eventualmente o seu autor, do que uma
origem empresarial. Por outro lado, a utilizagdo de um sinal como titulo de uma
obra podera ndo configurar utilizagdo juridicamente relevante de uma marca.

258 Em ambos os casos, como frisa OLIVEIRA ASCENSAO, ‘Titulo, Marca e Registo de
Imprensa’ ROA [1997] p. 1227, o titulo podera nalguns casos ser protegido como
obra literaria.

259 OLIVEIRA ASCENSRO, Direito de Autor e Direitos Conexos (Coimbra Ed. 1992) p.
601.

260 Ac. STJ 29.1V.2010 (rel. GARCIA CALEJO).

261 Ac. TRL 28.1X.1989 (rel. ALFREDO CARDOSO).

262 Ac. TRL 13.V11.1995 (rel. LoPES BENTO).
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requisitos mais proximos do Direito de Marcas — possibilidade de o
titulo distinguir uma obra de outras, aferida pela novidade e
capacidade distintiva.

A protecgao dispensada ao titulo que satisfaga estes requisitos,
face ao elemento literal da lei seria a mesma que aquela de que goza
a obra protegida por direito de autor (art. 4.2/1 1.2 parte CDADC).
Porém, atendendo a natureza deste direito, o entendimento
correcto é outro. Na verdade, o ambito da protecgdo é restrito: o
titulo so é protegido quanto ao risco de confusdo em relagcdo a obras
do mesmo género.?®® Assim, atento este “principio da
especialidade” (/ato sensu), um livro e uma can¢ao, ou um bailado
e uma pintura podem ter o mesmo titulo.?®* J& existird maior
dificuldade na determinacdo do risco de confusdo entre um filme e
um livro, ou um bailado e uma dpera. Valerd aqui a ideia de que,
guanto maior a proximidade dos sinais, menor proximidade entre
géneros serd necessaria para afirmar a existéncia de confus3o.?®®
No entanto, a proteccdo do titulo ndo é independente: surge
sempre associada a obra e a sua tutela, ndo constituindo um direito
destacavel.25¢

d. Nome (artistico ou profissional), incluindo pseudénimo

O nome civil constitui o conjunto de palavas que identificam uma

263 FERRER CORREIA / NOGUEIRA SERENS, ‘Parecer’ in AAVV, Protecgéo do Titulo...cit.,
p.22; OLIVEIRA ASCENSAO, ‘Parecer’ in AAVV, Protecgdo do Titulo...cit., pp. 64-66.
264 FERRER CORREIA / NOGUEIRA SERENS, ob. cit., p. 22; ANTONIO MARIA PEREIRA, ‘Parecer’
in AAVV, Protecgdo do Titulo...cit., p. 45; OLIVEIRA ASCENSAO, ‘Parecer’. cit., p. 65.
265 NUNO SOUSA E SILVA, ‘Direitos conexos...cit., p. 397.

265 OLIVEIRA ASCENSAO, Direito de Autor...cit., pp. 602-603.
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pessoa singular.?®” O nome denota género (masculino ou feminino)
e origem familiar (através dos apelidos).?%® Nos termos do art.
1875.2/2 do Cddigo Civil “a escolha do nome proprio e dos apelidos
do filho menor pertence aos pais; na falta de acordo, decidira o juiz,
de harmonia com o interesse do filho.”.25°

Tanto o nome civil como, quando notdrios, o pseudénimo ou

267 MEeNEZES CORDEIRO, “Art. 72.2” in MENEZES CORDEIRO (coord.), Cédigo Civil
Comentado: | -Parte Geral (Almedina 2020) p. 297: “O nome é a representacao
linguistica de um ser humano. Tem uma fungdo dupla: vocativa e distintiva.”.

268 Os quais, nos termos do art. 1875.2/1 do CC podem ser do pai, da m3e ou de
ambos. E ainda possivel que, ndo havendo paternidade estabelecida, sejam
atribuidos a uma crianca os apelidos do marido da mae “se esta e o marido
declararem, perante o funcionario do registo civil, ser essa a sua vontade”,
dispondo o filho de dois anos apds a maioridade ou emancipagdo da faculdade
de requerer a eliminagdo dos apelidos do marido da mde do seu nome (art.
1876.2 CC). As regras relativas a composi¢cdo do nome constam do art. 103.2 do
Cddigo de Registo Civil e as relativas a alteragdo do nome do art. 104.2. Prevé-se
ainda no art. 108.2 do Cédigo de Registo Civil que, no caso de abandonados,
competird ao conservador escolher o seu nome “de preferéncia entre os nomes
de uso vulgar ou deriva-lo de alguma caracteristica particular ou do lugar em que
foi encontrado, mas sempre de modo a evitar denominagGes equivocas ou
capazes de recordarem a sua condi¢do de abandonado” e respeitando “qualquer
indicacgdo escrita encontrada em poder do abandonado, ou junto dele, ou por ele
préprio fornecida.”.

269 Também estd prevista a atribuicdo de apelidos dos adoptantes aos adoptados
(art. 1988.2 CC) e dos cbnjuges entre si (art. 1677.2 CC). Admite-se a conservagao
dos apelidos em casos de viuvez (art. 1677.2-A CC) ou, desde que haja
consentimento, de divércio (art. 1677.2-B CC). No entanto, “o cOnjuge que
conserve apelidos do outro pode ser privado pelo tribunal do direito de os usar
quando esse uso lese gravemente os interesses morais do outro conjuge ou da
sua familia.” (art. 1677.2-C CC).
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alcunha,?’® gozam de tutela como direitos de personalidade
especiais, incluindo a faculdade do seu titular (ou, apés a sua morte,
alguns dos seus familiares) se opor a que outrem use ilicitamente o
nome ou pseudénimo para sua identificacdo ou outros fins (arts.
72.2a74.2 CC).?’* No entanto, “o titular do nome n3o pode, todavia,
especialmente no exercicio de uma actividade profissional, usa-lo
de modo a prejudicar os interesses de quem tiver nome total ou
parcialmente idéntico; nestes casos, o tribunal decretard as
providéncias que, segundo juizos de equidade, melhor conciliem os
interesses em conflito” (art. 72.2/2 CC).

270 A distin¢do entre pseuddnimo e alcunha/epiteto costuma ser feita com base
no facto de os primeiros serem escolhidos pelos préprios e os segundos cunhados
por terceiros MENEZES CORDEIRO, “Art. 74.2” in MENEZES CORDEIRO (coord.), Codigo
Civil...cit., pp. 305-306, sugere uma no¢dao ampla de pseuddnimo, estendendo a
tutela prevista para este aos enderegos electronicos, sinais figurativos como
insignias e anel de brasao, sinais verbais como divisas e lemas, titulos honorificas,
monogramas e ex libris, “desde que sejam legitimos e gozem de notoriedade”.
N3o creio que o regime se deva aplicar diretamente sob pena de gerar
consideravel inseguranca juridica — um entendimento amplo do ambito de
aplicacdo do regime significa um conjunto vasto de direitos absolutos aos quais
ndo é dada a devida publicidade. Na mesma linha de MENEzES CORDEIRO vai JOANA
VASCONCELOS, “Art. 72.2” in AAVV, Comentdrio ao Cdédigo Civil: Parte Geral (UCE
2014) p. 182 falando em “sinais distintivos secundarios”. No entanto, a Autora,
em anotagdo ao art. 74.2 (p. 185) considera que a alcunha so é protegida quando
seja adoptada pelo préprio, transformando-se assim em pseuddnimo.

271 Como sintetiza ANA MORAIS ANTUNES, Comentdrio aos artigos 70.2 a 81.2 do
Cddigo Civil (Direitos de personalidade) (UCE 2012) p. 157 compreende o direito
a: ter um nome, usar um nome, conservar o nome, ter um pseudénimo, modificar
0 nome, opor-se ao uso ilicito de um nome e reagir a situa¢cdes de homonimia
prejudicial. No entanto, sublinhe-se, com a Autora, “ndo esta abrangida a
proibicdo de referéncias publicas ao nome, o que se justifica pela circunstancia
de o0 nome ndo ser um dominio reservado.”.
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Prevé-se também no Cddigo do Direito de Autor e dos Direitos
Conexos, que um “autor pode identificar-se pelo nome préprio,
completo ou abreviado, as iniciais deste, um pseudénimo ou
qualquer sinal convencional.” (art. 28.2 CDADC), ou seja, ha uma
livre composi¢cdo do nome artistico. Por outro lado, vale o principio
da novidade. Dispde o art. 29.2: “Nado é permitida a utilizacdo de
nome literdrio, artistico ou cientifico susceptivel de ser confundido
com outro anteriormente usado em obra divulgada ou publicada,
ainda que de género diverso, nem com nome de personagem
célebre da histdria das letras, das artes ou das ciéncias.” (n.2 1)?"% e,
“se o autor for parente ou afim de outro anteriormente conhecido
por nome idéntico, pode a distincdo fazer-se juntando ao nome civil
aditamento indicativo do parentesco ou afinidade” (n.2 2).273 A
violacdo destas regras pode dar origem a medidas judiciais com o
objectivo de “evitar a confusao do publico sobre o verdadeiro autor,
incluindo a cessac3o de tal uso.” (n.24). 274

O nome civil esta sujeito a registo constitutivo, mas a tutela do
nome artistico ou do pseuddénimo surge do uso.

Como se v§, a lei tutela o nome de forma reforcada em contexto

272 Esta proibicdo n3o pode ser afastada mediante autorizacdo (art. 29.2/3
CDADC). Admite-se o registo do nome literario ou artistico, mas sem qualquer
efeito relevante (cfr. art. 216.2 CDADC).

273 Assim acontece p. ex. com os filhos de Matisse ou Renoir e com os varios
elementos das familias de compositores Strauss ou Bach.

274 Como sublinha OLIVEIRA ASCENSAO, Direito de Autor...cit., pp. 110 e 177 n3o
estdo em causa direitos de autor, mas antes a protecdo do nome. Nessa linha
MENEZES LEITRO, Direito de Autor (Almedina 2018) p. 121 refere a aplicabilidade do
processo especial de tutela da personalidade (actualmente previsto nos arts.
878.2 e 879.2 CPC).
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profissional e preocupa-se em evitar a confus3o.2’> Nesse sentido,
ndo esta sequer garantida a possibilidade de utilizacdo irrestrita do
proprio nome num contexto econémico.?’® No mercado, o home,
como sinal distintivo, obedece essencialmente aos principios gerais
gque estuddmos.

10. Conclusao

A Humanidade sempre se serviu de simbolos — estes estao na
base da generalidade das actividades a que nos dedicamos. Com a

275 A tutela do nome distingue-se da tutela do bom nome (art. 484.2 CC) por
tutelarem bens juridicos distintos (HEINRICH HORSTER / EVA SILVA, A Parte Geral do
Cddigo Civil Portugués (Almedina 2019) pp. 281-282). Como explica RABINDRANATH
CAPELO DE Sousa, O Direito Geral de Personalidade (Coimbra Ed. 1995) pp. 244 e
ss. ambos integram o conteudo do bem personalistico identidade, mas o nome é
um sinal social de identificagdo humana enquanto que o bom nome se refere ao
prestigio de uma pessoa nos varios planos da sua vida social.

276 Nessa linha pode ver-se o disposto no art. 189.2/4 do Estatuto da Ordem dos
Advogados “...pode o interessado indicar, para uso no exercicio da profissdo,
nome abreviado, que nao é admitido se for suscetivel de provocar confusdo com
outro anteriormente requerido ou inscrito, exceto se o possuidor deste com isso
tiver concordado.”. Assim, diz OLIVEIRA ASCENSAO, Direito de Autor...cit., p.
109 :“...pelo facto de se ter um nome civil, ndo se tem automaticamente o direito
de o usar como nome literario. Deve falar-se aqui duma exigéncia de ndo
confundibilidade...”. No entanto, segundo HEINRICH HORSTER / EVA SILVA, ob. cit., pp.
283 (seguido por JOANA VASCONCELOS, “Art. 74.2” in AAVV, Comentdrio...cit., p. 185
e ANA MORAIS ANTUNES, ob. cit., p. 164), em obediéncia ao disposto no art. 335.2/2
CC. em caso de conflito entre o pseudénimo e o nome deve prevalecer o nome.
Ndo vejo motivo para aderir a esta perspectiva, especialmente quando o
pseuddnimo constitua nome literario ou artistico. Questdao menos clara é saber
se é possivel adoptar um pseuddnimo profissional. Essa hipdtese parece estar
vedada aos advogados visto que a lei se refere ao nome abreviado.
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sofisticagdo das sociedades os meios de identificagao e distingdo no
desempenho de actividades econdmicas crescem em importancia.
Todos os sujeitos querem ser identificados e individualizados e
precisam de confiar que poderao colher os frutos dos seus esforgos.
O regime dos sinais distintivos promove essa confiancga. Por isso, é
em torno dos sinais distintivos (sobretudo marcas) que se
concentram a maior parte dos valores imateriais das empresas.
Porém, ndo se pode perder de vista que tratamos de sinais,
simbolos, sem valor auténomo e, por isso, sujeitos ao destino do
referido. SO assim se percebe as abissais oscilagées no valor
atribuido a uma marca como a Nokia — ndo foi o sinal que foi
mudando, mas antes a posicao da empresa e dos produtos a que o
sinal se refere. Dizer que uma dada marca vale muito ou pouco é,
frequentemente, aludir ao aviamento da empresa. Por tudo isto, os
sinais distintivos constituem um instrumento cada vez mais
fundamental da actividade econémica, justificando-se plenamente
o respectivo estudo numa cadeira de Direito Comercial.

Nuno Sousa e Silva
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